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RESUMEN

La realizacion del siguiente trabajo en la modalidad de dictamen juridico tiene como
objetivo dar respuesta a varias cuestiones juridicas entorno a la titularidad de patentes.
Dicha problematica se genera al querer interponer una solicitud en varios registros de
patentes con el fin de determinar que a un sistema de inteligencia artificial se le conceda
la titularidad de patente. A continuacion, se intenta dar respuesta a dichas controversias

de acuerdo con los instrumentos normativos correspondientes a este asunto.

ABSTRACT

The purpose of the following work in the form of a legal opinion is to provide an answer
to a several legal questions regarding patent ownership. Such controversy is generated
when an application is filed in several patent registries to determine that an artificial
intelligence system is granted patent ownership. Consequently, is an attempt to answer

these controversies according to the normative instruments corresponding to this matter.
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INTRODUCCION

La razon y el objetivo principal de la realizacion de este dictamen viene a ser dada por
obtener respuestas a cuestiones juridicas muy concretas en referencia a la propiedad
industrial, mas exactamente, a la titularidad sobre las patentes. La motivacion destacada
de llevar a cabo este informe es investigar si pudiera o codmo podria llegar a ser un sujeto
sin personalidad juridica titular de una patente. A su vez intentar proporcionar una posible
solucion, ya que al no disponer de capacidad juridica no se pueden realizar actos como
por ejemplo el hecho de ceder un derecho, como seria en este caso, sobre ser titular de
una patente, que conlleva con ello un derecho de actuacién frente a terceros y el dominio
del bien en cuestion. La investigacion en este informe consistira en un estudio de los
instrumentos normativos existentes sobre personalidad juridica, derechos de propiedad

intelectual y la posibilidad de ser titular de una patente.

Las partes en las que se ha dividido este dictamen consisten en primer lugar, en la
exposicion de los hechos en cuestion, los antecedentes de dichos acontecimientos en
orden cronoldgico, las argumentaciones juridicas tanto a favor como en contra de cada
una de las posiciones, y la resolucion a cada una de las cuestiones planteadas
fundamentandolas juridicamente, finalizando con las conclusiones obtenidas a lo largo

del anélisis.
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ENCABEZAMIENTO

A continuacion, se desarrollara un dictamen juridico sobre la cuestion suscitada entorno
a la posibilidad de que un instrumento dotado de inteligencia artificial o maquina sin
personalidad ni capacidad juridica pueda llegar a ser titular de una patente. Dictamen que
emitido por Marina Ermina Rotaru Gurau, del Grado de Derecho de la Universidad
Rovira i Virgili de Tarragona, como trabajo de Fin de Grado del curso académico 2021-
2022.

OBJECTO DEL DICTAMEN

El objeto principal sobre el cual versa este dictamen es dar respuesta a les cuestiones
planteadas por mi cliente en relacion con la posible titularidad sobre una patente por parte
de un instrumento no dotado de capacidad, ni personalidad juridica, y a su vez, un
profundo analisis sobre la aplicacién de la legislacion entorno a este asunto. La hip6tesis
mas destacada se viene a referir al concepto de personalidad juridica y a los derechos de

propiedad intelectual, particularmente la posibilidad de ser titular de una patente.



Por la presente, Marina Ermina Rotaru Gurau, abogada del Ilustre Colegio de Abogados
de Tarragona realiza el siguiente informe juridico, a dia 22 de marzo del 2022 a peticién
de mi cliente, el beneficiario y creador de dicho instrumento, que ha acudido a mi
despacho para asesorar y buscar soluciones adecuadas respecto a las cuestiones
planteadas en referencia a la patentabilidad de una obra por parte de un mecanismo dotado
de inteligencia artificial. Se advierte a mi cliente que no es seguro poder dar una solucion
exacta y correcta sobre dicha controversia ya que no se le puede asegurar, sin embargo,
mediante la realizacion de este informe se intentara proporcionar las posibles alternativas

y lo que mejor aplica a este caso concreto.

Ante esta situacion mi propoésito es estudiar detenidamente la polémica en torno a la
capacidad que se les puede otorgar los robots para considerarles posibles titulares de una
patente siendo dotados de inteligencia artificial. E intentar dar una respuesta sobre la

solicitud planteada en torno a la patente.



ANTECEDENTES DE HECHO

1. En primer lugar, el beneficiario acudio a mi despacho con el fin de encontrar una
solucion gue plantee la posibilidad de otorgarle titularidad sobre una patente al
invento realizado por él mismo. Le he aconsejado plantear dicha solicitud en
varios estados con legislaciones distintas con el fin de obtener una respuesta
positiva, a pesar de que probablemente se dé fuera del territorio espafiol, y con
ello disponer de distintas alternativas. Mi cliente ha desarrollado un instrumento
dotado de inteligencia artificial, y este invento a su vez es capaz de generar sus
propios algoritmos informaticos. El hecho de que pueda generar sus propios
algoritmos presupone la generacion de sus propias ideas y con ello, mi cliente
tiene especial interés en que se reconozca como titular de una patente a su propio
invento. En cuanto al invento realizado por parte del sistema de inteligencia
artificial (en adelante [A), denominado como “Ad Astra”, consiste en un
instrumento con capacidad de producir ideas, por tanto, de razonar, en base a las
neuronas computacionales. Es decir, es capaz de generar sus propios algoritmos
llevando a cabo creaciones de inventos, como por ejemplo “chips
nanotecnoldgicos” con ayuda de otras herramientas como podria ser una

impresora 3D.

2. En fecha de 5 de noviembre de 2018 el beneficiario intentd realizar varias
solicitudes de registro de patente sobre la obra, siendo autor o inventor de ella un
sistema de inteligencia artificial. Las solicitudes se llevaron a cabo en los registros
de la Oficina Europea de Patentes, en la Oficina de Derechos de los Estados
Unidos, en el registro de Patentes de Australia, en el registro de Patentes de

Sudafrica y por ultimo en la Oficina de Propiedad Intelectual de Reino Unido.

3. Enfecha de 18 de agosto de 2019, se le neg6 la solicitud en el registro de la Oficia

Europea de Patentes por carecer de autonomia humana el inventor de la obra.

4. Enfechade 27 de mayo de 2021 se le negd la solicitud en la Oficina de Derechos

de los Estados Unidos.



En fecha de 30 de julio de 2021 se publicd una sentencia de la Corte Federal
Australiana que aceptd la solicitud por parte de la inteligencia artificial como

condicion de inventor en el marco de una solicitud de patente.

En fecha 8 de septiembre de 2021 en Sudéfrica se concedié una patente en cuanto
al marco de una solicitud de patente con la condicion de inventor por parte de un

sistema de inteligencia artificial.

En fecha 21 de septiembre de 2021 se publico por parte de la Oficina de Propiedad
Intelectual de Reino Unido la denegacidén a su solicitud sobre la posibilidad por
parte de un sistema de inteligencia artificial de registrar como inventor de una

patente.

En fecha 21 de diciembre de 2021 la Oficina Europea de Patentes deniega de
nuevo la solicitud de patente por parte de un sistema de inteligencia artificial.



CUESTIONES PLANTEADAS

De acuerdo con los antecedentes de hecho expuestos por parte de mi cliente, se suscitan

las siguientes cuestiones juridicas a las que voy a intentar resolver;

1. Solicitud de patente

La primera cuestion que el beneficiario me plantea es en referencia a si un sujeto dotado
de inteligencia artificial puede tener derechos de autor sobre una obra creada por el

mismo, para a su vez poder solicitar el registro de patente sobre dicha obra.

2. Requisitos establecidos en la ley sobre la posibilidad de ser titular de una

patente

La segunda cuestion que se me plantea es sobre qué requisitos establece la ley para dotar
de capacidad juridica y considerar a dicho sistema de inteligencia artificial como autor de
una obra o que requisitos nos establece la ley para poder solicitar la patente, ya que en

primer lugar fue rechazada.

3. Analisis de la decisién favorable que acepta la inteligencia artificial como

inventor en el marco de una solicitud de patente

Otra cuestion planteada, es el analisis sobre la posibilidad que proyecta en este caso una
sentencia de la corte federal australiana que si acepta que un sistema de inteligencia
artificial pueda considerarse autor de una obra para proceder a la solicitud de una patente

y por qué nos serviria como argumentacion favorable en nuestro caso.
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4. Anadlisis sobre la legislacion europea que deniega las solicitudes por parte de

los sistemas de inteligencia artificial sobre las patentes.

También se me plantea un analisis sobre la denegacion por parte de la Oficina Europea
de Patentes de las solicitudes de patentes en referencia al sistema de inteligencia artificial

por carecer de autonomia humana.

5. ¢Seria necesario realizar modificaciones en la legislacion actual para

contemplar estos supuestos?
Por ultimo, se plantea la posibilidad o no de realizar modificaciones en la legislacion

actual para contemplar estos supuestos en referencia a la patentabilidad siendo autor un

sistema de inteligencia artificial.
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FUNDAMENTOS JURIDICOS

l. ¢Podria solicitar un sistema de inteligencia artificial la titularidad sobre una

patente?

El beneficiario me plantea la problematica de si cabe la posibilidad de que un sistema de
inteligencia artificial pueda ser considerado autor de una obra creada por el mismo

procediendo a ser titular de una patente respecto a su creacion.

Inicialmente debemos tener en cuenta que existen diversas definiciones en relacion con
el concepto de Inteligencia Artificial, incluso se pueden agrupar en distintas categorias,
quizas la definicion que mas se aproxime a la IA en cuestion corresponde a los sistemas
que piensan racionalmente. Se define como “una disciplina cientifica que busca
desarrollar métodos y algoritmos, soportados en sustratos artificiales que permitan
generar comportamientos inteligentes” (Lépez O, M. 2020: 40). Asimismo, esta
definicién podria cuadrar dentro de los sistemas que piensan racionalmente? (Russell y
Norvig, 2008: 02).

Incidir en qué segtin indica la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas “Una patente es un
titulo reconocedor del derecho a explotar exclusivamente dicha invencion, a su vez
impidiendo a otros su fabricacion, venta o utilizacién sin el previo consentimiento del
titular.” Por tanto, es un derecho exclusivo sobre una invencion. Se remarca que “lo
patentable son invenciones nuevas, que impliquen una actividad inventiva, sean
susceptibles de aplicacion industrial y constituir la solucion a un problema técnico”. Con
lo cual, los objetos creados por Ad Astra, pueden considerarse objetos patentables en base
a estas definiciones, establecidas en el articulo 4 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de

Patentes.

! Definicion empleada por Charniak y McDermott, 1985.

2 Distinguen varios tipos de sistemas entre ellos; los que piensan como humanos, los que piensan
racionalmente, los que actian como humanos y los que actlian racionalmente, en nuestro en particular nos
centramos en la vertiente del sistema que piensa racionalmente. (Russell y Norvig, 2008).
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Sin embargo, segun la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas® (en adelante OEPM)
“podra presentar una solicitud de patente cualquier persona fisica o juridica”. Con esta
afirmacion nos encontramos ante el primer obstaculo, ya que, segun este organismo, no
permitiria a Ad Astra ser titular de la patente, por no ser una persona fisica, juridica, ni
poseer derechos o personalidad juridica, debido a que se considera un objeto pasivo o

instrumental y no un sujeto como tal.

Actualmente no hay constancia en la legislacion que otorgue derechos a sistemas de
inteligencia artificial, y por tanto sélo se reconoce como inventor a personas humanas,
fisicas o juridicas. Por consiguiente, teniendo en cuenta estos argumentos, no procederia
su solicitud de registro de patente. Dado que en la legislacion espafiola no se encuentran
todavia desarrollados estos conceptos, me ha llevado a consultar legislacion europea con
tal de que me pudiera proporcionar una solucion mas evidente. A su vez he aconsejado a
mi cliente que opte por presentar la solicitud en varios paises con la esperanza de obtener

una respuesta positiva en alguno de ellos.

En primer lugar, revierte una gran relevancia diferenciar entre las creaciones humanas
con ayuda de IA y las creaciones generadas por IA de manera autbnoma* (Lledé Benito.
[, 2021: 295), que en nuestro caso en particular corresponde lo ultimo. Mediante el
Reglamento de Ejecucién del Convenio sobre la Patente Europea de 13 de febrero de
2017 ° se hace remisién al Convenio de Munich sobre Concesién de Patentes Europeas
de 5 de octubre de 1973. Este convenio tiene caracter supranacional y por tanto se aplica
a las cuestiones relativas al asunto que se estd tratando. Espafia se adhirié a dicho
Convenio mediante el instrumento de adhesion de 10 de julio de 1986, entrando en vigor

el 1 de octubre de ese mismo afio.

Centrandonos en si fuese posible presentar la solicitud de patente sobre los objetos
creados por el sistema de inteligencia artificial; entrando a valorar las distintas

posibilidades, segun se indica tanto en la legislacion espafiola en el articulo 10 de la LP,

3 Se trata de un Organismo Auténomo de la Administracion General del Estado que impulsa y apoya el
desarrollo tecnoldgico y econémico otorgando proteccion juridica a las distintas modalidades de
propiedad industrial mediante la concesién de patentes en este caso. (OEPM).

4 En referencia principalmente al panorama legislativo de la inteligencia artificial en la Unidn Europea.
(Lledo Benito, I. 2021).

5 El Reglamento es adoptado por Decision del Consejo de Administracion de la Organizacion Europea de
Patentes de 12 de diciembre de 2002 y modificado por Gltima vez el 14 de diciembre de 2016.
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indicando que el derecho a la patente corresponde al inventor, como en la europea
mediante el Reglamento de Ejecucidn de la Patente Europea anteriormente mencionado
indicando en los articulos 19 y 81 que “/a designacion de inventor debera incluir un
apellido, nombre y direccion junto a su firma”, para proceder a dicha solicitud de patente

inicialmente se debe designar un inventor de dichos objetos creados por Ad Astra.

Tal y como veremos mas adelante, la Corte Federal Australiana dicté una resolucién® en
la cual aceptd la solicitud alegando su decision en base a la Ley de Patentes de Australia
"indicando que “un inventor reconocido por la Ley puede ser un sistema o dispositivo de

inteligencia artificial”.

Como solucion, se podria proponer el argumento a favor del beneficiario, en base a que
en el Convenio de Patente Europea 8(CPE); no indica que tenga que ser necesariamente

persona fisica el inventor de dicha obra.

Otro argumento podria basarse en que los requisitos de patentabilidad establecidos en el
Reglamento de Ejecucidn de la Patente anteriormente mencionado, concretamente segin
el articulo 19 del capitulo Il respecto a la mencion del inventor, no puede afadir una

exclusion de patentar invenciones creadas por inteligencia artificial.

Por otro lado, si se designa como inventor una persona fisica la cual no ha intervenido en
el proceso de creacion de dicha obra supondria vulnerar el principio fundamental del
sistema de patentes el que exige designar al inventor real del mismo (Cintia Bernhardt,
2020), que en este caso seria Ad Astra. Siendo un robot, no tiene derechos, en cuanto a
que los derechos morales y de propiedad establecidos en el CPE no serian aplicables, pero
al mismo tiempo tampoco seria suficiente para negarles la condicion de inventor, ya que
realmente la invencién ha sido llevada a cabo por su parte a partir de la generacion de sus

propios algoritmos® (Navas Navarro, S. 2017: 24).

6 Concretamente el Tribunal ordena que el articulo 15(1) de la Ley de Patentes de Australia de 1990, es
incompatible con la anulacion de un sistema o dispositivo de inteligencia artificial tratado como inventor.
Asimismo, se establece en el apartado de conclusiones 226.

" Ley de Patentes de Australia, nim. 83, de 1990.

8 Capitulo 11, sobre las personas legitimadas para solicitar y obtener patentes europeas en cuanto a la
designacion del inventor.

9 Es el procedimiento para encontrar la solucién a un problema mediante la reduccién de este a un
conjunto de reglas. (Navas Navarro, S. 2017)
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En efecto, podria utilizarse este argumento para proceder a considerar la IA como
inventor, y a su vez, proceder a la solicitud de patente la cual requiere de un inventor, que
en este caso seria Ad Astra. Una vez haya sido determinado como autor o inventor de

dicha obra servira para la determinacion de la titularidad mas adelante.

Asi dicho, nos encontramos ante estas dos variantes por una parte negativa en base a los
articulos anteriormente mencionados, y por otra positiva en base a las posibles
consideraciones del Convenio de Patente Europea en cuanto a la posibilidad de poder

solicitar el registro de la patente sobre las invenciones llevabas a cabo por Ad Astra.

I. ¢ QUE requisitos se establecen en la ley sobre la posibilidad de ser titular de

una patente?

La segunda cuestion que se me plantea es sobre qué requisitos establece la ley o qué
mecanismos existen para dotar de capacidad juridica y considerar a dicho sistema de

inteligencia artificial como titular de una patente.

Al haber sido rechazada la propuesta inicialmente presentada por parte de mi cliente, me
ha requerido un profundo estudio sobre los requisitos o instrumentos presentes en la

legislacion para soportar el hecho de que una IA fuera a ser titular de una patente.

Como consecuencia de estos hechos, procedo a analizar los distintos instrumentos

normativos que contengan dichos requisitos;

Si bien es cierto que para poder obtener una patente se exigen ciertos requisitos de
patentabilidad, de los cuales podemos distinguir entre requisitos positivos®® y negativos
(Garbayo Blanch, J. 2017: 247).

10 os requisitos positivos se identifican con la novedad, la actividad inventiva y la aplicacién industrial, a
ellos se refiere el articulo 4 de la Ley 24/2015 de Patentes.
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En primer lugar, la Ley 24/2015, de 24 de julio de Patentes, indicando como requisitos
positivos debemos destacar que para que una invencion sea patentable es necesario que
se trate de una novedad, segun el articulo 6, entendida como novedad absoluta. Asimismo,
debe implicar una actividad inventiva segun el articulo 8, con lo cual no podra derivar
facilmente de un conjunto de conocimientos técnicos conocidos en ese momento. Y, por

altimo, deben ser susceptibles de aplicacién industrial de acuerdo con el articulo 9.

Cabe afiadir respecto a los requisitos en cuanto a inventor, en el articulo 3 de esta misma
ley establece que “podran solicitar los titulos de propiedad industrial las personas fisicas
o juridicas”. Por ultimo, en el articulo 10 establece que “e/ derecho a la patente
pertenece al inventor o a sus causahabientes y es transmisible por todos los medios que

reconoce el derecho”

Por tanto, mediante estas aclaraciones, se asienta la idea de que el inventor

necesariamente debe ser un ser humano, persona fisica.

En la Ley de Propiedad Intelectual!, concretamente en su articulo 5 vuelve a
considerar como requisito indispensable a una persona natural como creador de una obra

ligado nuevamente al principio de originalidad.

Si bien es cierto que teniendo en cuenta lo establecido en los instrumentos normativos
anteriormente mencionados podemos observar que se establece claramente un concepto
de persona humana como creador ante la posible solicitud de la titularidad de la patente,
existe jurisprudencia a nivel internacional que ha concluido conceder dichas solicitudes

a pesar de carecer de dicha autonomia humana.

Debido al estatus actual del derecho espafiol que no se corresponde con la actualidad y la
dinamica de este tipo de situaciones me he visto en la tesitura de acudir al derecho
comparado, ya que se trata de un tema que merece la pena estudiar al tratarse de un asunto
tecnoldgico completamente novedoso, y en este sentido existen legislaciones que si han
actuado de una forma mas dindmica. Por ende, debido a la falta de regulacién sobre este

reciente asunto y de la falta de actualizacion presente en la normativa espafiola respecto

11 RDL 1/1996, de 12 de abril.
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a esta materia. De igual modo, la normativa europea es de directa aplicacion*? y por ello
tiene efectos sobre las decisiones que se tome al respecto de la titularidad de la IA. La
sentencia 145/2012, de 2 de julio dictada por el Tribunal Constitucional? hace referencia
a la primacia del derecho de la Union Europea sobre la normativa de los estados

miembros.

Acudiendo a la legislacion internacional nos encontramos ante varios instrumentos
normativos, en este caso podriamos tener en consideracion el Convenio de la Patente

Europea previamente mencionado.

Los requisitos que podemos observar en este Convenio en su capitulo segundo,
concretamente en el articulo 58 respecto a la legitimacion para presentar dicha solicitud,
establece que “cualquier persona natural o juridica y cualquier sociedad asimilada a una
persona juridica”. Asimismo, los mismos requisitos mencionados en la Ley de Patentes
paralelamente se encuentran establecidos entre los articulos 52 a 57 del Convenio de la

Patente Europea.

En cuanto a lo que establece la OEPM siempre sera posible designar a una persona fisica
como inventor, pero no menciona lo que sucede con los sistemas de inteligencia artificial,
ya que al no ser dotados de capacidad ni personalidad juridica no disponen de los mismos

derechos.

Sin embargo, han surgido varias cuestiones a plantear respecto a si las personas juridicas
pueden ser designadas como inventores, o tal vez la posible creacion de la personalidad
electronical* (Almazan Salazar, E. 2021: 49). Esta Gltima opcion seria interesante en
cuanto a la aplicacion a nuestro caso concreto, y generar un nuevo concepto de
personalidad juridica que se adaptase a todas las cuestiones recientemente planteadas.

Es innegable el avance tecnoldgico en las tltimas décadas y con ello y el paso del tiempo

debe conllevar una adecuada integracion en la normativa estatal y europea.

23T, de 15 de julio de 1964.
13 STC, 145/2012, de 2 de julio, del Tribunal Constitucional.
14 Almazan Salazar, E. (2021).
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Asimismo, en una resolucién del Parlamento Europeo en relacién con los derechos de
propiedad intelectual *° se tiene en consideracién que los Gltimos avances tecnoldgicos
pueden generar serias dificultades, que a la vez que crean oportunidades también suponen
en ocasiones desafios para los ciudadanos, las instituciones, a sus mismos creadores.
Como en el presente caso ante el litigio que versa sobre la 1A en cuanto a la titularidad.
En esta misma resolucion se propone la creacién de un marco normativo que prevea estas

situaciones y fomente a su vez la innovacion.

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, hace constar en sus principios
bésicos respecto a las patentes de invencion, que el principio de originalidad al haber

creado una obra corresponde a una persona fisica.

Acudiendo al derecho comparado, podemos observar la resolucion que se dicto por parte
de la Corte Federal Australiana el 30 de julio de 2021, que se contrapone ante la
normativa europea y global con relacion a si la IA podria considerarse como autor o
inventor de la obra en base a la legislacion de ese mismo estado. La resolucién concluye
con el argumento de que el inventor puede ser no humano, es decir, un sistema IA en
virtud de lo establecido en la Ley de Patentes de Australiana de 1990 en su articulo
15.

A su vez, sostiene que se debe tener en consideracion la realidad tecnoldgica actual y
valorar si es compatible asegurando su coherencia con la ley y la promocion de la
innovacion. Teniendo en cuenta esta resolucion, podria considerarse como un argumento
a favor de mi cliente para poder proceder a su solicitud, ya que se ha reconocido en otro

pais lo mismo que se esta solicitando por parte del beneficiario.

15 Resolucion del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2020, sobre los derechos de propiedad
intelectual para el desarrollo de las tecnologias relativas a la inteligencia artificial (2020/2015 INI).
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I11.  ¢Existe alguna la decision favorable que acepte la inteligencia artificial como

inventor en el marco de una solicitud de patente?

En cuanto a la tercera cuestion planteada por mi cliente, tomo como referencia unas
resoluciones que afirmen conceder dicha solicitud, lo cual nos podria servir como

argumentacion favorable en nuestro caso particular.

Una vez hemos podido concluir en base a las explicaciones anteriores que el concepto de
autoria humana es primordial en un proceso de solicitud de patente, procedemos a un
andlisis teniendo como referencia una resolucion dictada por la Corte Federal
Australiana®, la cual se posicioné a favor de conceder dicha solicitud, habiendo
considerado como inventor a una IA. He decidido decantarme por acudir a derecho
internacional ya que actualmente a nivel nacional no consta jurisprudencia sobre un
asunto similar, y por valorar el hecho desde otra perspectiva, teniendo en cuenta que muy
probablemente en un futuro también se mencione aqui en Espafia. Cabe decir que esta
resolucion se dictd en base a la legislacion australiana, concretamente la Ley de Patentes
de Australia de 1990.

Se fundamenta en la revocacion de una solicitud que previamente fue denegada, alegando
su derecho interno. Concretamente se hace referencia al articulo 15 de la Ley de
Patentes Australianal’, indicando quién puede ser titular de una patente, ya que los
requisitos que en dicho pais se requieren Unicamente figura el nombre del inventor, y por
tanto no tienen en cuenta si el inventor es una persona o no, establecido en la seccién 15,
apartado 157 de la sentencia de 30 de julio de 2021, con lo cual no requiere un inventor
humano. Y, por tanto, el Juez Beach consider6 que no se puede excluir a un sistema de
inteligencia artificial®de ser inventor en virtud del apartado b) y c) del articulo

anteriormente mencionado, (Currey, R. y Owen, J. 2021).

16 FCA, 879 de 30 de julio de 2021.
17 ey de Patentes de Australia, de 1990.
18 Currey, R. y Owen, J (2021) Revista de la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual.
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Otra argumentacion favorable a tener en cuenta seria basandonos en la patente concedida
en Sudafrica®®, que de hecho fue la primera en el mundo en otorgarle a un sistema de
inteligencia artificial la posibilidad de solicitar una patente, tal y como se comunic6 pocos
dias después de su publicacion y que resultd ser una decision controvertida y polémica.
Tomando como referencia estas resoluciones podria argumentar a favor del beneficiario,
la posible aceptacion como inventor del sistema de inteligencia artificial creado por él, y

a su vez, pudiendo ser el titular de la patente.

IV.  Andlisis sobre la legislacion europea que deniega las solicitudes por parte de

los sistemas de inteligencia artificial sobre las patentes.

En contraposicion a lo anteriormente visto, la mayor parte de legislacion y jurisprudencia
que existe, mantienen una posicién contraria a las resoluciones que en primer lugar

concedieron las patentes, siendo una IA, inventor de las mismas.

En primer lugar, de acuerdo con la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos?,
se emitio por parte del Tribunal de Distrito de Virginia una resolucién ?'que negé
rotundamente dicha solicitud en base a la Ley de Patentes de Estados Unidos??, ya que
en dentro del apartado de los requisitos para proceder a la solicitud de patentes, se
establece que el inventor debe ser una persona fisica, y por tanto se nego6 la solicitud ya
gue en ningln caso, una IA, podria considerarse como inventor, por carecer de autonomia

humana.

Por otro lado, la pronunciacion del Reino Unido sobre este caso sigue la misma direccion,
segun la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido?, se emitié una decision
en la cual que denegaba la solicitud presentada ya que a la legislacion vigente Gnicamente
contempla a persona fisicas como posibles inventores, al ser en este caso un sistema de

IA, tampoco puede contemplarse como persona ante la ley. Por otro lado, se dict6 la

19 ZA2021/03242 (2021) de la Revista de Patentes de Sudafrica.

20 (USPTO), Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos, fundada el 4 de julio de 1836.
2L Tribunal de Distrito, el Distrito Este de Virginia, Num. 1:20-cv-903. (2021).

22 |_ey de Patentes de los Estados Unidos, firmada el 16 de septiembre de 2011 después de su renovacion.
2 (UKIPO), Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido, fundada en 1852.
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resolucion del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, siendo el Tribunal de Patentes?,
negando de nuevo dicha solicitud por no cumplir con los requisitos establecidos en la
seccion 7 de la Ley de Patentes de 19972, en la cual quién debe ser identificado como
inventor de una obra en todo caso debe ser una persona fisica.

La decision viene fundada por el Tribunal, en parte porque la solicitud no cumple con los
requisitos establecidos en la Ley de Patentes de Reino Unido, al no cumplir con lo que

requiere la seccion 13(2)% de dicha ley.

En definitiva, se pronuncian respecto que, a pesar de no venir de forma explicita escrito
en el texto, concretamente en la seccion 7y 13 de la Ley de Patentes del Reino Unido,
“el concepto de “persona fisica” se sobreentiende al referirse constantemente a una

persona, y no otros conceptos que pudieran englobar mds acepciones”.

Y, por ultimo, la Oficina Europea de Patentes, como ya habiamos mencionado
anteriormente, también se pronuncid, publicando una decision en la cual considera que
dentro del marco legal actual basado en el sistema de patentes europeas, el inventor o
persona con aptitud para solicitar derechos sobre una patente, en todo caso debera ser una
persona fisica?’. La EPO asimismo tiene en consideracion las distintas resoluciones ya
dictadas por otros tribunales que sostienen el mismo argumento. Sus respectivas
decisiones vienen dadas en base al Convenio de Patentes Europeas 28, concretamente
en sus reglas comprendidas en el capitulo 11 de dicho convenio, respecto a “las personas

legitimadas para solicitar y obtener patentes europeas y la designacion del inventor”.

Teniendo en cuenta las consideraciones de distintos tribunales a nivel europeo e
internacional, que sostienen en legislacion fundada entre las leyes actualmente vigentes,
la argumentacion que podria proporcionarle a mi cliente seria la posibilidad de que no se
le concediese dicha solicitud. Siendo conscientes de que la mayoria de los tribunales se
decantan y fundamentan en una legislacion muy similar a la nuestra, es muy probable que

del mismo modo la solicitud fuese denegada. Sin embargo, teniendo en consideracion que

2 Decision de la UKIPO, Argumento 14. BL 0/741/19. [2020] EWHC 2412.

% |ey de Patentes del Reino Unido, 1977.

% De nuevo se hace referencia al concepto de persona fisica como requisito indispensable.

27 Decision emitida por parte de la Oficina Europea de Patentes.

28 Convenio de Munich (CPE) firmado el 5 de octubre de 1973, en el cual se establece el procedimiento de
concesion de patentes entre los estados que son parte de dicho convenio (a dia de hoy participan 38 paises,
la mayoria de ellos forman parte de la Unién Europea).

21



existe jurisprudencia respecto a un asunto similar, debe conservarse como opcion, pero

con la advertencia de que no pudiere prosperar.

Como hemos podido observar a raiz de las maltiples resoluciones de varios tribunales a
nivel global, coinciden en el mismo aspecto. El concepto de inventor es lo que da la
capacidad a alguien de poder obtener el derecho de una patente. Por consiguiente, es
esencial establecer en primer lugar, quién puede ser considerado inventor de una obra,
para posteriormente poder solicitar ciertos derechos sobre dicha obra, como por ejemplo

la patente.

Debemos profundizar en el verdadero significado de inventor y su vez a lo que
corresponde con invento. Segln indican los articulos 14 y 25 de la Ley de Patentes
Espafiola, el inventor y el titular de la patente no deben ser necesariamente la misma
persona®®, no obstante, en nuestro caso particular, se pretende considerar como inventor
y a la vez poseedor del derecho sobre la patente a la IA. El derecho que se obtiene sobre
la patente es transmisible3, por ese motivo es esencial, que quien disponga de él tenga la
capacidad suficiente y necesaria para realizar las actuaciones que conllevan el derecho en

exclusiva sobre una patente3! (Broseta, P y Martinez Sanz,F. 2020: 235).

Cabe decir que el concepto de inventor se sostiene en normas de rango superior como es
por ejemplo el articulo 20.1.b) de la Constitucion Espafiola,® ya que indica que “se
reconocen y protegen los derechos a la produccion y creacion literaria, artistica,

Cientifica y técnica”.

Una vez establecido el inventor, que es quien podra disponer de los derechos sobre las
patentes conviene desarrollar en qué consisten realmente el contenido del derecho sobre
la patente. Segun se establece en el capitulo 8 (Broseta, P. y Martinez Sanz, F. 2020: 233)
en referencia a las Invenciones y el disefio industrial,® el derecho que se concede, siendo

exclusivo y excluyente tiene una duracion méxima de veinte afos, esto significa que no

2 Articulo 25 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

30 Articulo 10 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

31 Manuel Broseta Pont y Fernando Martinez Sanz, Manual de Derecho Mercantil, 2020.

32 Constitucion Espariola de 1978.

33 Manual de Derecho Mercantil, en referencia a las invenciones industriales, concretamente las patentes
y el contenido del derecho sobre la patente.
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habra opcién de prorrogar dicha explotacion sobre el derecho. Como se ha mencionado
anteriormente este derecho sélo podrd explotarse por parte del inventor o sus
causahabientes, que sera quien podra decidir en todo caso si conceder licencias de

explotacion o prohibir su comercializacion.

Sin embargo, la gran controversia que gira en torno a las resoluciones que han aceptado
la solicitud de una patente por parte un sistema de inteligencia artificial, como las que lo
han rechazado se han fundado en el concepto de autor. El cual, la ley no define de manera
muy clara, y es lo que ha dado lugar a discrepancias y a distintas interpretaciones. Ya que
en ningun texto se define claramente en qué consiste el término de invencion de manera
exacta. Mas bien, se indica qué tipo de invenciones pueden ser patentables, como por
ejemplo en los articulos 4 y 52 de la Ley de Patentes y del Convenio de Patente
Europea. No obstante, no consta una definicion exacta y literal de lo que es o deberia ser

esa invencion, con tal de no generar confusiones.

Esto se debe a que en el momento en que el legislador se decantd por pronunciarse
respecto a este concepto lo hizo en base a las circunstancias del momento3* sin delimitar
textualmente la nocién de invencion por los posibles cambios que pudieran darse en el
futuro. Por este motivo, se lleva a cabo mas una limitacion a poner de manifiesto lo que
no es una invencion, en lugar de especificar concretamente en qué consiste.3 (Ramon
Sauri, Oriol, 2015: 79-82).

Teniendo en consideracion lo anteriormente expuesto, para que la 1A creada por mi
cliente pueda ser titular del derecho sobre una patente, en primer lugar, deberia tener la

consideracién de inventor como tal.

34 Ramon Sauri, Oriol. 2015. Tesis doctoral.
3% Las exclusiones que se realizan para identificar lo que no es una invencion se llevé a cabo por motivos
politicos al haber llegado a un acuerdo entre los Estados miembro.
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V. ¢Seria necesario realizar modificaciones en la legislacion actual para

contemplar estos supuestos?

Por ultimo, se plantea la posibilidad o no de realizar modificaciones en la legislacion
actual para contemplar estos supuestos en referencia a la patentabilidad siendo autor un

sistema de inteligencia artificial.

Teniendo en consideracion lo establecido en la legislacion europea e internacional
previamente mencionada, como nuestra legislacion, la espafiola, que prevé en su articulo
5 de la Ley de Propiedad Intelectual en el cual indica que Unicamente se considerard como
autor a personas naturales, excluyendo de esta forma cualquier posibilidad de que
sistemas de inteligencia artificial creasen obras sujetas a proteccién, o bien en el articulo
10 de la Ley de Patentes que prevé la designacion de inventor con derecho a obtener una
patente. Asimismo, junto a las controversias dadas sobre todo respecto al concepto de
personalidad juridica de una IA para proceder a dotarle de titularidad sobre una patente,
podriamos considerar como una posible solucion a este caso en concreto el planteamiento
a mi cliente de estar a la espera de una modificacion legislativa que modifique la
personalidad de los robots y les dote de una capacidad distinta, que les permita realizar
actos juridicos por si mismos. O bien, dotarles de una personalidad diferente en la cual
segin Amunategui Perell6, C (2020: 92)%¢ “es la posibilidad de otorgarles atributos de
personalidad como puede ser el nombre, domicilio, patrimonio lo cual asegure su actuar

en el mundo juridico de manera independiente”.

Es innegable el avance tecnoldgico sobre todo en las Gltimas décadas y su incorporacién
en nuestro dia a dia, por el mismo motivo de convivir con ello debemos asumir una
regulacion ¥’(Santos, G, M. José, 2017: 27) frente a los problemas que ya han comenzado

a suscitarse entorno a la 1A, como es en nuestro en particular.

Sin embargo, la posible nueva regulacion deberia tener en cuenta la integracion en la
sociedad y respetar los limites entre las personas y los robots, ya que en el caso de que se

les concediese una personalidad juridica distinta, de ningin modo deberia sobrepasar las

3 Amunategui Perelld, Carlos. Arcana Techinae el Derecho y la Inteligencia Artificial,
37 Santos, G, Maria José, “Regulacion legal de la robética y la inteligencia artificial: retos del futuro”
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decisiones de las personas®. Por ese motivo, es importante la conservacion de nuestros
valores a pesar de la incorporacion de nuevas cuestiones respecto a la IA en nuestra vida

cuotidiana.

Visto desde otro punto de vista, un robot o un sistema de inteligencia artificial tiene varias
similitudes con una persona juridica, la cual, segun se comprende entre los articulos 35 a
38 del Codigo Civil “es una entidad que sin tener existencia individual fisica esta sujeta

a derechos y obligaciones”.

Si bien es cierto que, si seguimos considerando a la IA, una mera herramienta que lleve
a cabo ordenes bajo el mandato de las personas no puede adquirir una autonomia
suficiente, y que se exigiria en este caso para ser titular de una patente. No obstante, el
avance tecnologico de las ultimas décadas nos demuestra cada vez mas pronto podrian
dejar de ser simplemente una herramienta y pasar a interactuar de distintas formas y en

muchos ambitos; empresarial, cientifico, académico, etc. (Santos, G, M. Jose, 2017: 42).

Desde la Unién Europea® se ha emitido un proyecto de informe, en la que ha surgido una
propuesta de resolucion bajo la ponencia de Mady Delvaux que contempla varias
posibilidades, entre ellas, la creacion de una nueva figura como persona electronica y los
riesgos que ello puede suponer. En esta propuesta de resolucién del Parlamento Europeo
se recogen varias recomendaciones destinadas a la Comision sobre normas de derecho
civil sobre los robots (Delvaux, M. 2017:20).

Debemos tener en cuenta que, junto al desarrollo de los robots y la inteligencia artificial,
puede suponer que estos pasen a asumir una parte importante del trabajo que hasta ahora
se ha ido realizando por seres humanos, y que a su vez genera controversia ya que deben
establecerse unos limites*® (Resolucion del Parlamento Europeo (2017: 4). En nuestro
caso en particular, al utilizar una 1A o robot como herramienta en el trabajo realizado, por

el momento, estos no pueden tener autonomia por si mismos, ni ser titulares de una

38 ;Por qué es necesario que la robética y la inteligencia artificial tengan una legislacion y/o regulacién
especifica propia? Maria José Santos Gonzalez, “Regulacion legal de la robética y la inteligencia
artificial: retos del futuro” Revista juridica de la Universidad de Leon, namero 4, 2017. Pag 28.

3% Propuesta de resolucién por la Comision de Asuntos Juridicos del Parlamento Europeo, 27 de enero de
2017.

40 Resolucion del Parlamento Europeo, 2017, normas de derecho civil sobre roboética.
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patente por el mismo motivo. No obstante, si su condicion juridica cambiara, debemos
plantearnos hasta qué punto o qué limites se deberian imponer. En esta misma propuesta
de resolucidn se propone la creacion de una agencia europea que regule los aspectos en

torno a la inteligencia artificial a nivel europeo y a nivel interno de cada estado miembro.

Concretamente en el apartado sobre derechos de propiedad intelectual, se hace una
propuesta en relacién con las invenciones por parte de robots o sistemas de inteligencia
artificial, con el fin de proponer un enfoque distinto que proteja las invenciones llevadas
a cabo por estos mismos, proporcionando unos criterios que se apliquen a las obras
creadas por sistemas de inteligencia artificial** (Resoluciéon del Parlamento Europeo
(2020: 6). Este apartado seria de gran interés en cuanto a nuestro caso particular, ya que
mediante esta proposicion y la posible aportacion de criterios que regulen las obras
creadas por 1A, podriamos obtener una respuesta favorable en cuanto a la solicitud de una
patente por parte de la A, considerandose previamente como autor o inventor de la obra

que se pretende patentar.

Cabe destacar que en los Gltimos afios han surgido méas propuestas legislativas, como por
ejemplo la Declaracién de Cooperacion en Inteligencia Artificial*? que se firmé en el afio
2018, teniendo como fin la participacion de todos los estados adheridos a la regulacion

de las posibles controversias suscitadas por la IA.

Asimismo, en el informe del Parlamento Europeo sobre derechos de propiedad intelectual
relativo a la inteligencia artificial, incide en la necesidad de generar un marco normativo

que proteja la innovacion en este tipo de tecnologia.

41 Resolucion del Parlamento Europeo, 2020, derechos de propiedad intelectual.
42 Plan coordinado sobre la inteligencia artificial [COM(2018).
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Segun otros autores3, establecen una vision de futuro en cuanto a las solicitudes por parte
de las 1A en referencia a las patentes y hacen mencién a la elaboracion de un informe de
derecho comparado realizado por el Dr. Noam Shemtov (2019, Estudio sobre la inventiva

que involucran actividad de la 1A)*

En este informe concluye que “cualquier solicitud de patente que designase a una IA
como inventor debia ser denegada dada la remisién a los articulos establecidos en el
Convenio Europeo de Patentes”. Segun este informe la inteligencia artificial incumple
los requisitos del articulo 60 del CPE* para ser acreedora del derecho a una patente. Si
tomamos como referencia este informe se expone una controversia acerca de conceder
esta titularidad a otro sujeto que no fuera una persona fisica, planteando de qué manera
podria obtener ésta derechos morales, ser reconocida y protegida en el proceso de la

concesion de la patente.

Atendiendo a las conclusiones de varios autores que han estudiado e investigado acerca
de esta materia concreta, junto a la normativa y legislacién anteriormente mencionada en
este dictamen y las resoluciones, a nivel nacional y a nivel internacional, habiendo
acudido al derecho comparado para ello, podemos obtener varias conclusiones en cuanto
al marco legal actual y las propuestas actualmente vigentes. Es cierto que la mayoria de
ellas optan por la necesidad de una nueva regulacién con el fin de ajustar estos conceptos
hacia las futuras disputas en relacion con la inteligencia artificial y su desarrollo, ya que
la normativa actual vigente no proporciona soluciones satisfactorias para quien ostente

esta posicion.

Como argumento en contra para nuestro cliente, y teniendo en consideracion todo lo
anteriormente expuesto, hoy en dia no seria posible la concesion de una solicitud de
patente en cuanto la IA como inventora debido a la falta de regulacion y que lo

actualmente establecido rechaza por completo esta posibilidad.

43 Monteaguso Monedero, Montiano y Garcia Pérez Francisco Javier, (2020) “Puede la inteligencia
artificial desarrollar una invencién patentable?
44 Concretamente en referencia a la autoria de las invenciones generadas mediante Inteligencia Artificial.

45 Convenio de la Patente Europea.
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Sin embargo, como argumento esperanzador y posible, podemos concluir que el marco
normativo actual vigente en un futuro inminente seré deficiente y no estara adaptado a las
necesidades o conflictos que seguiran surgiendo entorno a esta materia (Sdez Santamaria.
N. 2021).

Por tanto, por el momento restaremos a la espera de una regulacién exacta para este tipo
de supuestos, siendo muy probable que en un futuro préximo estas cuestiones obtengan
un margen juridico adecuado y con ello podria caber la posibilidad de otorgar una
personalidad distinta a los sistemas de inteligencia artificial. De esta manera la IA podria
obtener con ello derechos y obligaciones. Asimismo, conllevaria a considerarla como
inventor o autor de una obra y en consecuencia significaria la obtencion de titularidad, en
nuestro caso respecto a la patente, al poder considerarse sujeto titular de la solicitud de

patentabilidad.
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CONCLUSIONES

1. En relacion con la posibilidad de presentar una solicitud de registro por parte de
un sistema de inteligencia artificial, segun la legislacion espafiola concretamente
el articulo 10 de la Ley de Patentes establece claramente que el derecho a la
patente corresponde a su autor, en este caso a mi cliente, y no a su invento. Sin
embargo, si mi cliente decidiese optar por presentar dicha solicitud en Australia,
se le concederia en base a la resolucion de la Corte Federal Australiana que
establece que un inventor reconocido por la Ley puede ser un sistema o dispositivo

de inteligencia artificial.

2. En referencia a los requisitos establecidos en la ley hemos podido comprobar
mediante la Ley de Patentes Espafiola en sus articulos 6, 8, 9 y 10 que
terminantemente establecen la necesidad de persona fisica para proceder a la
titularidad de una patente. Asimismo, lo corrobora la Ley de Propiedad
Intelectual en su articulo 5, destacando el requisito de persona natural para
considerarle autor de una obra y por consiguiente titular de la patente sobre dicha
obra. Por tanto en Espafia dicha solicitud no obtendria un resultado positivo, en
cambio si tenemos en consideracion la Ley de Patentes Australiana de 1990

concretamente su articulo 15 podria ser una opcion favorable.

3. Por lo que respecta a la existencia de resoluciones favorables a las que pudiera
acogerse mi cliente en este caso, sin duda, seria remitirnos de nuevo a la Ley de
Patentes Australiana, o incluso la resolucion favorable dictada en Sudafrica
que del mismo modo reconoce la posibilidad de solicitar la titularidad de una
patente a un sistema de IA. Acogiéndonos a legislacion internacional dicha

solicitud tendria opciones de prosperar.

4. No obstante, debemos tener en cuenta que la mayor parte de legislacion y
jurisprudencia referente a este caso en concreto actualmente no lo consideran una
posibilidad. Segun la Constitucion Espafiola en su articulo 20.1.b), la Ley de
Patentes de Estados Unidos, la Ley de Patentes de 1977 de Reino Unido en su
seccion 7 y 13, niegan rotundamente dicha posibilidad en base a criterios y

requisitos establecidos en sus respectivas normas. Por tanto podemos observar
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que a pesar de haber una minima oportunidad, la gran mayoria de normativa y
jurisprudencia en la actualidad no estan a favor de conceder las solicitudes de

patentes a sistemas de inteligencia artificial.

5. Por Gltimo, como propuesta de resolucion a este caso y a favor de mi cliente se ha
planteado si es necesario realizar modificaciones en la legislacion actual que
contemple este tipo de asuntos que integran la actualidad y que muy
probablemente en un futuro no muy lejano deba considerarse debido al avance
constante y fugaz de las nuevas tecnologias y la manera en la que convivimos con
ellas. De hecho, desde la UE mediante el informe emitido como propuesta de
resolucion del Parlamento Europeo de 2017 se recoge la idea de la posible
creacion de una nueva figura especifica como podria ser la personalidad
electronica. Seria interesante y de gran consideracion contemplar la idea de
adaptar la regulacién sobre esta materia a la realidad actual, en la medida que se
respeten los limites entre las personas fisicas y los robots y la conservacion de
nuestros valores en la sociedad. Viendo que el derecho espafiol no se ha
modificado por el momento, deberia promoverse una modificacién en la
legislacion esparfiola y europea, incluso mas alla del supuesto planteado respecto
a la patente, ya que la legislacion deberia ser dindmica, flexible y adaptarse a estas
nuevas épocas. Esto podria suponer un cambio trascendental conllevando una
homogenizacion entorno a esta materia de modo que por ejemplo en este caso mi
cliente podria presentar directamente la solicitud en territorio espafiol y sin

necesidad de acudir a otra legislacion para obtener una respuesta distinta.

LUGAR, FECHA'Y FIRMA

En Tarragona, a dia cinco de junio de dos mil veintidos.
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ANEXO |I. NORMATIVA APLICABLE

Para la resolucidon de las cuestiones planteadas se debe acudir a la siguiente normativa,

jurisprudencia y doctrina que resultan de aplicacion a este supuesto:

a) Constitucion Espafiola, (BOE, num. 311, de 29 de diciembre de 1978). Pag. 6.

Art. 20.1.b) reconoce y protege los derechos de produccion y creacion.

https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/(1)/con

[Consulta 3 de abril 2022]

b) Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes. (BOE, num. 177, de 25/07/2015, pag.

13). Art. 10, prevé la designacion de inventor con derecho a obtener una patente.

https://www.boe.es/eli/es/I/2015/07/24/24/con

[Consulta 23 de febrero 2022]

¢) Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y
armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. (BOE, num. 97,
de 22/04/1996. Con entrada en vigor el 23/04/1996. Pag. 5. Art. 5, establece los
requisitos necesarios para ser considerado autor de una obra.
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/1996/04/12/1/con

[Consulta 27 de febrero 2022]

d) Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Cédigo civil. (BOE,
num. 206, de 25/07/1889). Pags. 23-24. Art. 4, establece los requisitos de
patentabilidad sobe una obra.

https://www.boe.es/eli/es/rd/1889/07/24/(1)/con

[Consulta 23 de abril 2022]
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https://www.boe.es/eli/es/rd/1889/07/24/(1)/con

e) Reglamento de Ejecucion del Convenio sobre la Patente Europea. (BOE, nim.
37, de 13 de febrero de 2017, pag. 9722). Art 19, se indica quién puede ser

designado como autor.

https://www.boe.es/eli/es/ai/2002/12/12/(1)

[ Consulta 24 de febrero 2022]
f) Instrumento de Adhesion de Espafia al Convenio sobre concesion de Patentes
Europeas, hecho en Mdnich el 5 de octubre de 1973. (BOE, num 234, de 30 de

septiembre de 1986.

https://www.boe.es/eli/es/ai/1973/10/05/(1)

[ Consulta 24 de febrero 2022]

INTERNACIONAL

g) Ley de Patentes de Australia, de 1990 (version consolidada de 26 de agosto de
2020). Numero 83, pag 26). Art 15, establece los criterios para ser titular de una
patente.

https://wipolex.wipo.int/es/text/579247

[Consulta 24 de febrero 2022]

h) Ley de Patentes, Titulo 35 del Cadigo de Estados Unidos (consolidada hasta mayo
de 2015). Las secciones del Titulo 35 rigen todos los aspectos de la ley de patentes
de Estados Unidos. Pags 23-31. Establece los requisitos para la solicitud de

patente.

https://wipolex.wipo.int/en/text/371712

[Consulta 10 de marzo 2022]
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i) Ley de Patentes del Reino Unido, 29 de julio de 1977. Capitulo 37. Pag. 12. En
su seccién 13(2) Prevé la designacion de inventor de una obra.ch

https://wipolex.wipo.int/es/text/583255

[Consulta 25 de febrero 2022]
J) Convenio sobre Concesion de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973 (version
consolidada tras la entrada en vigor del Acta de revision de 29 de noviembre de
2000). Capitulo I1. Relativo al Instrumento de Adhesion de Espafia al Convenio
sobre concesion de Patentes Europeas, hecho en Mdnich el 5 de octubre de 1973.
En su capitulo Il establece la legitimacion de las personas para solicitar una

patente europea.

http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/NORMATIVA/NormasSobrePatentes M
U Topografias CCP/NSPMTCCP DerechoEuropeoPatentes/ConvenioMunichConcesi
onPatentesEuropeas 5 Oct 1973.htm

[ Consulta 24 de febrero 2022]
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ANEXO L.I.
ORGANISMOS INTERNACIONALES
a) Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. ¢Quién y donde se puede solicitar el

registro?

https://www.oepm.es/es/signos distintivos/marcas nacionales/mas informacion/inform

acion_marcas_nombres/solicitar_registro.html#:~:text=0ficina%20espa%C3%B10ola%2
0de%?20Patentes%20y%20Marcas,-
Este%20sitio%20web&text=1)%20%C2%BFQui%C3%A9IN%3F,Industrial%200%20re
presentante%20debidamente%20autorizados. [ Consulta 23 de febrero 2022]

b) Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos, fundada el 4 de julio
de 1836. (USPTO). Disponible en

https://www.uspto.gov/

[Consulta 9 de marzo 2022]

c) Oficina de Propiedad Intelectual de Reino Unido.

https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office

[Consulta 29 de marzo 2022]

d) Oficina Europea de Patentes, de 7 de octubre de 1977. Sobre el registro de una
patente europea.

https://www.epo.org/applying/forms.html

[Consulta 29 de marzo de 2022]
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https://www.oepm.es/es/signos_distintivos/marcas_nacionales/mas_informacion/informacion_marcas_nombres/solicitar_registro.html#:~:text=Oficina%20espa%C3%B1ola%20de%20Patentes%20y%20Marcas,-Este%20sitio%20web&text=1)%20%C2%BFQui%C3%A9n%3F,Industrial%20o%20representante%20debidamente%20autorizados
https://www.uspto.gov/
https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office
https://www.epo.org/applying/forms.html

ANEXO II. JURISPRUDENCIA

- Sentencia del Tribunal Constitucional, 145/2012, de 2 de julio. (BOE, num. 181,
de 30 de julio de 2012). Fundamento juridico nim. 5. ECLI:ES:TC:2012:145

https://hj.tribunalconstitucional.es/es-

ES/Resolucion/Show/23001#complete resolucion&completa

[Consulta 29 de febrero 2022]

- Sentencia del Tribunal de Justicia, de 15 de julio de 1964. Asunto 6-64.
Declaracion segun el apartado 4. ECLI:EU:C:1964:66

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61964CJ0006&from=ES

[Consulta 1 de marzo de 2022]
- Resolucion de 20 de octubre de 2020, del Parlamento Europeo, sobre los derechos
de propiedad intelectual para el desarrollo de tecnologias de inteligencia artificial.

(2020/2015(INI)). Pags. 1-9.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0277 EN.pdf

[Consulta 15 de abril 2022]

- Resolucion de 16 de febrero de 2017, del Parlamento Europeo, con
recomendaciones destinadas a la Comision sobre normas de Derecho civil sobre
robdtica (2015/2103(INL)). Pags. 1-25.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_ES.pdf

[Consulta 13 de abril 2022]
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_ES.pdf

- Tribunal Federal de Australia, 2021, FCA. De 30 de julio de 2021. NUmero de
expediente 108 de 2021. Conclusiones: 226.
https://www.judgments.fedcourt.gov.au/judgments/Judgments/fca/single/2021/2021fca0
879
[ Consulta 24 de febrero 2022 ]

- Tribunal de Apelaciones de Inglaterra y Gales. Resolucion [2021] EWCA Civ
1374, [2022] Bus LR 375, en relacion al caso nim. A3/2020/1851. 21 de
septiembre de 2021.

https://www.bailii.org/ew/casessEWCA/Civ/2021/1374.html

[Consulta 28 de marzo 2022]

- Tribunal de Distrito Este de Virginia, Nim. 1:20-cv-903. 2 de septiembre de

2021. Se establece en la decision final.

https://casetext.com/case/thaler-v-hirshfeld

[Consulta 4 de marzo 2022]

- Oficina de Propiedad Intelectual de Reino Unido, decision sobre la concesion de
patente. BL 0/741/19. 4 de diciembre de 2019. Pag 4, argumento 14.

https://www.ipo.gov.uk/p-challenge-decision-results/074119.pdf

[Consulta 28 de marzo 2022]

- Decision de la Oficina Europea de Patentes, 27 de enero de 2020. EPO.
Fundamento 1. Disponible en
https://register.epo.org/application?documentld=E4B63SD62191498&number=EP1827
5163&Ing=en&npl=false

[Consulta 16 de mayo 2022]
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- Comisiéon Europea. Bruselas. 7 de diciembre de 2018. Comunicacion de la
Comision al Parlamento Europeo, sobre el Plan coordinado sobre la inteligencia
artificial. COM(2018) 795 final.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0795
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