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Documento preparado por la Secretaria

1. De conformidad con la decision adoptada por el Comité Permanente sobre el Derecho de
Patentes (SCP) en su trigésima cuarta sesion, que tuvo lugar en Ginebra del 26 al 30 de
septiembre de 2022, el presente documento contiene un informe de la sesidon de intercambio de
informacion celebrada los dias 26 y 27 de septiembre de 2022 sobre la patentabilidad de las
invenciones que utilizan la inteligencia artificial (I1A) y las creadas por la IA".

1 Las ponencias presentadas en la sesion de intercambio de informacién pueden consultarse en:
https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=69690. La difusién por Internet y la conversién de
voz a texto de la sesién de intercambio de informacién estan disponibles en:
https://webcast.wipo.int/video/SCP_34 2022-09-26_PM_116738 y:
https://webcast.wipo.int/video/SCP_34_2022-09-27_AM_116762.
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Ponencias
Delegacion del Reino Unido

2. En septiembre de 2020 la UK IPO solicité opiniones sobre la IA y la Pl, acerca de las
cuestiones que planteaba la primera en relacion con la legislacion de Pl y los efectos de dicha
legislacién en la IA. Tras esa peticion de opiniones, la UK IPO celebré consultas sobre algunas
cuestiones que podrian suscitar cambios juridicos. Los resultados de la consulta titulada
Atrtificial Intelligence and IP: copyright and patents (Derecho de autor y patentes en el contexto
de la inteligencia artificial y la Pl) se publicaron en octubre de 2021.

3.  Como conclusién principal de la peticién de opiniones en relacion con las patentes y la IA,
se llegé al consenso general de que el marco juridico actual del Reino Unido puede hacer
frente a los desafios futuros y de que la IA por si misma no debe ser titular de derechos de PI.
Sin embargo, durante la consulta, el Gobierno del Reino Unido reconoci6 que existe la duda de
si se debe modificar la ley de modo que, en caso de que se pueda considerar a la IA como
inventora, se puedan conceder derechos de Pl sobre sus invenciones. Para ello, se
presentaron las cuatro opciones de politicas que se indican a continuacion: i) no introducir
ningun cambio juridico; ii) ampliar la condicion de inventor para incluir a las personas
responsables de un sistema de IA; iii) permitir que en las solicitudes de patente se reconozca a
la IA como inventora; y iv) implantar una proteccion sui géneris para las invenciones creadas
por la IA. La mayoria de los participantes se mostraron a favor de la opcion i). En su opinién, no
es necesario introducir cambios juridicos, ya que la IA aun conlleva una intervenciéon humana
considerable y se utiliza principalmente como herramienta. Ademas, sefalaron que la adopcion
de un enfoque (legislativo) unilateral respecto de la titularidad de las invenciones de la 1A
aumentaria la dificultad de las estrategias de presentacion de solicitudes de patente a escala
mundial. En un plano mas general, los participantes observaron que los solicitantes que
presentan solicitudes de patente en las que se reivindican invenciones relacionadas con la IA
necesitan tener mas seguridad juridica, ya que en la legislacion en materia de patentes del
Reino Unido se enumeran una serie de exclusiones de la materia patentable (por ejemplo los
programas informaticos o los métodos matematicos). A este respecto, el Gobierno del

Reino Unido publicé orientaciones perfeccionadas, con el objetivo de brindar mas seguridad a
los solicitantes.

Delegacion del Brasil

4. El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial del Brasil (INPI) elabord informes técnicos
relacionados con la IA, como los relativos al "Radar tecnolégico" y a los "Datos y hechos de la
Pl: la IA en las maquinas y equipos", que ofrecen, entre otras cosas, estadisticas sobre la
cantidad de solicitudes de patentes relacionadas con la IA. El INPI también actualizé en 2020
las directrices para el examen de solicitudes de patente relativas a invenciones implementadas
por computadora, e incluyd un parrafo en el que se afirma que las técnicas de IA, como las
herramientas de aprendizaje automatico y aprendizaje profundo, se pueden considerar
invenciones si se aplican para resolver problemas técnicos. Asimismo, en el ambito de la IA, el
INPI colaboro con partes interesadas nacionales (la Agencia Brasilefia de Desarrollo Industrial
y el Ministerio de Economia) y con otras Oficinas de Pl y organizaciones internacionales (como
la Oficina Danesa de Patentes y Marcas, la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la OMPI).

5. En el proceso de concesion de patentes, el INPI utilizé la IA para determinar la divisién
técnica a fin de clasificar las solicitudes de patente y realizar busquedas del estado de la
técnica de las solicitudes de patente en el ambito de la quimica.

6. En el contexto del examen sustantivo, el INPI clasifico las invenciones relacionadas con
la IA en los dos grupos siguientes: i) invenciones creadas por la IA, que son las que utilizan la
IA para obtener una solucion técnica durante el proceso de desarrollo de la invencion, pero que
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no incluyen necesariamente la IA en la materia reivindicada; y ii) invenciones en las que se
aplica la IA, que son aquellas en las que la IA forma parte de la materia reivindicada. En el
contexto de las invenciones creadas por la IA, el INPI sefialé que en el Brasil no se puede
designar a la IA como inventora en una solicitud de patente. Ademas, hasta ahora el INPI no ha
observado la necesidad de actualizar las directrices de examen en lo que respecta a las
solicitudes de patente que reivindican invenciones creadas por la IA. El INPI explicé cuales son
los aspectos mas importantes en el contexto de las solicitudes en las que se aplica la IA al
examinar la materia patentable, la actividad inventiva y la divulgacién suficiente.

Delegacion del Japén

7. La Oficina Japonesa de Patentes (JPO) publicé en agosto de 2021 un informe titulado
Recent Trends in Al-related Inventions (Tendencias recientes en las invenciones relacionadas
con la IA). En dicha publicacion se establecieron dos subgrupos de invenciones relacionadas
con la IA. En primer lugar, las invenciones fundamentadas en la A son las invenciones que se
caracterizan por la tecnologia de procesamiento de informacion matematica o estadistica que
constituye la base de la IA, como los distintos métodos de aprendizaje automatico, incluidas las
redes neuronales, el aprendizaje profundo y las maquinas de soporte vectorial. En segundo
lugar, las invenciones en las que se aplica la IA son aquellas que se caracterizan por la
aplicacion de las invenciones fundamentadas en la IA a diversos campos técnicos, como el
procesamiento de imagenes o de voz y el control de dispositivos o la robdtica. Las estadisticas
de presentacion de solicitudes de patente ponen de manifiesto que en 2019 se produjo un
tercer auge de las invenciones relacionadas con la IA (que afecté a ambos subgrupos).

8. La JPO también publicé ejemplos de casos relativos al examen de las tecnologias
relacionadas con la IA, con el objetivo de ayudar a comprender con claridad las decisiones
adoptadas en el proceso de examen. Ademas, en enero de 2021 la JPO cred un equipo de
apoyo al examen de las invenciones relacionadas con la IA. Los miembros del equipo
colaboraron trascendiendo sus ambitos de responsabilidad técnica, y recopilaron y
compartieron conocimientos sobre las ultimas tecnologias relacionadas con la 1A y ejemplos de
casos de resultados de examenes, entre otras cosas. Ademas, en abril de 2021 y en octubre
de 2021 se publicaron en japonés y en inglés, respectivamente, las directrices de examen en
version manga, con el fin de mostrar el concepto basico de las normas de examen relativas a
las tecnologias relacionadas con la IA y la Internet de las cosas (IdC).

9. En cuanto al reconocimiento de la IA como inventora, la JPO subrayo que, segun la Ley
de Patentes del Japdn, la interpretacion del término "inventor/a", se limita a una persona fisica.

Delegacion de Francia

10. El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) de Francia define la IA como un
conjunto de teorias y técnicas que se utilizan para producir programas informaticos, modelos
computacionales y algoritmos que permitan a las maquinas reproducir una forma de
inteligencia.

11. Asimismo, el INPI presenté estadisticas que muestran un aumento exponencial de las
familias de patentes relacionadas con la IA entre 2000 y 2020 en todo el mundo, y en Francia
en particular. Al asignar las solicitudes de patentes relacionadas con la |IA a sectores concretos,
el INPI observo que la IA incide en todos los ambitos tecnoldgicos. Los ambitos con mas
solicitudes de patentes relacionadas con la IA son los de las aplicaciones relacionadas
directamente con la IA (por ejemplo redes neuronales, modelos de aprendizaje y motores de
busqueda) o los de aquellas en las que la relacién con la |A es indirecta y las técnicas de IA,
por ejemplo, se utilizan en vehiculos o equipos médicos. El INPI ha descentralizado los
conocimientos en materia de IA entre todas las divisiones de examen. Ademas, cre6 un grupo
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de trabajo relacionado con la IA que se encarga de hacer un seguimiento de la jurisprudencia y
mantener el didlogo con otras Oficinas de Pl y con las partes interesadas.

12. Ademas, el INPI actualizé las directrices de examen de las invenciones implementadas
por computadora. En lo que respecta a la patentabilidad de las invenciones relacionadas con la
IA, en las directrices de examen se aclara que un método matematico como tal, por ejemplo
una "red neuronal artificial", no basta por si solo para conferir caracter técnico.

13. Por otra parte, se estima que la aplicacion de la ley PACTE ("Plan d'action pour la
croissance et la transformation des entreprises") en 2020, que introdujo, entre otras cosas, el
examen de la actividad inventiva en el procedimiento de examen de las patentes y cred un
nuevo procedimiento de oposicidn que incluye la divulgacién suficiente como motivo de
oposicion, reviste una importancia particular para las invenciones relacionadas con la IA. La
delegacidn dijo que, en su opinion, los aspectos juridicos mas importantes para las invenciones
relacionadas con la IA son los relativos a la actividad inventiva y a la divulgacién suficiente. Por
ejemplo, la definicion de experto en la materia en el &mbito de la |IA plantea la duda de si el
experto en la materia puede ser un equipo formado por un especialista en el ambito técnico y
un experto en IA. En relacion con la divulgacion suficiente, se mencioné el fendmeno de la
"caja negra" como un motivo de preocupacion.

Delegacion de Suiza

14. La delegacién de Suiza ofrecio una visidon general de distintos casos de uso de la IA,
como el aprendizaje automatico y la gestion y estrategias de datos. Durante una serie de
talleres sobre |A y Pl organizados por la Oficina de Propiedad Intelectual de Suiza y la
Universidad de Zurich, los especialistas destacaron que la IA puede descubrir mas estado de la
técnica pertinente para una solicitud de patente objeto de examen que una persona, puede
formular nuevas hipétesis de trabajo y tiene una gran incidencia en la metodologia cientifica y
el trabajo en los laboratorios.

15. Se observaron algunos problemas en relacion con la legislacién actual sobre patentes y
las solicitudes de patentes relacionadas con la IA, por ejemplo en lo que respecta a la
definicion de experto en las invenciones relacionadas con la IA, la divulgacion suficiente de las
invenciones relacionadas con la IA y la titularidad de dichas invenciones. En ese contexto, la
delegacion presenté un resumen del proyecto de inventor artificial - DABUS?2.

16. En este contexto, la delegacién propuso que la Secretaria: i) prepare un documento para
la 35.2 sesion del SCP sobre cémo afrontan las jurisdicciones de todo el mundo el tema de la
titularidad de las invenciones de la IA, tanto desde el punto de vista de la jurisprudencia como
de la legislacion; y ii) invite a un experto técnico a la 35.2 sesion del SCP para que informe al
Comité sobre la capacidad actual de la tecnologia de la IA para generar invenciones.

Declaraciones formuladas en la sala

Delegacion de Alemania

17. La delegacion de Alemania, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo B, dio las
gracias por lo interesante de las presentaciones y dio su apoyo a la propuesta presentada por
la delegacion de Suiza.

2 Proyecto creado por el Sr. Thaler que presenta de forma gratuita el analisis juridico de una serie de casos de
prueba en los que se solicitan derechos de propiedad intelectual para productos generados por IA en
ausencia de un inventor o autor humano tradicional. Se puede obtener mas informacioén en:
https://artificialinventor.com/.
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Delegacion del Brasil

18. La delegacion del Brasil, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de Paises de
Ameérica Latina y el Caribe (GRULAC), declar6 que el uso de la IA como herramienta armoniza
y simplifica el proceso de examen de las patentes y ofrece grandes oportunidades, en particular
para los paises en desarrollo. Por ello, alentd a que prosiga el intercambio de experiencias y
herramientas. Sostuvo que, en general, le parece que el debate sobre la IA y la Pl en el SCP es
muy importante. Por lo tanto, dijo que acoge con agrado la propuesta formulada por la
delegacién de Suiza, aunque pidié que se distribuya la propuesta para su examen ulterior.

Delegacion de la Republica de Corea

19. En cuanto a la patentabilidad de las invenciones relacionadas con la IA, las directrices de
examen de 2021 publicadas por la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual (KIPO)
contienen principios basicos y estudios de casos, y se centran especialmente en aspectos
relativos, por ejemplo, a la actividad inventiva, la patentabilidad y el requisito de descripcion en
el ambito de las invenciones relacionadas con la IA. Asimismo, en 2021 la KIPO y la OEP
publicaron un estudio comparativo en el ambito de las invenciones implementadas por
computadora y las invenciones relacionadas con programas informaticos que proporcioné
informacién a los solicitantes y a los profesionales sobre las practicas de examen de cada
Oficina al respecto. Ademas, la KIPO publicé los resultados de los debates con expertos en |IA
en un libro blanco sobre PI. Por otra parte, en 2021 la Oficina acogié una conferencia
internacional sobre la titularidad de las invenciones de la IA.

Delegacion del Pakistan

20. Los desafios que plantean las invenciones relacionadas con la IA se perciben en ambitos
como la divulgacion suficiente y el uso de términos técnicos en las descripciones de las
patentes. Por este motivo, la delegacion dijo que es importante que prosiga el debate en el
SCP sobre las invenciones relacionadas con la IA, y expresé su deseo de que los puntos del
orden del dia relativos a la IA, como el propuesto por la delegacion de Suiza, se incluyan en el
orden del dia.

Delegacion de Argelia

21. La delegacién de Argelia, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo Africano,
manifestd su deseo de profundizar en el conocimiento de cuestiones de actualidad, como la
patentabilidad de las invenciones relacionadas con la IA. Con vistas a lograr un programa
equilibrado para la labor futura del SCP, el Grupo Africano mostré su disposicién a debatir la
propuesta presentada por la delegacion de Suiza y otros puntos del orden del dia con otras
delegaciones.

Delegacion de Espana

22. La delegacion de Espana recordd que durante las sesiones anteriores del SCP compartié
la informacion facilitada por un grupo de trabajo creado en la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas (OEPM), que ha estado examinando cuestiones especificamente relacionadas con la
IA y la proteccion por patente, y con el uso de la IA en los procedimientos en materia de
patentes. En opinién de la OEPM, el uso de herramientas de IA en sus practicas de examen es
muy beneficioso. Ademas, si bien las invenciones relacionadas con la |A se consideran una
forma particular de invenciones implementadas por computadora, en su caso habria que
considerar si dichas invenciones son evidentes para un experto en la materia que utilice
herramientas de IA. Se mostré a favor de que prosiga el debate acerca de la titularidad de las
invenciones de la IA, pero afadié que, en su opinion, mientras la 1A siga requiriendo la
contribucién sustantiva de un ser humano, dicho debate es de naturaleza académica. La
delegacién expreso su confianza en que esa necesidad de contribucion humana facilite la
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identificacion de inventores humanos y el establecimiento de criterios comunes. No obstante,
se mostrd convencida de que el debate sobre la titularidad de las invenciones de la IA adquirira
relevancia practica en el futuro, cuando la IA sea capaz de trabajar de forma auténoma.

Delegacion de Ménaco

23. La delegacion de Monaco dio las gracias por el interés de las presentaciones y dijo que
apoya la propuesta formulada por la delegacion de Suiza.

Delegacion de Singapur

24. La delegacion de Singapur hizo hincapié en la importancia de comprender, examinar y
determinar la relacion entre el aumento de las invenciones creadas por la IA y los marcos
juridicos vigentes. Por consiguiente, dio las gracias por los interesantes debates mantenidos en
la sexta sesion del Dialogo de la OMPI sobre Pl y Tecnologias de Vanguardia, y se mostré
partidaria de proseguir los intercambios en relacién con la IA y la Pl en general, y las patentes
en particular, en los distintos foros de la OMPI. A continuacién, explico las actividades conexas
que ha llevado a cabo la IPOS. Por ejemplo, el Center for Al and Digital Governance (CADG),
que cuenta con el apoyo de la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur (IPOS) y la
Infocomm Media Development Authority de Singapur (IMDA), ejecutd un proyecto de
investigacion sobre la Pl y la interfaz con la IA. Ademas, la IPOS concluy6 un amplio examen
de las cuestiones relacionadas con la IA desde el punto de vista jurisdiccional, entre ellas la
titularidad de las invenciones de la IA.

Delegacion de Eslovaquia

25. La delegacion de Eslovaquia, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo de
Estados de Europa Central y del Baltico, manifesté su interés por que la atencidén se centre en
la calidad de las patentes y, en particular, en la IA, en el marco del punto del orden del dia
relativo a "La calidad de las patentes, incluidos los sistemas de oposicion”. El Grupo dio las
gracias a la delegacién de Suiza y expreso su apoyo a la propuesta formulada por dicha
delegacién.

Delegacion de Alemania

26. En relacién con el procedimiento y el resultado de las solicitudes de patentes alemanas
en las que se designa a la IA DABUS como inventora, el Tribunal Federal de Patentes confirmé
que, con arreglo a la legislacion de patentes alemana, solo se puede designar como inventoras
a las personas fisicas. La decisién fue recurrida ante el Tribunal Federal de Justicia.

Delegacion de Chile

27. La delegacion de Chile informé al Comité de que ya se publicaron las directrices de
examen (version 2022), cuyo objetivo, entre otros, es aclarar los criterios de patentabilidad de
las invenciones implementadas por computadora y las invenciones relacionadas con la IA.

Delegacion de la Federacion de Rusia

28. La delegacién de la Federaciéon de Rusia explicéd que, en la actualidad, segun la
legislacion de patentes de su pais, los inventores han de ser personas. En cuanto a la mejora
del enfoque de evaluacion de la patentabilidad de las invenciones relacionadas con tecnologias
emergentes como la IA y la cadena de bloques, se ha creado un grupo de trabajo en el que
participan especialistas de Oficinas de patentes y de entidades empresariales. Asimismo, el
Servicio Federal de la Propiedad Intelectual (Rospatent) utilizé una gran variedad de
herramientas de IA y nuevas tecnologias para las busquedas del estado de la técnica y la
evaluacion de la clasificacion de patentes, entre otras cosas.
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Delegacion de Australia

29. Por lo que respecta a las solicitudes de patente en las que se designa a la IA DABUS
como inventora, el Pleno del Tribunal Federal de Australia decidié que no se puede designar a
la IA como inventora. Esta decisién revoco la anterior de un tribunal unipersonal del Tribunal
Federal de Australia que habia dictaminado que un sistema de IA podia figurar como inventor
en una solicitud de patente en Australia. Ademas, el Gobierno del pais esta examinando
opciones politicas en relacion con la interseccion entre la IA y la Pl. A la luz de los desafios que
la IA plantea para el sistema de patentes, la delegacion se mostré a favor de que en el SCP se
debatan cuestiones relativas a la IA y la PI, incluidas las relacionadas con la titularidad de las
invenciones de la IA.

Delegacion de la Republica Bolivariana de Venezuela

30. La delegacion de la Republica Bolivariana de Venezuela hizo un resumen de tres
situaciones relacionadas con la IA y el sistema de patentes: i) las invenciones creadas por la
IA, como se observa en las solicitudes de patente de invenciones creadas por DABUS; ii) la IA
como parte de la materia de las solicitudes de patente; y iii) la IA como herramienta para ayudar
a las Oficinas de patente en el examen de las patentes. Dijo que, en su opinién, la tercera
situacion reviste especial interés para las Oficinas de Pl de los paises en desarrollo, ya que
contribuira a agilizar el analisis de las solicitudes de patente. Asimismo, ofrecié una vision
general de los desafios histéricos a los que se ha enfrentado el sistema de patentes en relacién
con las tecnologias de vanguardia, como las invenciones quimicas a principios del siglo XX y el
desarrollo de la ingenieria genética a partir de la década de 1960. A la luz de esas
experiencias, la delegacion expreso su deseo de que también se resuelvan los problemas que
se le plantean al sistema de patentes en relacion con la IA. Por ello, alent6é a que prosigan los
debates sobre la IA y las patentes en el marco del SCP.

Delegacion de los Estados Unidos de América

31. La delegacion de los Estados Unidos de América hizo suya la declaracion realizada por la
delegacién de Alemania en nombre del Grupo B y dio su apoyo a la propuesta presentada por
la delegacién de Suiza.

Delegacion de China

32. Con respecto a la patentabilidad de las invenciones relacionadas con la IA, el Cédigo Civil
de China establece que el inventor debe ser una persona fisica y contribuir sustancialmente a
la creacién de la invencion. Por lo tanto, las maquinas no pueden ser inventoras. Ademas,

en 2021 la Administracién Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA) modifico las
directrices de examen de las patentes. En el caso de la materia patentable de las invenciones
relacionadas con la IA y las relacionadas con los macrodatos, se formularon las directrices con
mas detalle y se proporcionaron ejemplos concretos. Ademas, en las directrices se aclararon
los criterios que deben cumplir las soluciones técnicas cuando las solicitudes de patente
contienen algoritmos.

[Fin del documento]



