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Resumen: En el presente trabajo se intenta dilucidar qué sucederia si en
la Republica Argentina se presentara una solicitud de patente o de modelo
de utilidad en la que se declarara como inventor a una inteligencia artificial
(IA) que haya actuado de forma auténoma sin la intervencién de un inventor
humano, aplicando las normas vigentes. Este caso —hipotético todavia en
este pais— ya ha sido planteado ante algunas oficinas de patentes de distintos
territorios. Se brinda un esbozo sobre la definicion de lo que se entiende por
IA, se indica el marco juridico que rige las invenciones en Argentina, y se
analiza la posibilidad de considerar ala IA como inventor. A continuacidn, se
resume lo decidido por las oficinas y tribunales de otros paises en los que ya se
han presentado solicitudes de patentes con estas caracteristicas. Finalmente,
se exponen las conclusiones y se realizan recomendaciones para una reforma
legislativa.

Palabras clave: Inteligencia artificial, Invenciones, Patente, Inventor,
Argentina.

Patents and artificial intelligence in Argentina. The DABUS case

Abstract: This paper aims to elucidate what would happen if a patent or
utility model application were filed in the Argentine Republic, declaring an
artificial intelligence (Al) as the inventor, who acted autonomously without
the involvement of a human inventor, applying the current regulations. This
hypothetical case, still unaddressed in this country, has already been presented
to patent offices in different jurisdictions. An outline is provided regarding the
definition of Al, the legal framework governing inventions in Argentina, and
the analysis of the possibility of considering Al as an inventor. Subsequently,
the decisions made by patent offices and courts in other countries where patent
applications with these characteristics have already been filed are summarized.
Finally, conclusions are drawn, and recommendations are made for legislative
reform.

Keywords: Artificial intelligence, Inventions, Patent, Inventor, Argentina.

Brevetti di invenzione e intelligenza artificiale in Argentina. Il caso DABUS

Sommario: In questo lavoro si cerca di comprendere cosa accadrebbe se
nella Repubblica Argentina venisse presentata una richiesta di brevetto o di
modello di utilita in cui un’intelligenza artificiale (IA), che ha agito in modo
autonomo senza l'intervento di un inventore umano, venisse dichiarata come
inventore, applicando le normative vigenti. Questo caso ipotetico, ancora non
affrontato in questo paese, ¢ gia stato presentato presso alcuni ufhici brevetti
di diverse giurisdizioni. Viene fornita una panoramica sulla definizione di IA,
viene indicato il quadro giuridico che regola le invenzioni in Argentina e viene
analizzata la possibilita di considerare I'TA come inventore. Successivamente,
vengono riassunte le decisioni prese dagli ufhici brevetti e dai tribunali di
altri paesi in cui sono gia state presentate domande di brevetto con queste
caratteristiche. Infine, vengono presentate le conclusioni e vengono fornite
raccomandazioni per una riforma legislativa.

Parole chiave: Intelligenza artificiale, Invenzioni, Brevetto, Inventore,
Argentina.



Mariana Siniscalchi. Patentes de invencidn e inteligencia artificial en Argentina. El caso DABUS
1. La inteligencia artificial

Tal como lo advierte la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (en
adelante, OMPI), no existe una definicién universalmente aceptada de la IA.
Generalmente, la IA se considera una disciplina de la informatica que tiene por
objetivo elaborar miquinas y sistemas de aprendizaje que puedan desempenar
tareas que requieren una inteligencia humana.

El aprendizaje automadtico y el aprendizaje profundo son dos esferas de la
IA. En los tltimos anos, con el desarrollo de las nuevas técnicas y equipos
informaticos basados en redes neuronales, la IA, de acuerdo a la OMPI, se ha
venido entendiendo como un sinénimo de “aprendizaje automético profundo
supervisado”.

El aprendizaje automadtico se sirve de muestras de datos de entrada y de
salida (“datos estructurados” o “datos de entrenamiento”) con el fin de mejorar
continuamente sus resultados y de tomar decisiones sin haber sido programado
sobre como hacerlo mediante una secuencia de instrucciones paso a paso. Este
enfoque imita las funciones cognitivas bioldgicas: un nino aprende a reconocer
un objeto (como una taza) a partir de muestras de ese mismo objeto (como
diversos tipos de tazas).

Este tipo de aprendizaje automadtico ya se aplica a un gran numero de casos,
entre otros, al filtrado de correo electrénico no deseado, la traduccién automatica
y el reconocimiento de voz, texto e imagen. Por otra parte, el aprendizaje
profundo surge a partir del aprendizaje automatico. Utiliza toda una serie de
algoritmos de IA (“redes neuronales artificiales”) para reconocer patrones, lo que
le permite agrupar y clasificar datos no etiquetados previamente[1].

Sanchez Garcia[2] distingue dos vertientes de IA: por un lado, la llamada “TA
débil”, que englobaria aquellos procesos que buscan simular un comportamiento
humano inteligente. Por otro, la “IA fuerte”: mas que reproducir una actuacién
inteligente, persigue pensar de manera inteligente. Esta tltima esla que permitiria
la creacién de entes capaces de solucionar problemas de manera auténoma.

2. Los derechos de propiedad intelectual e industrial

Los derechos de propiedad intelectual son uno de los mecanismos de apropiacion
con que cuentan los innovadores para ejercer el control sobre las rentas
monopdlicas generadas por su innovacidn, y evitar la imitacién por parte de sus
competidores.

A los efectos del Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio[3] (en adelante, ADPIC), del que la Republica
Argentina es signatario, la expresién “propiedad intelectual” abarca las siguientes
categorfas: a) derecho de autor y derechos conexos; b) marcas de fébrica o
de comercio; c) indicaciones geogréficas; d) dibujos y modelos industriales; ¢)
patentes; f) esquemas de trazado (topografias) de los circuitos integrados y g)
proteccion de la informacién no divulgada[4].

El ADPIC no hace ninguna mencién a la figura de los modelos de utilidad.
Sin embargo, son reconocidos por el Convenio de Paris para la Proteccién de
la Propiedad Industrial (CUP) en su articulo 1°, ap. 2, como objeto protegible
mediante la propiedad industrial (entre otros institutos)[5].
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La propiedad intelectual es una rama del derecho por la cual se protegen ciertas
creaciones ¢ innovaciones, en el 4mbito artistico, cientifico y literario, asi como
en la industria y el comercio. Se divide en dos grandes categorias:

- Propiedad industrial: incluye a las patentes de invencién, los modelos
de utilidad, las marcas, los modelos y disenos industriales, las indicaciones
geograficas, las nuevas variedades vegetales, etc.

- Derecho de autor y derechos conexos: protege las obras literarias y artisticas,
como, por ejemplo, novelas, poemas, obras de teatro, peliculas, obras musicales,
interpretaciones, emisiones de radiodifusion, pinturas, fotografias, esculturas, y
los disenios arquitectdnicos, entre otros.

3. Las patentes de invencién y los modelos de utilidad en el
ordenamiento juridico argentino

En este trabajo nos enfocaremos en una rama especifica de los derechos de
propiedad industrial, que es la del derecho de las patentes de invencién y de los
modelos de utilidad.

Ambas instituciones tienen en comun la tutela de invenciones, que confieren
derechos de contenido patrimonial sobre un bien inmaterial, pues su objeto
es el invento (la solucién de un problema técnico, obtenido gracias a una idea
creadora). Asimismo, tienen una limitacién temporal ya que se reconocen por un
periodo determinado, transcurrido el cual se convierte en un bien de dominio
publico; y otorgan a su titular la facultad de su explotacion exclusiva[6].

Los derechos conferidos tanto por las patentes de invencién como por los
modelos de utilidad tienen naturaleza territorial, por lo que su dmbito de
aplicacion se encuentra circunscripto al pais en el que hayan sido concedidos.

En nuestro pais se encuentran regidos por la Ley de Patentes y Modelos
de Utilidad N° 24.481 (t.o. 1996) y modificatorias[7] (en adelante, LP) y
su Reglamento, previsto en el Anexo II del Decreto N° 260/1996 vy sus
modificatorias[8] (en adelante, RLP).

A titulo ilustrativo cabe citar lo previsto por las Directrices sobre
Patentamiento (en adelante, Directrices) aprobadas mediante la Resolucién
INPI P-243/2003[9], que si bien no revisten la calidad de normas legales[10],
son un manual de procedimiento interno que ordena los procedimientos
administrativos reglados mediante la LP y el RLP[11].

La doctrina ha caracterizado a la patente como “el titulo otorgado por
autoridad administrativa que habilita a ¢jercer los derechos de exclusiva derivados
de una invencidn, cuya vigencia estd limitada en el tiempo y que es esencialmente
revocable frente a la verificacién del incumplimiento de los presupuestos
condicionantes de su otorgamiento o de las cargas impuestas por la ley”[12].

Segun el articulo 4°, LP, “seran patentables las invenciones de productos o
de procedimientos, siempre que sean nuevas, entrafien una actividad inventivay
sean susceptibles de aplicacién industrial’[13].

La manera en que se definan y apliquen esos requisitos de patentabilidad es
un determinante crucial del caudal de conocimiento que se sustrae del dominio
publico de manera temporal, ya que la patente tiene una duracién de veinte
(20) afos improrrogables, contados a partir de la fecha de presentacién de la

solicitud[14].
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Segun la LP, en nuestro pais son patentables los productos o los
procedimientos[15]. Cuando la materia de la patente sea un producto, esta
le da el derecho a su titular de impedir que terceros, sin su consentimiento,
realicen actos de fabricacidn, uso, oferta para la venta, venta o importacién del
mismo. Cuando la materia sea un procedimiento, el derecho de excluir a otros
que tendrd su titular serd el de que realicen (sin su consentimiento) el acto de
utilizacién del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta, venta o
importacion para estos fines del producto obtenido directamente por medio de
dicho procedimiento[16].

El derecho exclusivo de explotacién que protegen los certificados de modelos
de utilidad corresponde, de acuerdo con la LP, a “toda disposicién o forma nueva
obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios,
dispositivos u objetos conocidos que se presten a un trabajo prictico, en cuanto
importen una mejor utilizacién en la funcién a que estén destinados”. Sin
embargo, no podra concederse un certificado de modelo de utilidad dentro del
campo de proteccién de una patente de invencion vigente[17].

A diferencia de la patente de invencién, el certificado de modelo de utilidad
tiene una vigencia de diez (10) afios improrrogables, contados a partir de la fecha
de presentacion de la solicitud[ 18], y serdn requisitos esenciales para que proceda
su expedicion que los inventos sean nuevos y tengan caracter industrial, ya que
no se requiere actividad inventiva[19].

Los procedimientos estin excluidos del dmbito de proteccién de los
certificados de modelos de utilidad, ya que se encuentran reservados para las
creaciones del intelecto caracterizadas por constituir una nueva forma que mejora
a un objeto de uso préctico desde el punto de vista funcional[20].

Se aclara que en virtud de los articulos 58, LP y RLP, son aplicables al modelo
de utilidad las disposiciones y reglamentaciones sobre patentes de invencién que
no le sean incompatibles.

4. Lassolicitudes de patentes de invencién y de modelos de utilidad
como derecho en expectativa

Para obtener una patente de invencién o un certificado de modelo de utilidad
en la Republica Argentina, debe presentarse por escrito la solicitud respectiva
ante la autoridad estatal competente, que conforme el articulo 12, LP, es la
Administracién Nacional de Patentes (en adelante, ANP) del Instituto Nacional
de la Propiedad Industrial (en adelante, INPI)[21].

El Decreto N° 759/2013, que aprobé la estructura organizativa del INPI,
establece como responsabilidad primaria de la ANP, entender en la resolucion
de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad y en todo trimite que pueda
derivar de ellas, conforme lo establecido por la LP y el RLP.

Por ello, su funcién consiste en la tramitacion de las solicitudes de patentes de
invencién y de modelos de utilidad realizadas en nuestro pais, que, en el caso de
reunir los requisitos legales, pueden dar lugar a su concesién.

Para que se conceda una patente o modelo de utilidad, debe cumplirse con un
procedimiento reglado ante la ANP, contemplado en la LP y en el RLP.

Como vimos en el apartado anterior, la duracién de los derechos
conferidos por las patentes y los modelos de utilidad —de veinte y diez afios,
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respectivamente— se cuenta a partir de la fecha de la presentacién de la solicitud
ante el INPI. Sin embargo, estos derechos se adquieren con el acto administrativo
de concesion dictado por dicho organismo.

En nuestro derecho interno, el solicitante se convertird de modo originario
en el titular de la patente (o del modelo de utilidad) con el dictado de un acto
administrativo, consistente en una Disposicién del Comisario de la ANP del
INPI que declare su concesion, con su respectivo numero de registro.

Consecuentemente, las solicitudes de patentes y de modelos de utilidad
constituyen meros derechos en expectativa. Al respecto, se ha dicho que
“la solicitud de patente es un acto de policia del derecho, porque pone en
movimiento el mecanismo administrativo que comprueba la existencia de un
invento, iniciando un procedimiento que culmina con el otorgamiento o la
denegacion de la patente”[22].

La jurisprudencia ha reconocido que “el ordenamiento de patentes que rige
en la Argentina no concede ningtin derecho al inventor durante el trimite del
patentamiento, ya que la proteccién surge desde el momento de la concesion de
la patente”[23].

Tratindose de derechos en expectativa deviene aplicable la antigua
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nacién segun la cual “la
Constitucién Nacional no impone una versién reglamentaria tnica en materia
de validez intertemporal de las leyes, por lo que el legislador puede establecer o
resolver que la ley nueva modifique un mero interés, una simple facultad o un
derecho en expectativa ya existente”[24].

Elderecho en expectativa, en contraposicién ala nocién de derecho adquirido,
no es un derecho, sino una esperanza o posibilidad de que pase a serlo, cuando se
reunen los presupuestos legales correspondientes[25].

Un derecho adquirido es un derecho que las normas reconocen actualmente,
que estd incorporado al patrimonio si es de indole econdmica[26]. El momento
en que un derecho se transforma en adquirido no depende de lo que el
juzgador o el intérprete estime justo sino de la naturaleza juridica del derecho en
cuestion[27].

En este sentido, la Procuracién del Tesoro sostiene que “para poder gozar de un
tratamiento juridico especifico establecido por un régimen legal o reglamentario
determinado, resulta indispensable que exista un derecho adquirido que lo
posibilite y, para que tal situacién se configure, es menester que se encuentren
reunidos en cabeza de su titular todos los presupuestos exigidos por la normativa
aplicable para que su nacimiento se produzca[28].

En conclusién, en tanto derechos en expectativa, las solicitudes de patentes de
invencién y de modelos de utilidad solo otorgan derechos —una vez concluido
exitosamente el procedimiento descripto— con el acto de concesidn por parte del
INPIL.

5. El inventor. Normativa aplicable en la Republica Argentina

Entonces, si se presentara en nuestro pais una solicitud de una patente de
invencién o de un modelo de utilidad en la que se declarase que el inventor es una

IA, el INPI, como como autoridad de aplicacién de la LP y el RLP, tiene el deber
de aplicar su texto vigente.
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La LP y el RLP reconocen derechos y obligaciones —con igual extensién—
unicamente a personas fisicas o juridicas nacionales o extranjeras que tengan
domicilio real o constituido en la Republica Argentina[29].

Es importante destacar que el articulo 4, inc. a), LP, considera invencion
“a toda creacién humana que permita transformar materia o energfa para su
aprovechamiento por el hombre” (el destacado es propio).

Esta definicién legal de invencién por si sola es suficiente para excluir la
posibilidad de que el inventor sea distinto de una persona humana.

El derecho a la patente le pertenece al inventor o a sus causahabientes, y
puede ser solicitado directamente por estos o a través de sus representantes. Sin
embargo, puede ser cedido o transferido a terceros por cualquier medio licito,
como todo otro derecho patrimonial. También puede ser objeto de contratos de
licencia[30].

Segun las Directrices, cuando la solicitud invocada como derecho de prioridad
internacional[31] haya sido requerida por otra persona fisica o juridica, distinta
de quien solicita la patente argentina, debera haber una cesién de derechos de
dicha persona fisica o juridica a favor del solicitante de la patente o modelo de
utilidad argentino. Asimismo, cuando los inventores de la solicitud extranjera
cuya prioridad se invoca en la solicitud argentina sean més de uno, no serd
necesario contar con la firma de todos ellos a los efectos de tener por valida
la cesion efectuada. La firma de solo uno de los inventores serd suficiente para
acreditar la cesién[32].

En virtud de lo antedicho, es necesario diferenciar al titular de la solicitud
(el solicitante), del inventor, que pueden coincidir en el caso de las personas
humanas.

Por su parte, las personas juridicas solamente pueden ser titulares de la
solicitud, pero no inventores.

La LP de manera clara considera como inventor solamente a personas
humanas, de acuerdo al texto de su articulo 9°, que se transcribe a continuacién:

“Salvo prueba en contrario se presumird inventor ala persona o personas fisicas
que se designen como tales en la solicitud de patente o de certificado de modelo
de utilidad. El inventor o inventores tendrdn derecho a ser mencionados en el
titulo correspondiente”.

Entendemos que la “prueba en contrario” que prevé el articulo 9°, LP, no se
refiere a la posibilidad de que se invoque en la solicitud que una IA es el inventor,
sino al supuesto en que sean otras las personas humanas que revistan ese cardcter.

La distincién entre solicitante e inventor es manifiesta en la LP y no da lugar
a ambigiiedades: si bien el primer parrafo del articulo 8°, RLP, indica que el
solicitante “podrd” mencionar en su solicitud el nombre del o de los inventores y
pedir que se lo incluya en la publicacién de la solicitud, en el titulo de propiedad
industrial (si es concedida), y en la publicacién de la patente o del modelo de
utilidad, el articulo 12, RLP, establece que para obtener una patente se “debera”
completar, en la solicitud, el “nombre completo del inventor o de los inventores,
si correspondiere” y su domicilio real.

La Parte A, Capitulo III de las Directrices, se encuentra dedicada al examen
de requisitos formales de la solicitud, lo que acontece en el Examen Preliminar
(previsto en el art. 24, LP), que tiene una etapa administrativa (EPA) y otra
técnica (EPT). En la instancia del Examen Preliminar Administrativo (EPA),
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entre los datos del formulario de presentacién, se debe controlar —entre otros— el
“nombre completo del inventor o de los inventores, si correspondiere”[33].

Entre la restante documentacién e informacién que debe presentarse para
obtener la patente, la LP menciona una descripcién del estado de la técnica en el
area de la invencién, “conocida por el inventor”.

Asimismo, el articulo 9°, RLP, establece que el inventor o los inventores
que hubiesen cedido sus derechos podran presentarse en cualquier momento
del tramite y solicitar ser mencionados en el titulo correspondiente, y que la
calidad de inventor debe probarse fehacientemente. En este caso, se inicia un
procedimiento administrativo para esclarecer los hechos entre el cedente y el
cesionario, que debe resolver el INPL

Uno de los objetivos mds importantes del Examen Preliminar Técnico (EPT)
es procurar una correcta publicacién de la informacién técnica de la solicitud, y
de sus datos bibliogréficos, que incluyen el nombre del solicitante y/o inventor,
y su domicilio.

La publicacién de la solicitud en tramite debe contener el nombre completo
y la direccién del inventor (o de los inventores, si corresponde), de acuerdo con
el articulo 26, LP. En igual sentido, el articulo 33, inc. ¢), RLP, prescribe que la
publicacién de la concesién de la patente de invencién y del modelo de utilidad
deberd incluir el nombre y apellido, o la denominacién social, la nacionalidad
y el domicilio del solicitante y, en su caso, del inventor. Resulta evidente que,
en el caso del inventor, estos atributos solo pueden ser detentados por personas
humanas.

El Titulo VI LP, referido a la violacién de los derechos conferidos por
la patente y el modelo de utilidad, contempla penas de prisién y multa por
la defraudacién de los derechos del inventor, que serd reputada delito de
falsificacion.

Esa pena serd aumentada un tercio, cuando las personas —obviamente
humanas- enumeradas en el articulo 77, LP, que incurran en ese delito revistan
la calidad de “socio mandatario, asesor, empleado u obrero del inventor o sus
causahabientes” o que corrompan a estos, o que violen la obligacién del secreto
impuesto por la ley.

6. El concepto juridico de persona desde la perspectiva especifica
del derecho civil argentino

Como bien lo indica Lafferri¢re[34], este tema ha sido suficientemente
estudiado, por lo que aqui nos limitaremos a realizar algunas sintéticas
referencias, relevantes para el tema en estudio en la presente investigacion.

El Cédigo Civil argentino redactado por Vélez Sarsfield (Ley N° 340)
incorpord entre sus normas una definicién de “persona”. Al respecto, el articulo
30 establece que “son personas todos los entes susceptibles de adquirir derechos,
o contraer obligaciones”.

Si bien el articulo 30 define a la persona en funcién de la capacidad, para el
articulo 51, “todos los entes que presentasen signos caracteristicos de humanidad,
sin distincion de cualidades o accidentes, son personas de existencia visible”.

De esta forma, el articulo 51 asegura la identidad entre hombre y persona, y
reconoce que el ser humano, sin distinciones y desde su concepcién (cfr. arts.
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63y 70), es una persona para el derecho. Tal disposicién resulta congruente
con la igualdad de todos ante la ley (Constitucién Nacional, art. 16) y con las
disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos que consagran
el derecho a la personalidad juridica y que gozan de jerarquia constitucional
(Constitucién Nacional, art. 75, inc. 22)[35].

Asi, la Convencién Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de
CostaRica), en suarticulo 19, inc. 2°, establece que “persona es todo ser humano”.

Elarticulo 31 del Cédigo Civil de Vélez Sarsfield contiene una clasificacion de
las personas, en cuanto dispone que “las personas son de una existencia ideal o de
una existencia visible”.

Segun el articulo 51, son personas de existencia visible “todos los entes que
presenten signos caracteristicos de humanidad, sin distincién de cualidades o
accidentes”, mientras que el articulo 32 prevé que “todos los entes susceptibles
de adquirir derechos, o contraer obligaciones, que no son personas de existencia
visible, son personas de existencia ideal, o personas juridicas”.

El nuevo Cédigo Civil y Comercial adopta la nueva terminologia de “persona
humana”, en lugar de la de “persona de existencia visible” o de “persona fisica”.

El articulo 19 reconoce expresamente que la existencia de la persona humana
comienza con la concepcidn; por lo que no cabe duda de que la nocién juridica
de “persona humana” se identifica plenamente con la de ser humano.

En el nuevo Cédigo Civil y Comercial se distingue entre “persona humana”
y “personas juridicas”. Respecto de las personas humanas, no hay en el texto
sancionado una definicién. Por su parte, el articulo 141 define a las personas
juridicas como a “todos los entes a los cuales el ordenamiento juridico les confiere
aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de
su objeto y los fines de su creacién”.

Compartimos la reflexiéon de Lafferriere en cuanto se plantea si es correcto
hablar de “personas” respecto de los “entes” a los que el derecho positivo les
atribuye mediante una ficcién legal el nombre de “personas juridicas” o “morales”.

Las “personas juridicas” reciben este nombre por analogia y por una concesién
del ordenamiento juridico positivo que reconoce cierto sustrato que se “asemeja’,
se “analoga” ala persona humana. El hombre, a través de las autoridades politicas,
otorga a algunos el caracter de “persona” con fines juridicos y para establecer una
clara distincién de la persona “juridica” con sus miembros[36].

En este punto, cabe considerar una nueva realidad no humana, cuyo desarrollo
e impacto en nuestra sociedad resultaba impensable no sélo en la época del
Cédigo de Vélez Sarsfield, sino también al momento de la sancién del nuevo
Coédigo Civil y Comercial: la IA.

En este sentido, anticipamos que no creemos que la personalidad sea un simple
producto del ordenamiento juridico, y que no cabria extender este término a otras
realidades que no sean humanas.

Sin embargo, las preguntas sobre la proteccién de las invenciones generadas
por IA: a quién o a qué cabe atribuirle la calidad de inventor en una solicitud
de patente o modelo de utilidad, y a quién corresponde la titularidad de estas
invenciones, permanecen abiertas.
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7. El Proyecto de inventor artificial. El caso DABUS

Un intento de lograr respuestas a estos interrogantes consiste en este proyecto,
que incluye una serie de casos de prueba legales pro-bono que buscan obtener
derechos de propiedad intelectual para proteger los resultados generados por
IA en ausencia de un inventor o autor humano tradicional. Su objetivo es
promover el didlogo sobre el impacto social, econémico y legal de las tecnologias
de vanguardia como la IA y generar orientacion para las partes interesadas sobre
la proteccion legal de este tipo de resultados[37].

El equipo de este proyecto[38] anunci6 que habia presentado dos solicitudes
internacionales[39] de patente para “invenciones generadas por IA” de forma
auténoma, en circunstancias en las que no cabria considerar que ha intervenido
ninguna persona fisica, conforme a una definicién tradicional, en calidad de
inventor. En estas solicitudes figuran la IA como inventor, y el Dr. Stephen
Thaler, que es el propietario de la IA, como solicitante de la patente y titular
potencial de cualquier patente concedida[40].

En las dos solicitudes de patente mencionadas, se declaré como inventor a “la
maquina creativa, DABUS [41], que generd sendas invenciones respectivamente
reivindicadas: 1) un recipiente de pléstico para alimentos basado en la geometria
fractal y 2) una luz intermitente (o “llama neural”) para alertar en situaciones de
emergencia[42].

Los motivos esgrimidos por este proyecto, que a su criterio justiﬁcarian la
proteccion por patente de invenciones generadas por IA, fueron argumentados
extensamente en los procedimientos administrativos y judiciales que tuvieron
lugar en distintas oficinas de patentes y tribunales extranjeros en virtud de las
solicitudes presentadas sobre ambas invenciones mencionadas, en las que se
declar6 a DABUS[43] como inventor. Sin embargo, pueden sintetizarse en los
siguientes[44]:

a) Incentivar la innovacién. Se reconoce que la posibilidad de poseer una
patente no serd una motivacion directa para una IA, pero alentarfa a quienes la
desarrollan, poseen y usan.

b) Favorecimiento del desarrollo de IA con capacidad inventiva, lo que, en
ultima instancia, fomentaria la innovacién en beneficio de la sociedad.

¢) Divulgacién de informacion y la comercializacién de productos valiosos
para la sociedad.

d) No permitir la proteccién de las invenciones generadas por IA podria
desincentivar a las empresas para que utilicen la IA en sus actividades inventivas,
aun cuando sea una opcién mds eficaz para resolver determinados problemas.

¢) Impedir el aprovechamiento indebido de esa situacidn, al no declarar a
la oficina de patentes que la invencién objeto de la solicitud presentada se
basa en la IA. Abbot argumenta que una persona sea considerada inventora de
una invencidén generada por IA no seria injusto para la IA, pues esta no tiene
ningun interés en ser reconocida, pero que alguien se atribuya el crédito por un
trabajo que no ha realizado —ademas de ser antijuridico y antiético— devaluaria
la inventiva humana.

Abbot reconoce que es obvio que una IA no puede ser titular de una patente;
que los sistemas de IA carecen de derechos legales y morales y, por lo tanto,
de la capacidad de poseer. Ademads, cambiar las leyes para que las IA puedan
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figurar como titulares de patentes conllevaria grandes costos y ningun beneficio
manifiesto. También sostiene que el propietario de una IA debe ser titular de
todas las patentes sobre invenciones generadas por esa IA, con arreglo a los
principios generales de propiedad sobre tal “maquina creativa”, y a las normas
que se aplican a otras dreas de la ley de propiedad intelectual, como los secretos
comerciales[45].

El solicitante alegd que en el caso de las presentes invenciones, la maquina
solo recibié formacién en conocimientos generales en la materia y procedié a
concebir de forma independiente la invencién y a identificarla como novedosa

y destacada; y que DAB US™ no se cres para resolver ningin problema en
particular, no recibié capacitacién sobre ningiin dato especial relevante para
los inventos reivindicados, y la maquina, en lugar de una persona, identificé su
novedad y prominencia.

Asimismo, planteé que la expresién “persona” no estd limitada a los seres
humanos, y que debia interpretarse de manera amplia; y afirmé que identificar
a una maquina como el inventor en las solicitudes cumplia con la ley en cuanto
se aclaraba que una persona no era el inventor, que se trataba de una respuesta
honesta, y que el solicitante no deberia ser penalizado por ello.

El solicitante senalé que la solicitud no podia ser denegada, sino —como
hipétesis de maxima— declarada abandonada, dado que la denegatoria solo seria
posible si la solicitud no cumple con los requisitos sustantivos de patentabilidad.

La mayoria de las autoridades administrativas y judiciales extranjeras ante las
que fue planteado el caso —en el que las dos solicitudes fueron consideradas de
forma conjunta— se pronunciaron en contra de las pretensiones del solicitante.
Entre ellas, cabe mencionar a Alemania, Corea, Estados Unidos, Israel, India,
Nueva Zelanda, el Reino Unido, Taiwdn y la EPO. En varias de estas
jurisdicciones estas decisiones han sido apeladas judicialmente[47].

Sin perjuicio de haberse pronunciado aplicando su propio derecho, el que,
claramente, no resulta aplicable en nuestro pais, se observan varias ideas centrales
coincidentes en las conclusiones arribadas en sus decisiones:

1) En una solicitud de patente, el inventor declarado debe ser una persona
humana y no una IA. Entonces, al ser DABUS una médquina y no una persona
humana, no puede ser considerada como una personay, por ende, como inventor
en los términos de la ley.

2) LaIA no es sujeto de derecho, por lo que carece de la capacidad juridica para
transmitir por cualquier medio la propiedad de cualquier invencién generada
por ella. DABUS, al ser una maquina, no puede tener derechos de propiedad
intelectual, y no tiene ningtin derecho sobre sus invenciones, por lo que no es
posible que sea parte de ningin contrato ni capaz de transferir derecho alguno al
solicitante para obtener una patente sobre tales invenciones.

3) En consecuencia, el Dr. Thaler, quien figura como el solicitante de esas
patentes, no tiene derecho alguno que justifique su pretension a la concesién en
su favor.

4) Las solicitudes de patentes de que se trata fueron declaradas abandonadas
o denegadas, segun lo previsto en el ordenamiento juridico de cada uno de los
paises involucrados en este caso hasta la fecha. Por ¢jemplo, la UKIPO[48]
reconocié que la legislacién sobre patentes no contiene ningtin requisito de
patentabilidad relacionado con la naturaleza del inventor, y que no correspondia
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denegar las solicitudes por este motivo, sino declararlas abandonadas por falta de
cumplimiento de los requisitos formales, después del vencimiento del término
previsto al efecto. Sin embargo, la EPO[49] denegd las solicitudes, distinguiendo
que el examen de sus requisitos formales es anterior e independiente del examen
sustantivo de la patentabilidad de la materia reivindicada.

5) La legislacion y la jurisprudencia de las jurisdicciones extranjeras donde
se discutié el caso, al momento de emitir sus respectivas decisiones, no
contemplaban la posibilidad de que una IA pudiera ser reconocida como inventor
en una solicitud de patente.

6) En el caso de considerarlo pertinente, es tarea del Poder Legislativo realizar
las reformas normativas al efecto, pero no de los tribunales ni de las oficinas de
patentes. La Oficina de Patentes de los Estados Unidos (en adelante, USPTO)
[50] hizo hincapié en este punto.

7) Durante los procedimientos ante las oficinas de patentes y los tribunales
extranjeros intervinientes, se dejc') en claro que no se cuestionaba que DABUS
haya sido verdaderamente el inventor de la materia divulgada en las solicitudes
en cuestidn, que se aceptaba esta afirmacién y que, en su caso, les correspondia a
terceros demostrar lo contrario.

Se destaca que en Alemania[51], el 31/3/2022 el Tribunal Federal de Patentes
dict6 una decision en la que, si bien se no equipard a una persona humana con
una IA como inventor, se reconocié que la designaciéon como tal de “Stephen
L. Thaler, PhD, quien impuls6 a la inteligencia artificial DABUS a crear la
invencién”[52], serfa permisible, y es posible sefialar que una invencién ha sido
generada por IA en la solicitud de la patente. La Oficina Alemana de Patentes a
la fecha estd apelando esta decision.

Las tinicas jurisdicciones que se diferenciaron de los criterios apuntados fueron
dos:

1) Australia: inicialmente, la Oficina de Patentes rechazé las solicitudes de
las patentes de DABUS, pero el 30/7/2021 el Tribunal Federal de Australia se
convirtié en el primero (y sigue siendo el tnico) del mundo en decidir que una
IA puede ser nombrada como inventora en una patente[53]. En su sentencia, el
Juez Beach consideré que existe un caso prima facie en que el Dr. Thaler obtuvo
el titulo de la invencién en virtud de su posesién de DABUS, de la propiedad
de los derechos de autor de su cédigo fuente, y de su propiedad y posesion de la
computadora en la que opera dicha IA.

Sin embargo, el 13/4/2022, ¢l Tribunal Federal en pleno (ampliado de cinco
jueces) anulé por unanimidad la decisién de primera instancia y concluyé que,
segtin la legislacién australiana, solo una persona humana puede ser inventor vy,
por lo tanto, que una invencién generada tinicamente por IA no podia recibir
proteccion por patentes[54].

Finalmente, el 14/11/2022, el Tribunal Superior de Australia[55] denegé la
solicitud de permiso especial para apelar la decisiéon del Tribunal Federal en
pleno, por lo que la denegatoria de las solicitudes en cuestion quedé firme.

2) Sudéfrica[56], que, hasta la fecha, sigue siendo la tnica jurisdiccién que
ha concedido una patente que nombra a DABUS como inventor. Si bien
Sudéfrica no realiza un examen de fondo, la solicitud superd los requisitos
formales necesarios para la concesién de una patente en esa jurisdiccion, ya que la
normativa sudafricana no tiene una definicién de inventor como en otros estados.
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8. Conclusiones

a) Conclusion primaria

En la Republica Argentina, respecto del derecho de las patentes de invencién
y de los modelos de utilidad, se ha optado por el sistema atributivo: durante el
tramite de una solicitud, solo se detenta un “derecho en expectativa”, que recién
se consolidara en cabeza de su titular de modo originario en el momento de su
concesion, otorgada por la ANP del INPI, que es la autoridad de aplicaciéon de la
normativa de fondo en dicha materia.

Es decir que, solo luego de finalizar exitosamente el procedimiento
administrativo especial de concesion ante el INPI del derecho de que se trate, se
habra producido la asignacién de la patente de invencién o del modelo de utilidad
en cuestion.

En el transcurso de este procedimiento reglado, pueden presentarse causas
obstativas al progreso de la solicitud, de distinta entidad y gravitacién sobre la
misma.

Sin embargo, la situacién més grave ala que puede enfrentarse el solicitante es el
dictado de la Disposicién denegatoria de la solicitud. En este caso, su expectativa
de obtener la concesién de esa patente o modelo de utilidad fracasa.

La denegatoria de una solicitud puede obedecer a distintas causas, que tuve
la oportunidad de analizar en mi Tesis de Maestria en Propiedad Intelectual.
No obstante, a los efectos de esta linea de investigacién, debe aclararse que, si
bien pertenecen a categorias juridicas diferentes, la declaracién de abandono o
de desistimiento de la solicitud acarrea las mismas consecuencias practicas que la
denegatoria, en cuanto obstan a la prosecucién de su trdmite[57].

Como lo senala Bergel, “puesto que el bien inmaterial se constituye con
el concurso de la patente, esta puede ser considerada como una declaracién
constitutiva. Declaracién, porque la patente debe ser concedida si concurren
las condiciones establecidas y debe ser denegada cuando dichas condiciones
no concurran. Constitutiva, porque con independencia de la patente no se
constituye el bien inmaterial”’[58].

Como consecuencia de todo lo expuesto, si al dia de la fecha se presentara una
solicitud de patente (o de modelo de utilidad) —como las que se presentaron en el
marco del Proyecto del inventor artificial-, en la que se declarara como inventor
auna IA en nuestro pais, el INPI estimaria que se estd violando lo establecido por
los articulos 4°, LP, que define a la invencién como “creacién humana”, y 9°, LP,
que solo considera como inventor a una persona humana.

En la instancia del Examen Preliminar Administrativo (EPA) de la solicitud
se advertirfa este incumplimiento, y se correrfa una vista al solicitante de estas
observaciones en virtud del articulo 24, LP.

Sino se contestara dentro del plazo legal dicha vista, la solicitud seria declarada
abandonada por aplicacién del articulo citado[59].

Si el solicitante contestara la vista del examen preliminar insistiendo en que
una IA es el inventor, esto no seria aceptado por el INPI por no tratarse de una
creacién humana y por resultar inadmisible no invocar a una persona humana
como inventor, y la solicitud seria denegada sin mds trimite de acuerdo a lo
previsto en el articulo 24, RLP[60].
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Elderecho no “crea” la personalidad, sino que la “reconoce”[61], pero ninguna
ficcion legal en nuestro ordenamiento juridico puede equiparar lo que per se no
es equivalente.

Como conclusién primaria, hasta el dia de hoy, para proteger por patente
o modelo de utilidad una invencién en nuestro pais, el inventor declarado en
la solicitud respectiva debe ser una persona humana. Sostener lo contrario se
contrapone con toda la normativa vigente en el derecho argentino.

b) Conclusiones derivadas: nuevos problemas y algunas recomendaciones para
una futura reforma de la Ley de patentes y modelos de utilidad

Nuestra especie ha llegado a un punto de desarrollo tecnoldgico que ha
generado programas de computacién que pueden aprender de sus mismas
operaciones e imitar lamente humana. Con el desarrollo delaIA, se hainstaurado
el debate respecto de la proteccién de las invenciones generadas por estas de
manera auténoma, sin intervenciéon humana.

Como hemos visto en los parrafos anteriores, algunas IA pueden en la préctica
operar como lo harfa un inventor humano, y hasta podrian llegar a obtener
resultados aplicables a la industria de forma mds precisa y rdpida.

Estos programas de ordenador han sido capaces de generar invenciones que
pueden llegar a cumplir con los requisitos objetivos de patentabilidad: novedad,
altura inventiva y aplicacién industrial.

Sin embargo, aun cuando una [A pueda crear una invencidn que retina estos
requisitos (y que el objeto reivindicado sea efectivamente materia patentable),
en nuestro pais o en cualquier otro, subsiste la cuestién de que obviamente ese
programa no es una persona humana, ni sujeto de derecho.

Una solucién rdpida a la pregunta de a quién consignar como inventor en un
formulario de solicitud de patente o de modelo de utilidad serfa la de atribuir
el cardcter de inventor a la persona humana que ha creado o disefado la IA
que desarroll$ la invencién. Sin embargo, esto serfa injusto para los inventores
humanos, porque no estd en pie de igualdad una persona humana con un
programa de computacion para enfocarse en resolver ciertos problemas.

Ademis, en la creacién de una IA intervienen multiples sujetos (personas
humanas y juridicas) que estdn vinculados entre si desde el punto de vista
del derecho laboral y contractual de forma distinta, lo que crearia multiples
problemas en cuanto a determinar la misma titularidad de la IA, més alld de los
inventos que esta produzca.

Hasta el dia de la fecha de la elaboracién de este trabajo de investigacién
ninguna oficina de patentes, tribunal ni autoridad gubernamental extranjera han
reconocido de forma definitiva la posibilidad de que una IA pueda ser reconocida
validamente como el inventor en una patente concedida, salvo en Sudafrica, que
como ya comentamos, no lleva a cabo un examen de fondo de las solicitudes de
patente, ni contiene en su normativa una definicién de inventor.

Adherimos a lo sostenido por la UKIPO en cuanto a que, tal como lo alega
el Dr. Thaler en sus solicitudes, es probable que las invenciones creadas por IA
se vuelvan mds frecuentes en el futuro, y que la manera en que el sistema de
patentes maneje tales invenciones es una pregunta legitima. El sistema actual no
las prevé y nunca se previé que deberia hacerlo, pero los tiempos han cambiado
y la tecnologia ha evolucionado.
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Estd en lo cierto el Pleno del Tribunal Federal de Australia al reconocer la
urgencia de que los legisladores se aboquen al tratamiento de las cuestiones
planteadas por IA en el contexto de la ley de patentes, sin perjuicio de considerar
que la legislacién, tal como estd redactada actualmente, no estd abierta a una
interpretacion que englobe a la IA dentro del término “inventor”.

Por ello, resulta acertado que las eventuales modificaciones a la ley sean
realizadas en el contexto del debate acerca de estas cuestiones, pero no
introducidas forzadamente en la legislacién vigente.

El articulo 92, inc. k), LP[62], le da al INPI la funcién de “reglamentar
el procedimiento de patentes de invencién y modelos de utilidad, en todo
aquello que facilite el mismo, adaptar requisitos que resulten obsoletos por la
implementacién de nuevas tecnologias y simplificar el tramite de registro a favor
del administrado y la sociedad en su conjunto”.

Sin perjuicio de esta loable modificacién, entendemos que esa potestad
reglamentaria no es suficiente para abrir la posibilidad en nuestro derecho interno
a que una IA pueda ser reconocida como inventor. Para que ello suceda, seria
imprescindible una reforma de la LP por parte del Congreso de la Nacion.

Si esto ocurriera en el futuro, y si hipotéticamente se pudiera sortear lo
dispuesto por los articulos 24 LP y RLP vigentes, y la solicitud progresara, es
necesario tener en cuenta que, en el examen técnico de fondo de la invencién
reivindicada, el anélisis del mérito inventivo serfa muy problematico.

El alcance de la ficcién juridica de la “persona experta en la materia” utilizada
para evaluar la actividad inventiva deberia ser repensado ante el impacto de la
IA. Segtn el articulo 4°, inc. d), LP, habrd actividad inventiva cuando el proceso
creativo o sus resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente
para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente.
Asimismo, el articulo 20, LP, prevé que la invenciéon deberd ser descripta en
la solicitud de manera suficientemente clara y completa para que una persona
expertay con conocimientos medios en la materia pueda ejecutarla.

Cuando se lleva a cabo el Examen Técnico de Fondo de una solicitud, de
acuerdo a lo previsto en el articulo 27, LP, los examinadores técnicos de la ANP
realizan labusqueda de antecedentes de arte previo que puedan afectar la novedad
y la actividad inventiva de tal solicitud; y examinan si se satisfacen integramente
los requisitos de la ley y de su reglamentacion.

Si bien, el “experto en la materia” es un concepto juridico indeterminado, la
ficcién juridica que incorpora se ha expresado siempre tomando como referencia
a humanos; pero ¢seria un humano capaz de evaluar la altura inventiva de una
invencién obtenida por una IA? Tal posibilidad es dificil teniendo en cuenta que
humano y maquina piensan y generan resultados a velocidades diversas. Para que
el “experto en la materia” ofreciese cobertura a la nueva realidad, seria necesario
contar con un espectro de referencia mds amplio, de tal manera que tuviesen
cabida las IA en determinados escenarios. Para que asi fuese, Sinchez Garcia
introduce el nuevo concepto de “sistema experto en la materia” en el sector de la
tecnologia concreto en el que se enmarcara la invencién.

Esta autora estima que, a priori, €stos sistemas expertos podrian sustituir
a las personas fisicas en el juicio de la actividad inventiva. Sin embargo, si
bien estos sistemas podrian ser —por su mayor capacidad de almacenamiento
de informacién, por su mayor velocidad de procesamiento, asi como por su
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versatilidad— los que decidan sobre el esfuerzo intelectual que hay detrds de
la invencién generada por una IA, coincidimos con su propuesta de que sean
siempre supervisados por un humano que guie tanto las primeras actuaciones —
clasificacién de la invencién en el sector adecuado y encauzamiento del proceso-—,
como las que ponen fin a la evaluacién de la actividad inventiva, mediante la
constatacion de la decisién del sistema experto una vez emitida y debidamente
argumentada[63].

Se ha planteado que, en algiin momento, si la IA evolucionara a una actividad
inventiva de gran envergadura, podria incluso representar a la persona experta.
Es probable que una IA capaz de automatizar las actividades de investigacién
determine que algo es obvio mds a menudo que lo que hoy entendemos por
persona experta[64].

Como se ha senalado en las decisiones y fallos emitidos en las jurisdicciones
extranjeras mencionados, si otras oficinas de patentes desarrollaran o utilizaran
algtin programa de computacién especial o “sistema experto” para evaluar la
altura inventiva, serfa recomendable su adopcién también en nuestro pais.

Si en la Republica Argentina se reformara la LP, podria evaluarse la admisién
como requisito formal de la inclusién como inventor en la solicitud de patente
de una IA.

Valoramos especialmente lo resuelto en Alemania, donde si bien no se equipara
ala persona humana con laIA como inventora, se reconoce de alguna forma el rol
que tuvo en el desarrollo de la invencién en el formulario de solicitud de patente.

Seria necesario indicar en caricter de declaracién jurada —u otro medio
fehaciente— el grado de participacién de la IA en la generacién de la invencidn,
siendo posible que esta sea un mero instrumento de asistencia del verdadero
inventor (humano), o bien que sea un agente auténomo que ha actuado de
manera independiente. Es posible que esta exigencia amerite la regulacién de
un procedimiento especial al efecto, ya sea ante la Oficina de Patentes en el
momento de presentacion de la solicitud, o del modo que estime més conveniente
el legislador.

Asimismo, respecto de la evaluacién de la altura inventiva, consideramos
conveniente que se brinde la posibilidad al examinador de que analice la solicitud
poniéndose en el lugar de un inventor humano que haya tenido acceso a una
IA, para salvaguardar la igualdad de condiciones que deberia permanecer entre
inventores humanos que hayan actuado solos, y aquellos que hayan contado con
la asistencia —independientemente de su grado— de una IA.

En la mayoria de los casos, la modificacién de una norma acontece después
de que se produzca una situacion de suficiente envergadura que la amerite. En el
caso de la IA y de la proteccion por patentes de las invenciones que esta llegara a
generar, todavia existe la posibilidad de anticiparse y establecer politicas publicas
claras al respecto, y legislar dicha proteccién teniendo en cuenta los intereses de
todas las partes involucradas en este nuevo desafio.
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