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Seccion 1. Introduccion.
Adam comienza cada mafiana de trabajo en el laboratorio, persiguiendo el analisis

de genético de levadura Saccharomyces cerevisiae (sobre la cual solo se conoce la funcién
del 15% de los 6000 genes que la componen). En base a su “background” y a la hipotesis
de trabajo, Adam selecciona cuadles son las formas de probar experimentalmente,
haciendo el mejor uso posible del tiempo y minimizando el costo de desarrollo.
Seguidamente, lleva a cabo la experimentacion, recoge los resultados y sopesa su
significado analiticamente teniendo en cuenta la hip6tesis original. Si los resultados
difieren significativamente de la hipétesis de inicio, Adam altera los parametros y pasa a
efectuar posteriores experimentaciones. Corroborada experimentalmente la hip6tesis de

trabajo, Adam formula una teoria final sobre la funcién de cada gen estudiado.

Eve sigue los pasos de Adam y, en la mayoria de los campos, lo supera. Sus dias en
el laboratorio se dedican al estudio de potenciales nuevas drogas para combatir
enfermedades tropicales como la malaria y el chagas. Su método de trabajo es similar al
de Adam, sin embargo, su capacidad para testear mas de 10.000 compuestos por dia
desembocoé en el descubrimiento de que un compuesto quimico denominado TNP-470
(normalmente utilizado como anticancerigeno) es capaz de inhibir una enzima clave para

el crecimiento del Plasmodium vivax, (uno de los parasitos que causa malaria)®.

Adam y Eve no son humanos. Ambas denominaciones se corresponden a
Inteligencias Artificiales Débiles capaces de operar brazos robot y maquinaria de
laboratorio desarrolladas por el Dr. Ross Donald King desde fines del siglo XX. El Dr. King
desarroll6 ambas I.A, partiendo de la premisa filos6fica de que sélo puede conocerse algo

que es posible automatizar y reproducir mediante un sistema auténomao.

El uso de IA en ambitos de investigaciéon y desarrollo (con mayor o menor
autonomia) representa el siguiente gran salto en la producciéon de conocimiento e
innovacién. IA como las referidas son capaces de llevar adelante la mayor parte del
proceso creativo. Otras IA complementan las capacidades humanas y aceleran el ritmo de

procesamiento y analisis de la informacidn.

1 WILLIAMS, K., BILSLAND, E., SPARKES, A., AUBREY, W., YOUNG, M., SOLDATOVA, L., GRAVE, K., RAMON, J.,
CLARE, M., SIRAWARAPORN, W., OLIVER, S., KING, R. (2015). “Cheaper faster drug development validated by the
repositioning of drugs against neglected tropical diseases”. Journal of The Royal Society Interface.
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La revolucion [A? trae aparejados desafios desde un punto de vista social,
econdmico y normativa. El sistema de Propiedad Industrial se ocupa de incentivar la
innovacién y difusién del conocimiento para su aprovechamiento por la sociedad. Sin
embargo, el sistema de incentivos se encuentra edificado a partir de la medida humana.
Se exige de las invenciones patentables que, en sintesis, sean novedosas, posean actividad
inventiva y aplicacién industrial. La prueba de actividad inventiva implica un analisis
hipotético consistente en revisar si un invento resultaba obvio para una persona
normalmente versada al momento de presentacion de la solicitud de patente3. El
cumplimiento del requisito de actividad inventiva garantiza que sélo se proteja con una
patente aquello que represente un verdadero avance aprovechable por la sociedad, que

de otro modo no hubiera existido.

Si el estandar para medir la actividad inventiva de una solicitud de patente se basa
en lo que una persona pudo o no pudo haber considerado obvio, al momento de analizar
una invencion obtenida con el uso (o directamente por) una IA, pueden surgir conflictos

para los incentivos del régimen de patentes de invencidn.

Consecuentemente, deviene necesario relevar en qué consiste la innovacién, como
se ve incentivada por el sistema de patentes de invencién y qué desafios presenta el uso
de IA en su obtencidén. El andlisis se llevara adelante teniendo en cuenta los alcances
normativos del régimen de patentes y los incentivos que éste pretende materializar, con
especial foco en los recientes debates surgidos en paises desarrollados y en la normativa

nacional.

Seccion 2. Marco conceptual, objetivo y estructura.

2.1 Marco conceptual.
Los desarrollos en Inteligencia Artificial (en adelante “IA”) representan la mas

reciente revolucion humana*>. La utilizacion de algoritmos inteligentes en cada vez mas

aspectos de nuestra vida aumenta de forma exponencial desde hace casi dos décadas. Con

2TUDINO, T. (2020). “The Al Revolution Is Here. It’s Just Different Than We Expected”. Bussiness Science.
Towards Data Science disponible en https://towardsdatascience.com/the-ai-revolution-is-here-its-just-
different-than-we-expected-5022c23aaeee
3 0 de la fecha de prioridad invocada.
4TUDINO, T. (2020). “The Al Revolution Is Here. It’s Just Different Than We Expected”. Bussiness Science. Towards
Data Science disponible en https://towardsdatascience.com/the-ai-revolution-is-here-its-just-different-than-
we-expected-5022c23aaeee
> HALLAK, J., AZAR, D. (2020). “The Al Revolution and How to Prepare for It. Translational vision science &
technology”. 9(2), p. 16.
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una velocidad asombrosa, los seres humanos han naturalizado la idea de llevar una
computadora en sus bolsillos que les permita conectarse de forma instantanea con
cualquier persona, conocimiento y asistentes digitales en una variedad de formas. El
hardware promedio en manos de la mayor parte de la humanidadé, al mismo tiempo, esta
“poblado” por aplicaciones y algoritmos inteligentes capaces de facilitar nuestra vida
diaria. En efecto, la IA es utilizada desde el momento en que desbloqueamos nuestros
dispositivos mediante la deteccién de rostros, optimiza nuestro uso de bateria y datos
segln las rutinas de cada usuario, mejora las fotografias que tomamos, realiza busquedas
requeridas mediante comandos de voz, ordena nuestro correo y organiza nuestra agenda,

entre muchas otras funciones.

La revolucién que implica la inteligencia artificial no se limita solo a las
experiencias de usuario ya naturalizadas por la poblacién general, sino que también se
utilizan asiduamente como asesores de inversion por grandes organizaciones financieras’
y han penetrado en dareas de Investigacion y desarrollo (en adelante “I+D”) de
universidades, empresas y entes gubernamentales®. La cantidad de informacion
producida actualmente por la sociedad es tal que ningin humano o equipo de humanos
puede mantenerse al dia en su procesamiento. Lo mismo sucede con el producto de la
experimentacion cientifica, donde un solo experimento puede arrojar diversos terabytes®
de informacién diariamente. Por ello, en el ambito cientifico fue donde primero se adopto
el uso de IA (con cada vez menos input por parte de un humano) para procesar la

informacion, crear patrones y arribar a soluciones técnicas deseables.

Frente a dicha realidad en constante evolucién, el derecho ha presentado escasas
reacciones. Un ejemplo de ello constituye la recepcion -cuasi nula- por parte del régimen
de propiedad intelectual, en particular en relacion al sistema de patentes de invencion. El
sistema de propiedad intelectual tiene como fundamento intrinseco la materializacion de
incentivos a la produccién de nuevas creaciones fruto del intelecto humano, ya sea de
caracter artistico o de corte técnico-cientifico, con el objeto de que los
creadores/innovadores vean recompensada su tarea y/o recuperen los costos incurridos

y que dicho conocimiento resulte accesible para el resto de la sociedad.

6 Se estima que a junio de 2021 existen 6.37 billones de usuarios de smartphone en el mundo segun estadisticas
de https://www.statista.com/statistics/330695/number-of-smartphone-users-worldwide/

7 Nota de VOGELI, J. (2014). "UBS Turns to Artificial Intelligence to Advise Clients". Bloomberg, 7-12-2014;

8 Ver articulo de FAL, D. (2019). “How Atrtificial Intelligence is changing science”. Quanta Magazine. Disponible en
https://www.quantamagazine.org/how-artificial-intelligence-is-changing-science-20190311/

% Cada terabyte equivale a 1000 gigabytes de informacién.



Dentro de lo que se denomina IP se encuentran incluidos diferentes tipos de
derechos en funcidn del tipo de creacion que protegen: derecho de autor, marcas, patentes
y modelos de utilidad. En el sistema de patentes de invencién y modelos de utilidad, los
incentivos a la creaciéon se traducen en la adjudicaciéon de derechos de exclusividad
temporales para la explotacién de las invenciones a favor de su inventor y/o titular. Como
contraprestacion, el sistema exige que el titular de la patente divulgue la creacion de tal
manera que la sociedad pueda hacer uso de esta una vez que se haya cumplido el plazo de

exclusividad, aportando asfi al acervo de conocimiento existente en el estado del artel0.

Como se afirmé previamente, los desarrollos tecnolégicos de las dltimas décadas
han derivado en un sorprendente refinamiento en el campo de la inteligencia artificial, lo
que a su vez ha desembocado en su adopciéon en distintos grados segin campo de
invencidn. Por ello, el examen de los requisitos de patentabilidad de nuevas invenciones -
cuyas instrucciones no han gozado de cambios drasticos desde hace casi dos décadas-
puede presentar ineficiencias que frustren el cumplimiento de los objetivos del régimen
de patentes de invencidn. En particular, uno de los mayores desafios a la hora de examinar
la patentabilidad de un invento, pasa por el cumplimiento del requisito de actividad
inventiva. Dicho requisito supone un andlisis hipotético consistente en definir qué
hubiera resultado obvio para una “persona normalmente versada en la materia”ll o
POSITA!12, a la luz de los conocimientos divulgados a la fecha de presentacion de la

solicitud de patente (o prioridad!3).

(Por qué resulta relevante estudiar la eficiencia del requisito de actividad inventiva
como mecanismo normativo frente a la revoluciéon que representa la IA? Porque el
correcto cumplimiento del requisito de actividad inventiva impide que se otorguen
patentes de invencion sobre soluciones técnicas triviales que, de no otorgarse derecho de
exclusividad alguno, de todas formas, se hubieran divulgado para su aprovechamiento por
parte de la sociedad. Asimismo, su exigencia incentiva a los innovadores a que dediquen

recursos a desarrollar soluciones técnicas realmente revolucionarias en pos del avance

10 POSNER, R. (2005). “Intellectual Property: The Law and Economics Approach”. Journal of Economic
Perspectives, Vol. 19, No. 2, Spring 2005, p. 57-73.
11 Estdndar argentino conforme se detalla en las Directrices de Patentamiento del INPI.
12 “person of ordinary skill in the art” o POSITA por sus siglas, que es el estdndar adoptado por las oficinas de
patentes de diversos paises del mundo como, por ejemplo, Estados Unidos. Algunos autores lo denominan
PHOSITA por “Person having ordinary skill in the art”. En ambos casos, se alude al mismo concepto.
13 Derecho del inventor a invocar una fecha anterior a la de presentacién de solicitud de patente dentro de los
12 meses de divulgada la invencién originalmente en cualquier parte del mundo, otorgado por el Convenio de
Paris.
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técnico de la sociedad. Por ultimo, también cumple un rol importante impidiendo que se
ejerza un uso abusivo de los derechos de exclusividad que las patentes de invencion
conceden a sus titulares. Si una parte del proceso creativo (o, como desarrollaré en los
apartados siguientes, la totalidad de la invencion) es desarrollada por una inteligencia no
humana, debera analizarse si el estdndar de “persona normalmente versada...” o POSITA
continda resultando eficiente en el marco de los objetivos del régimen de patentes. Es que
al requisito de actividad inventiva se le ha denominado “el dltimo guardian del sistema”14,
“la maxima condicién de patentabilidad”!5 o, en términos de la Federal Trade Comission

de los Estados Unidos, “el corazén de la ley de patentes”16.

La posibilidad de introducir cambios en la legislacion de patentes s6lo ha entrado
en las agendas de las Oficinas de patentes y organismos internacionales en los Gltimos 3
afios. La OMPI (World Intellectual Property Organization o WIPO por las siglas en inglés)
comenzé a evaluar los potenciales cambios a realizar en la legislacién de IP en virtud de
los avances en inteligencia artificial junto a las oficinas de patente de diversos paises del
mundo, a principios de 201817, Fruto de dicha reunién, la OMPI redacté un documento
denominado “WIPO Technology Trends 2019 Artificial Intelligence” a principios de 2019
donde relevd quienes eran los principales solicitantes del ambito privado y publico en
relacion a tecnologias IA y cuales habian sido los desafios afrontados por las Oficinas de
patente frente a dicho avance tecnoldgicol8. La creciente preocupacion por los potenciales
desafios de la IA en materia de patentes de invencion llevo a que la OMPI propusiera la
“WIPO Conversation on Intellectual Property (IP) and Artificial Intelligence (AI)” en
septiembre del 2019 como una instancia de didlogo abierta por la organizacién para que
los paises miembros pudieran presentar sus ideas, propuestas y desafios de cara al avance
tecnoloégico en relacion al sistema de PI. La primera sesiéon de las conversaciones se
produjo en septiembre de 2019 y, en base a las conclusiones intercambiadas, en

diciembre del mismo afio, la OMPI cre6 un draft paper!® con preguntas concretas dirigidas

14 MERGES, R., DUFFY, J. (2002). “Patent Law and Policy: Cases and materials”. Lexis Law Pub. 32 ed.

15 WITHERSPOON, J. (1980). “Nonobviousness — the ultimate condition of patentability”.

16 FEDERAL TRADE COMISSION. (2003). “To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent
Law and Policy”. Cap. 4.

17 Meeting of Intellectual Property Offices (IPOs) on ICT Strategies and Artificial Intelligence (Al) for IP

Administration disponible en varios idiomas en
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=46586
18 “WIPO Technology Trends 2019 Artificial Intelligence” disponible en

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1055.pdf

1 Draft Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence disponible en varios idiomas en

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc id=470053 y Revised Issues Paper on Intellectual
7



https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=470053

a entidades gubernamentales, no gubernamentales, oficinas de patentamiento, agentes
comerciales, instituciones de investigacion y universidades para que respondieran
preguntas concretas y presentaran diferentes argumentos en relacién cada uno de los
potencialmente problematicos problemas en la legislacion de PI. Dentro del draft paper,
se incluyeron preguntas especificas en relacion al requisito de actividad inventiva, las

cuales indagaban sobre cuatro puntos:

1) En el contexto de las invenciones generadas o asistidas por IA, ;a qué arte
previo se refiere la norma? ;Deberia limitarse el arte relevante al campo de la
tecnologia del producto o servicio que surge a partir de la aplicacion de [A?

2) ;Deberia mantenerse el estindar de un experto en la materia cuando la
invencién es generada de forma auténoma por una aplicacién de IA o debe
tenerse en cuenta la posibilidad de reemplazar a la persona por un algoritmo
entrenado con datos de un campo de arte designado?

3) ;Qué implicaciones tendra el hecho de que una IA reemplace a una persona
experta en la técnica en la determinacidn de la base del estado de la técnica?

4) ;El contenido generado por IA deberia considerarse estado de la técnica?

Las mas de 250 remisiones efectuadas por presentantes de todo el mundo?0 fueron
luego relevadas en la segunda y tercera sesion de las “conversaciones”. Asimismo, el
contenido de las respuestas continuara siendo analizado en la cuarta sesion (que deberia
realizarse durante el 2021). A la fecha, la OMPI atin no ha recopilado sus conclusiones al

respecto?l.

Por su parte, la USPTO convoc6 a una conferencia el 31 de enero de 2019 alos fines
de que especialistas en PI de todo el mundo pudieran presentar sus perspectivas globales
econdmicas en relacion a la proteccidén la propiedad intelectual y los avances en 1A%2. En
agosto del 2019, la USPTO efectué un requerimiento de informacién voluntario a

instituciones publicas y privadas solicitando que prestaran sus puntos de vista sobre

Property Policy and Artificial Intelligence disponible en varios idiomas en
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=499504
20 Las remisiones de respuestas al Draft Paper de la OMPI pueden consultarse en https://www.wipo.int/about-
ip/en/artificial_intelligence/conversation.html
21 https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/conversation.html
22 Artificial Intelligence: Intellectual Property Policy Considerations cuyos documentos de trabajo pueden
encontrarse en https://www.uspto.gov/about-us/events/artificial-intelligence-intellectual-property-policy-
considerations
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diversos puntos conflictivos de la legislacion de patentes?3. Posteriormente, la USPTO
relevo algunas de las respuestas aportadas en el documento “Public views on artificial
intelligence and intellectual property policy” publicado en octubre de 202024, La mayor
parte de las respuestas relevadas en el documento -en materia de actividad inventiva-
coincidieron en sefialar que la IA tiene el potencial de afectar la vara correspondiente a la
ficcion de la “persona normalmente versada en la materia”2>. Sin embargo, una parte de
los presentantes considerd que la definicion actual de la “persona normalmente versada
en la materia”26 provee una respuesta normativa adecuada y que la IA no reflejan mas que
un avance tecnolégico equivalente al microscopio, calculadoras o tubos de ensayos y, por
ende, estan contemplados en las normas??. Algunos presentantes también destacaron que
-a la fecha- el uso de IA no se encontraba implementado por igual en todos los campos de
invencion, por lo que debia tratarse con cautela las potenciales modificaciones vinculadas

ala determinacion de POSITA?8,

Asimismo, el Comité de Asuntos Legales del Parlamento Europeo publicé en
octubre de 2020 el “REPORT on intellectual property rights for the development of artificial
intelligence technologies (2020/2015(INI))"2° destacando potenciales vacios legales en la
normativa de PI frente a la creacion de invenciones asistidas por IA. En dicho documento
se destacaron las potenciales dificultades en materia de divulgacion de invenciones
obtenidas por/con la asistencia de [A3° pero se concluy6 que mientras la IA sea utilizada
como una herramienta de asistencia a un inventor humano, no resulta necesario alterar

la normativa aplicable31.

Sin perjuicio de que los entes gubernamentales han comenzado a evaluar los

potenciales problemas vinculados al sistema de propiedad intelectual y los avances en 1A

23 USPTO. (2019) “Request for Comments on Patenting Artificial Intelligence Inventions” disponible en
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-08-27/pdf/2019-18443.pdf

24 USPTO (2020). “Public views on artificial intelligence and intellectual property policy” publicado en octubre de
2020 disponible en https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO_Al-Report_2020-10-07.pdf

% |dem. Respuestas brindadas por AIPPI, CCIA, EPO, Ericsson, Genentech, Internet Association High Tech
Inventors Alliance, IBM, IEEE-USA, ABBOTT, entre otros relevadas en la nota de la Pag 12

26 En su acepcidn prevista en la legislacién estadounidense “POSITA” que prevé genéricamente el avance de las
tecnologias usadas por la “persona”.

27 USPTO (2020). “Public views on artificial intelligence and intellectual property policy” publicado en octubre de
2020. Respuestas brindadas por Merck y Novartis relevadas en la nota de la Pag 12. Documento disponible en
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO_AI-Report_2020-10-07.pdf

28 |dem. P4g. 13. Respuestas brindadas por Genentech y FICPI, entre otros.

29 EUROPEAN PARLIAMENT. (2020). “REPORT on intellectual property rights for the development of artificial
intelligence technologies (2020/2015(INI))” A9-0176/2020. Disponible en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0176_EN.pdf

30 |dem. Apartado 13 obrante en Pég. 8.

31 |dem. Apartado 15 obrante en Pég. 9.



recientemente, las primeras apreciaciones por parte de la literatura especializada se
remontan al 2002. En efecto, mas de una década antes de que los desarrollos en [A
permitieran apreciar el real impacto en la vida diaria y, en particular, en areas de I+D, ya
se afirmaba que, a medida que avanzaran las ciencias computacionales, se tornaria mas
dificil definir a la persona normalmente versada en la materia en el marco de un test
hipotético de obviedad32. Mas de una década después, ante el desarrollo de nuevas
técnicas de Machine Learning33, se alerté que el sistema de patentes de invencién debia
adaptarse a la inevitable situacion en que, encontrandose difundido el uso de algoritmos
inteligentes en un campo de estudio, toda solucion técnica se tornaria obvia en caso de
seguir con el examen de patentabilidad en los términos imperantes34, por lo que seria
necesario abandonar doctrinas legales tradicionales para responder adecuadamente a

este tipo de invenciones en el ecosistema de patentes de invencion3>36,

En el marco de la discusién, una primera gran corriente de pensamiento afirmé
que los avances en IA (y su creciente uso en 2016 en la industria farmacéutica via IA tal
como Watson) ya estaban transformando la forma en que se creaba materia patentable,
dado que el concepto ficcional de “persona normalmente versada en el arte” (entendida
como aquella que podia conocer todo el arte previo relevante sobre un rubro, de
imposible cumplimiento para un ser humano) ya era una realidad de uso asiduo en la
industria por el uso de IA que efectivamente podian conocer todo un arte previo relevante.
Por ello, es aqui donde comienza a proponerse que la “persona normalmente versada” (o
“person of ordinary skill”), debia abandonarse por el de una computadora “de aptitudes
ordinarias”37. Sin embargo, es en este punto donde empiezan a sefialarse la problematica
vinculada al cambio de la vara para medir la obviedad o actividad inventiva: pese a que la
elevacion del estandar traeria aparejadas patentes de mejor calidad, ello también traeria
aparejadas mayores dificultades para que las oficinas de patente y magistrados

determinaran como se deberia definir y qué podia resultar obvio para una computadora

32 VERTINSKY, L. and RICE, T. (2002). “Thinking About Thinking Machines: Implications Of Machine Inventors For
Patent Law”. Boston University Journal of Science & Technology Law, p. 21-22
33 Modelos evolucionarios de ML luego abandonados por los actuales sistemas de Deep Learning.
34 SAMORE, W. (2013). “Artificial Intelligence and the Patent System: Can a New Tool Render a Once Patentable
Idea Obvious?”. SYRACUSE JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY LAW. Fall 2013. Vol. 29. p. 142.
35 GLUCOFT, J., HATTENBACH, B. (2015). “Patents in an era of infinite monkeys and artificial intelligence”. 19 Stan.
Tech. L. Rev. 32. p. 50-51.
36 COCKBURN, I., HENDERSON, R., STERN S. (2018). “The impact of artificial intelligence on innovation”. National
Bureau of Economic Research working paper series. p. 27.
37 ABBOTT, R. (2016). “I Think, Therefore | Invent: Creative Computers and the Future of Patent Law”. Boston
College Law Review. Vol. 57. 1. 4. Art. 2. p. 1124
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de aptitudes ordinarias38. En una posterior publicacion, el autor relevo los origenes del
requisito de actividad inventiva, tanto en su acepcidn europea como norteamericana y
agrego que el nivel de integracion de IA en ambitos de [+D se encuentra en un punto donde
personas y maquinas cooperan o compiten para la obtenciéon de soluciones técnicas,
segun cual sea la rama de investigacion que se analice3?. Por ello, el autor propuso que, en
lugar de implementarse un criterio de maquina de aptitudes ordinarias para reemplazar
a la “persona normalmente versada”, se imponga un estandar de obviedad para
“maquinas o algoritmos creativos” o de persona de aptitudes ordinarias utilizando
maquinas creativas”4? alertando que -de lo contrario- no se estaria incentivando el
desarrollo de tecnologias realmente deseables para la sociedad*!. Por ultimo, el autor
sugiere que pueden existir otro tipo de sistemas de incentivos alternativos para la
innovacién y la difusion del conocimiento que no necesariamente deban surgir del

régimen de PI42,

En una inteligencia similar, otros autores han concluido que el desalineamiento
producido entre las justificaciones econémicas del sistema de PI y la nueva realidad en el
campo de las invenciones con el uso de IA obligan a reevaluar quién es la “persona
normalmente versada en el arte”. En dicho sentido, parte de la propuesta formulada
apunta -en primer lugar- a lograr la homogeneizacién de criterios y definiciones entre las
oficinas de patente mediante la inclusion de criterios unificados en las Guias (o
“Guidelines”) para examinadores*3. Lograda dicha tarea, el autor afirma que
contemplando que una persona de aptitudes ordinarias en el arte posee a su disposicion
medios normales o comunes técnicos para experimentar/investigar, es un primer paso
para la adaptacién del requisito de patentabilidad*44>. De esta manera, el autor propone
que se establezca que, sila experimentacién usando IA no es lanorma en el arte relevante,
entonces puede concederse una patente en tanto la materia no sea obvia para una persona

normalmente versada en la materia (que no use una IA). En cambio, si el uso de IA en

38 | dem. p. 1125.
3% ABBOTT, R. (2018). “Everything is obvious”. UCLA Law Review 2 p. 30.
40 |dem. p. 33-34.
4t 1dem. p. 47
42 |dem. p. 49-50.
43 En dicho sentido, una de las mayores “deudas” pendientes de las Guidelines europeas y japonesas frente a las
Guidelines norteamericanas pasa por la inclusién de la tecnologia a disposicion de la “person of ordinary skill”.
44 RAMALHO, A. (2017). “Patentability of Al-Generated Inventions —Is a Reform of the Patent System Needed?”.
Summary of the report published under the 2017 Collaborative Research Project on Harmonization of Industrial
Property Right Systems under a commission from the Japan Patent Office, p. 25.
43 En idéntico sentido GURGULA, O. (2020). “Al-assisted inventions in the field of drug discovery: readjusting the
inventive step analisis”. International Journal of Social Science and Public Policy. p. 25.
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experimentacion del arte previo es la norma en un campo de investigacion, entonces debe
efectuarse el examen de obviedad a partir del parametro de una persona normalmente
versada en la materia (que si use [A)#6. Sin perjuicio de la eficiencia de la regla, el autor
indica que la comprobacion del uso de IA en un arte previo relevante puede resultar dificil
porque requeriria la inversién de recursos en investigar y mantenerse actualizado en
métodos de [+D por campos de invencion, dado que el actual sistema solo obliga a divulgar

la invencién, pero no su método de obtencion?.

La potencial solucién a dicho problema consistiria en mantener un sistema de
estandar de actividad inventiva variable, el cual exija de los solicitantes de patentes la
obligaciéon de informar si se obtuvo la invencion utilizando IA. En caso negativo, se
continuaria con el test normal de actividad inventiva desde el punto de vista de una
persona normalmente versada en la materia técnica. En caso afirmativo, corroborado que
una invencién fue obtenida usando IA (1), se pasaria a estudiar qué porcentaje de las
personas normalmente versada en la materia perteneciente a la industria de la invencion
poseen a su disposiciéon herramientas IA (2). Superados ambos factores, la actividad
inventiva de la invencion obtenida usando IA se juzgaria teniendo en cuenta el costo de

uso de la IA (3), asi como el tiempo y esfuerzo en operarla (4)4.

Otros autores rechazan las propuestas anteriores y, en cambio, indican que deberia
modificarse el estdndar de persona normalmente para asimilarlo al de un “usuario
normalmente versado de IA”. De tal forma, el examen de obviedad no se veria medido por
las capacidades de la IA sino las del usuario humano que la opera y selecciona los
resultados obtenidos, teniendo en cuenta sus objetivos, informacién a su alcance y su

capacidad para operar la herramienta técnica*°.

Una segunda corriente de soluciones postulé modificar el test de actividad
inventiva mediante una reformulacion de sus premisas. Probado que existiera un
problema técnico a la fecha de solicitud de patente, la decisién sobre la existencia de

actividad inventiva dependeria del grado de contribucién de la solucién obtenida

46 |dem.
47 |dem.
48 SAMORE, W. (2013). “Artificial Intelligence and the Patent System: Can a New Tool Render a Once Patentable
Idea Obvious?”. SYRACUSE JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY LAW. Fall 2013. Vol. 29. p. 133-137.
4% REINBOLD, P. (2020). “Taking artificial intelligence beyond the Turing Test”. Wisconsin Law Review Vol. 20. p.
905.
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mediante el uso de IA para solucionarlo®?. También se ha propuesto que, a la hora de
analizar la actividad inventiva de una solicitud de patente obtenida con el uso de IA, se
estudie qué tipo de proceso de seleccién y procesamiento del conocimiento del arte previo
se produce en cada caso, a los fines de medir si la solucién se aleja lo suficiente del arte

previo para considerarse inventivasl.

Por ultimo, podria afirmarse que, en el marco de una tercera corriente, otros
autores postularon que los problemas ocasionados por el creciente uso de IA, la
divergencia en su difusiéon por sector y la naturaleza del sistema de PI, llevaban a la
conclusiéon de que debia vedarse del patentamiento a las invenciones obtenidas mediante
el uso de algoritmos inteligentes, dado que en dichos casos el régimen no aportaria
respuestas adecuadas y/o eficientes52. En dicho sentido, una posibilidad radica en que
dichas invenciones entren automdaticamente en el dominio publico, sin perjuicio de que
ello llevaria a los rubros innovadores a ocultar el uso de IA en tareas de I1+D para no ser
sometidos a tal extremo®3. En cambio, podrian existir otro tipo de “recompensas” para
aquellas invenciones obtenidas por IA que no implicaran la atribucién de un derecho de
exclusividad en el sentido clasico del régimen de PI y en cambio beneficiaran a sus
titulares con ventajas del innovador (“first mover advantages”), reconocimiento social y
herramientas normativas que impidan falsificaciéon y copia>*. Siguiendo la misma linea de
pensamiento, los autores luego propusieron que se creara un régimen especial para la
proteccion de las tecnologias IA y sus eventuales invenciones>>. Dentro de las
caracteristicas del nuevo sistema de patentes para el ecosistema IA, los autores
mencionan la implementaciéon de un sistema de depoésito del sistema IA al momento de
presentar la solicitud de proteccién, menor tiempo de proteccidon que el actual (menos de
20 afios), menores tiempos en el examen de solicitudes y la utilizacién de IA para

colaborar en la tarea de examinadores>6. Otros también propusieron una potencial

50 RONNERHED, J. (2018). “Artificial Intelligence outsmarting the human perception of what is patentable? - An
EU examination of the patentability of artificial intelligence”. FACULTY OF LAW. Lund University. p. 56.
51 SANSEVERINO, G. (2018). “The ability to chase down our dreams. Inventive step and artificial intelligence”.
Universitd Degli Studi di Bari Aldo Moro. p. 22-23.
52 YANISKY-RAVID, S., LIU, X. (2017). “When Artificial Intelligence Systems Produce Inventions: The 32 Era and an
Alternative Model for Patent Law”. Cardozo, p. 57-58
53 BONADIO, E., DINEV, P., MCDONAGH L. (2021). “Artificial intelligence as inventor: exploring the consequences
for patent law”. Intellectual Property Quarterly 1. p. 29.
54 YANISKY-RAVID, S., LIU, X. (2017). “When Artificial Intelligence Systems Produce Inventions: The 32 Era and an
Alternative Model for Patent Law”. Cardozo. p. 47-51.
55 YANISKY-RAVID, S., JIN, R. (2020). “Summoning a new artificial intelligence patent model: in the age of the
pandemic”. Michigan State Law Review, Vol. 2021, No. 3. p. 34-35.
56 |dem.
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reduccion del plazo de exclusividad atribuido a invenciones obtenidas con IA, sin perjuicio
de sefialar que la implementacion tales modificaciones requeriria de sustanciales

reformas normativas en las normas internacionales>’.

Dentro de las posturas “escépticas” respecto al rol de la PI frente a los avances de
[A, hay autores que directamente disienten con la necesidad de modificar el estandar por
“maquinas creativas” dado que lo consideran prematuro y/o innecesario en ausencia de
verdaderas inteligencias artificiales generales (artificial general intelligence o AGI por sus
siglas en inglés)>8. En una similar inteligencia, también se afirm6 que mantener el sistema
de PI actual frente al cambio tecnolégico podria derivar en la atribucién de derechos de
exclusividad injustos desde un punto de vista econémico>°. Las estrategias centradas
puramente en la normativa de patentes de invencién omiten considerar que, en una
economia que favorezca el aceleramiento de la innovacion via IA, debe necesariamente
contar con regulaciéon de la competencia, asi como la regulacién del transito y uso
compartido de la informacién para evitar un refugio generalizado de los sectores

innovadores en el uso de secretos industriales®0.

Asi se podria resumir que existen 3 grandes posiciones de la literatura que

basicamente proponen:

A. Establecer un nuevo estandar de actividad inventiva (fijo), ya sea modificando el
proceso de anadlisis o la definicién de la persona normalmente versada en la
materia técnica.

B. Establecer un estdndar de actividad inventiva variable que discrimine entre
invenciones obtenidas usando IA y aquellas que no la utilizaron, ya sea
modificando el proceso de andlisis o la definicién de la persona normalmente
versada en la materia técnica.

C. Considerar que el sistema de patentes ya no brinda respuestas adecuadas frente a
las invenciones obtenidas usando IA y que debe incentivarse la innovacién y

difusién de conocimiento por otros métodos normativos mas eficientes.

57 BONADIO, E., DINEV, P., MCDONAGH L. (2021). “Artificial intelligence as inventor: exploring the consequences
for patent law”. Intellectual Property Quarterly 1. p. 29.
58 ROMM, C. (2021). “Putting de person in PHOSITA: The human’s obvious role in the artificial intelligence era”.
Boston College Law Review Vol. 62 I. 4. Art. 8. p. 1448-1451
% DINKOV DINEV, K. (2018). “A Humanless World: The Progressive Artificial Intelligence and its Impact on
Intellectual Property”. KENT STUDENT LAW REVIEW Volume 4. p. 22.
60 DORNIS, T. (2020). “Artificial intelligence and innovation: the end of patent law as we know it”. Yale Journal of
Law & Technology Vol. 23, Fall 2020. p. 158-159.
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Por un lado, los argumentos a favor de fijar un nuevo y elevado estandar de

actividad inventiva para todas las invenciones enfrentan el problema de pretender aplicar

una vara mas alta de actividad inventiva a todas las solicitudes de patente, cuando la

distribucién del uso de IA por campo de invencién no resulta pareja. Ello, en la practica,

llevaria a problemas vinculados con la eficiencia del sistema de patentes:

Estandar muy bajo de obviedad Estandar muy alto de obviedad

Mas patentes sobre invenciones | Menos patentes de mejor calidad (a
menores. priori).

Costo social de monopolio> beneficio | Costo social de monopolio<beneficio
social derivado de la innovacidn. social derivado de la innovacidn.
Aumento de costos de transaccion. Desalienta uso del sistema de patentes.
Sub-uso social del conocimiento. Problemas de divulgacion de la

innovacién.

1) una vara demasiado baja de patentabilidad facilitaria la multiplicacién de
patentes sobre invenciones que no hubieran requerido el costo social asociado a
conceder un monopolio legal, el aumento de los costos transaccionales del sistema
(dado que para producir un bien se requeriria ingresar en un foro de infinitos
tenedores de patentes sobre invenciones menores necesarias) y, por ende, a un

sub-uso del bien por parte de la sociedad®?;

2) una vara demasiado alta de patentabilidad desalentaria el uso del sistema de
patentes por parte de los sectores innovadores quienes, ante el riesgo de divulgar
su invencion sin la expectativa de compensar los costos de I+D incurridos podrian
verse compelidos a utilizar medios alternativos de protecciéon como el secreto
industrial (que no facilita la divulgacion del conocimiento para su

aprovechamiento social).

Por otro lado, los argumentos vinculados a la posibilidad de mantener un sistema

de andlisis de patentabilidad con criterio variable de actividad inventiva atado al uso de

IA para obtener la invencion pueden resultar inaplicables por depender del aporte

voluntario de informacién por parte de los solicitantes. En efecto, existe un grave

problema de incentivos para los solicitantes en relacién a la informacién necesaria para

1 En este supuesto, nos encontrariamos ante lo que Heller, M. (1998) “The Tragedy of the Anticommons:
Property in the Transition from Marx to Markets”; Harvard Law Review, vol 111. denominé la “tragedia de los
anticomunes”.
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aplicar debidamente el estandar. El solicitante de una patente sobre una invencion
obtenida usando IA no tendria incentivo alguno para informar dichos extremos a las
oficinas de patente, dado que dicha revelacién puede implicar que se le aplique un
estdndar mayor de actividad inventiva y, por ende, aumenta las probabilidades del

rechazo de la patente requerida.

Por ultimo, las propuestas relacionadas a la idea de que el sistema de patentes ya
no brinda respuestas normativas adecuadas ante las invenciones obtenidas usando IA o
que niegan la necesidad de toda clase de debate, enfrentan sus propios problemas. En
parte, quienes proponen la no patentabilidad de invenciones obtenidas usando IA -por
considerar que la entrada automatica al dominio publico beneficiaria directamente a la
sociedad- pierden de vista que sin los incentivos brindados por el sistema de patentes, la
innovaciéon continuaria sucediendo pero sus frutos tardarian mucho mas/jamas se
difundirian en beneficiar a la sociedad. Asimismo, como sucede con las propuestas de la
segunda corriente, no existen incentivos para que los solicitantes informen el uso de IA si
ello implica de antemano que no pueden beneficiarse con la exclusividad temporal de una
patente de invencién. Ademas, quienes proponen la implementacién de un régimen
especial, con reglas de patentabilidad diferentes y menores plazos de exclusividad, caen
en problemas similares. Ningtn solicitante se veria incentivado a divulgar informacién
que potencialmente pudiera perjudicar sus chances de recuperar el costo de inversion en
[+D. Los métodos alternativos de valorizacién de la innovacion (tales como first mover
rights o el reconocimiento social, entre otros) pueden resultar complementos
interesantes al régimen de patentes de invencidn, pero las soluciones que abogan por su
exclusiva utilizacién eluden por completo el problema, asi como la necesidad de generar

los incentivos que hoy posee el régimen.

2.2. Objetivo y estructura.
El presente trabajo tiene por objeto abordar el estudio del requisito de Actividad

Inventiva en el marco del Sistema de Patentes de Invencion, asi como sus potenciales
ineficiencias fruto de avances en IA y creciente penetracion en ambitos de [+D. El abordaje

de las tematicas expuestas se realizara desde un enfoque positivo y buscara:

a) identificar las potenciales ineficiencias vinculadas al requisito de actividad
inventiva del sistema de patentes de invencién en un marco en el que la
creacion/investigacion sea realizada parcial o totalmente por [A;
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b) repasar las posibles soluciones presentadas en la literatura relevante;

c) relevar las condiciones particulares del régimen en Argentina y proponer

eventuales modificaciones normativas.

La Seccion 3 repasara las respuestas brindadas por el derecho al fenémeno de la
“creatividad” e innovacion. La Secciéon 4 describirda qué es un algoritmo, Inteligencia
Artificial, “Machine Learning” y su impacto en la innovacidn. La Seccion 5 relatara en qué
consiste el régimen de propiedad intelectual, haciendo especial énfasis en el derecho de
patentes de invencion y la importancia del requisito de actividad inventiva. La Seccién 6
explicara la justificacion econdmica del régimen de propiedad intelectual y del requisito
de actividad inventiva. La Seccién 7 examinara potenciales ineficiencias del requisito de
actividad inventiva ante el uso de IA en ambitos innovadores, con especial foco en la
normativa argentina. La Seccion 8 reunira diversas conclusiones y propuestas a partir de

los temas desarrollados.

Seccion 3. Creatividad e innovacion.
Previo a abordar la problematica de estudio, se intentara definir el concepto de

creatividad, haciendo un repaso de la literatura mas relevante para explorar sus

caracteres y los acercamientos de estudios abordados por la literatura para su analisis.

La Real Academia Espafiola define el término creatividad como “facultad de crear”
o0 “capacidad de creacién”62. Sin embargo, a lo largo de la historia contemporanea se han
brindado diferentes definiciones del término creatividad, reflejando valores
preponderantes y enfoques de estudio caracteristicos de la época. Conforme se encuentra
relevado en detalle por los autores Fernandez, Salguero y Gutiérrez Ortega en su
publicacion del 201993, a lo largo de las ultimas tres décadas, diferentes autores
provenientes de distintas extracciones y campos de estudio han brindado su propia

mirada sobre posibles definiciones operativas del concepto.

Historicamente se ha sostenido que “Ser humano es ser creativo”4. La literatura
relevante en materia de creatividad es vasta y, hasta principios de este siglo,

principalmente se ha centrado en un analisis de la creatividad como resultado de la

62 https://dle.rae.es/creatividad
63 FERNANDEZ, J., SALGUERO, F., GUTIERREZ ORTEGA, M. (2019). “Creatividad: Revisién del concepto”.
ReiDoCrea. 8, p. 467-483.
64 VIDAL, R. (2012). “To be human is to be creative”. Al & SOCIETY. 28.
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actividad humana, sus rasgos psicologicos y cognitivos, asi como sus manifestaciones
organizacionales y en su evolucion. Sin embargo, el mundo contemporaneo ha creado
nuevas circunstancias que invitan a la expansion y reconsideracion del enfoque de estudio

utilizado®>.

En efecto, sin perjuicio de que los desarrollos en ciencias computacionales han
permitido avanzar nuestro entendimiento sobre el funcionamiento de la mente humana
también han dado origen a algoritmos inteligentes capaces de nuevas formas de
abstraccidn creativa y patrones organizacionales que, en algunos casos, resultan mas
impredecibles y, por tanto, potencialmente mas innovadores que aquellos creados por
mentes humanas®®. Asi, los avances en Inteligencia Artificial y Machine Learning han
motivado el surgimiento de corrientes de estudio de la creatividad “post-
antropocéntrica”®’, como aquella que no resulta exclusiva del ser humano y, por ende,

tampoco debe -necesariamente- conformarse con sus caracteres.

Por su parte, el concepto de “innovaciéon” ha sido definido como “creacién o
modificaciéon de un producto, y su introduccién en un mercado” o la “accién de mudar o
alterar algo, introduciendo novedades”®8. Por ende, existe una diferencia entre el acto
creativo y la accién de innovar, el primero trae algo a la vida mientras que el segundo

ademas exige que lo que se crea resulte nuevo.

Sin perjuicio de los diferentes enfoques de estudio de la creatividad encarados por
la psicologia y las neurociencias, el derecho no ha aportado definiciones propias a
conceptos clave como “creatividad” e “innovacién”, ni siquiera en el marco del régimen de
propiedad intelectual. La larga tradicion legal tendiente a regular la creacién y la
explotacion de PI (cuyos origenes se remontan a fines del siglo XVIII®?) llevaria a pensar
que el derecho ha definido debidamente conceptos tan basicos para el régimen. Sin
embargo, esto no es asi. Conforme lo releva la literatura, al concepto de “creatividad”
jamas se le ha atribuido un sentido legal especifico?0. Ello, lleva a la conclusién de que, a
la hora de definir “creatividad” e “innovacién” en el marco del sistema de patentes de
invencion, deberia favorecerse aquellas definiciones no legales del concepto. Sin embargo,

a poco que se ingrese en el estudio de los requisitos de patentabilidad, se advierte que el

55 ROUDAVSKI, S. (2016). “Field creativity and post-anthropocentrism”. Digital Creativity 27, p. 7-23.

66 STEWART, I. (1989). “Does God Play Dice: The Mathematics of Chaos”. Oxford: Basil Blackwell, p. 70-71.
67 ROUDAVSKI, S. (2016). “Field creativity and post-anthropocentrism”. Digital Creativity 27, p. 7-23.

®8 https://dle.rae.es/innovaci%C3%B3n y https://dle.rae.es/innovar?m=form

89 El Congreso de Estados Unidos aprobd la First Patent Act (primera ley de patentes) en 1790.

70 CHRISTIE, A. (2011). “Creativity and Innovation: A legal Perspective”. p. 2-3.
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régimen de patentes de invencion exige a los solicitantes que las invenciones sobre las
que pretendan obtener un derecho de exclusividad cumplan con diversos requisitos:
novedad, actividad inventiva y aplicacién industrial. El requisito de actividad inventiva es
definido por el derecho como la no obviedad de una invencién a la luz del arte previo a la

solicitud, para una persona normalmente versada en la materia técnica.

Por ende, teniendo en cuenta lo expuesto en relacidn a los conceptos previamente
definidos, para el régimen de patentes de invencion s6lo es relevante la innovacion, dado
que se demanda que el producto de la creatividad sea también nuevo, no obvio y util para

conceder un derecho de exclusividad en la forma de un monopolio temporal.

Seccion 4. Algoritmos inteligentes e innovacion.
En la secciéon anterior se desarrollaron distintas definiciones de creatividad e

innovacién, asi como el tratamiento prestado a dichos conceptos por el derecho de
propiedad intelectual. Conforme se expuso, el régimen de patentes de invencion -
mediante la normativa relevante- atribuye derechos de exclusividad a la materia que, sin
ser creativa en términos histéricos, constituye una innovacion. Teniendo eso en claro,
resulta necesario relevar algunos conceptos relevantes vinculados a algoritmos
inteligentes, IA y sus capacidades, a los fines de determinar si tales soluciones pueden
constituir un agente que potencie la innovacién humana. En particular, se relevara hasta
donde ha llegado la difusiéon del uso de algoritmos inteligentes para la realizacién de

tareas de I+D y la generacion de invenciones innovadoras.

En la actualidad se denomina inteligencia artificial (en adelante IA) a la capacidad
de una computadora o maquina para imitar las capacidades de la mente humana:
aprender de ejemplos y experiencias, reconocer objetos, comprender y responder al
lenguaje, tomar decisiones, resolver problemas y combinar estas y otras capacidades para
realizar funciones que un ser humano podria realizar’l. Los recientes avances en el
desarrollo de la IA resultan posibles debido a la disponibilidad de grandes cantidades de
datos y el correspondiente desarrollo de sistemas informaticos capaces de procesar todos
esos datos de forma mads rapida y precisa que los humanos. La IA a su vez se puede
clasificar por su grado de complejidad en IA Débil (aquella capaz de realizar una tarea

muy especifica, como jugar al ajedrez, escribir articulos periodisticos u oficiar de asistente

7L RUSSELL, S., NORVIG, P. (2020). “Artificial Intelligence: A Modern Approach”. 42 ed, Pearson.
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digital - Siri, Cortana, Google Assistant) y IA Fuerte (aquella que posea diversas funciones
y pueda ensefarse a si misma como resolver nuevos problemas). Se considera que la IA
Fuerte debera poseer -si resulta realizable- una inteligencia al menos equiparable a la

inteligencia humana’2.

Los desarrollos tecnolégicos en materia de IA de las ultimas décadas han sido
posibilitados por la creacion de Redes Neurales Artificiales (Artificial Neural Networks o
ANN en inglés) las cuales pretenden emular el funcionamiento del cerebro humano
mediante una serie de algoritmos’3. Estas Redes estdn -a su vez- conformadas por
unidades neurales, las cuales emulan nuestra comprension del funcionamiento de las
neuronas en el cerebro humano. Las ANN son capaces de adaptarse a la resolucién
dinamica de problemas de gran complejidad mediante conexiones entre sus unidades o
nodos (que emulan a las neuronas), destacdndose en el reconocimiento de patrones no
lineares entre grandes cantidades de informacidn, lo que les permite descubrir reglas no

aparentes entre datos cuyas interrelaciones se desconozcan7475,

La mayor parte de los algoritmos que potencian las IA débiles con las que contamos
hoy en dia estdn basados en sistemas capaces de aprender y clasificar la informacién a
partir de bases de datos. Se le denomina “Machine Learning” (en adelante “ML”) al estudio
y desarrollo de algoritmos con la capacidad de reprogramarse a si mismos para asf crear
modelos digitales capaces de predecir el comportamiento de un sistema, sin que sea
necesario que hayan sido programados especialmente para la resolucién de un problema
especifico’6. En el pasado, los desarrollos en ML se centraron en diversos sistemas de
"aprendizaje" supervisado y estructurado -0 en mayor o menor medida- por seres

humanos”’.

72 Ver definiciones y clasificaciones aportadas por IBM disponibles en https://www.ibm.com/cloud/learn/what-
is-artificial-intelligence y https://www.ibm.com/cloud/learn/strong-
ai#:~:text=Self%2Ddriving%20cars%20and%20virtual,are%20examples%200f%20Weak%20Al.
73 MCCULLOCH, W., PITTS, W. (1943) “A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity”. Bull Math
Biophysics, Vol. 5, p. 115-133.
74 WILLSHAW, D., VON DER MALSBURG, C. (1976). “How patterned neural connection can be set up by Self-
Organization”. Proc. R. Soc. London, B194, p.431-445.
7> GROSSI, E., BUSCEMA, M. (2008). “Introduction to artificial neural networks. European journal of
gastroenterology & hepatology”. Vol. 19, p. 1046-1054.
76 KOZA, J., BENNETT, F., ANDRE, D., KEANE, M. (1996). “Automated Design of Both the Topology and Sizing of
Analog Electrical Circuits Using Genetic Programming”. Artificial Intelligence in Design '96. Springer, Dordrecht.
p. 151-170.
77 Ver nota “The three types of machine Learning algorithms” disponible en https://pioneerlabs.io/insights/the-
three-types-of-machine-learning-algorithms/
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Durante las ultimas décadas del siglo XX se realizaron grandes desarrollos en
materia “Deep Learning” o “Deep Structured Learning”, una variedad de ML que no
necesita la supervision humana para el aprendizaje y que consiste en el uso de multiples
capas de procesamiento de datos no estructurados, donde cada capa transforma y/o crea
relaciones entre la informacién recolectada, permitiendo un mayor grado de abstracciéon
por parte de la red neural’s. El proceso de refinamiento en las técnicas de ML se tradujo
en que, a principios del siglo XXI, se generalizara el uso de las denominadas Redes
Neurales Convolucionales (Convoluted Neural Nets o CNN por sus siglas en inglés) -cuyos
nodos se organizan procurando emular la corteza visual de un cerebro biolégico- por su
utilidad para el reconocimiento y procesamiento de imagenes y sonido. La utilizacién de
este tipo de IA en el disefio de placas graficas ha acelerado su uso por parte de empresas

como Microsoft e Intel7980,

En la dltima década, los avances en ML han desembocado en el desarrollo de Redes
Generativas Antagénicas (Generative Adversarial Network o GAN por sus siglas en inglés),
compuestas por 2 o mas IA enfrentadas, donde al menos una de ellas genera datos y la
otra discrimina o audita los resultados8l. Cada vez que la IA creadora produce datos a
partir de informacion existente (que pueden ser, por ejemplo, imagenes) y fracasa en sus
intentos de “engafiar” a la [A discriminadora (una suerte de juez que determina si algo es
real o falso), la “aprende” a producir informacién mas indistinguible de la real. Asimismo,
la IA discriminadora, tras cada examen de los datos “creados”, aprende a perfeccionar sus
métodos para “descubrir” aquellos que son falsos. Tanto IA creadora como IA
discriminadora aprenden de sus errores y se perfeccionan continuamente. Al final del
“enfrentamiento” entre ambas IA, se producen datos imposibles de diferenciar de la
informacion real originalmente estudiada82. En la practica, los potenciales usos de este

tipo de IA van desde la confecciéon y mejora de imagenes astronémicas obtenidas por

78 BENGIO, Y., COURVILLE, A., VINCENT, P. (2013). "Representation Learning: A Review and New Perspectives,"

IEEE Trans. PAMI, special issue Learning Deep Architectures.

72 KAIMING, H., ZHANG, X., REN, S., SUN, J. (2016). "Deep Residual Learning for Image Recognition". IEEE

Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), p. 770-778.

80 VIEBKE, A.; MEMETI, S., PLLANA, S., ABRAHAM, A. (2019). "CHAOS: a parallelization scheme for training

convolutional neural networks on Intel Xeon Phi". The Journal of Supercomputing 75 (1), p. 197-227.

81 GOODFELLOW, I., POUGET-ABADIE, J. MIRZA, M., XU, B., WARDE-FARLEY, D., OZAIR, S., COURVILLE, A., BENGIO,

Y. (2014). “Generative Adversarial Networks”. Proceedings of the International Conference on Neural

Information Processing Systems (NIPS 2014), p. 2672-2680.

82 MICGUINESS, K. (2016). “Generative models and adversarial training”. Dublin City University, August 3, 2016.
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telescopios simulando deformaciones gravitacionales®3, pasando por la confeccion de
“deepfakes”* hasta la creacion de modelos e “influencers” 100% artificiales8>86,
Posteriores desarrollos en materia de ML sin supervision humana han posibilitado que
compainias como DeepMind (propiedad de Google) hayan comenzado a desarrollar
nuevas Redes Neurales, ain mas auténomas y cuyos resultados arrojan superiores niveles

de sofisticacion®’.

Conforme surge de lo expuesto, la [A ha alcanzado un grado de desarrollo que le
permite asistir a los seres humanos en el proceso creativo en dmbitos artisticos y/o
editoriales o, en ciertos casos, encargarse de la mayor parte del proceso creativo®88?. En
dicho sentido, conforme se encuentra minuciosamente detallado en el recientemente
publicado trabajo de investigacion de Anantrasirichai y Bull (2020), l1a IA en su estado de
desarrollo actual tiene un mayor potencial como herramienta o asistente creativa que

como creador artistico auténomo?9,

Ahora bien, la enorme produccion y recopilacién de datos junto a los avances en
capacidad de procesamiento de la IA de las tltimas décadas han permitido potenciar la
capacidad humana para la produccién cientifica. Conforme peridédicamente estudia el
Instituto Alan Turing, la IA ha revolucionado la investigacion cientifica en diversos
campos?l. En el campo de las ciencias biomédicas, la IA se utiliza asiduamente para
predecir qué forma poseen las estructuras de las proteinas, lo cual le permite a los
investigadores humanos comprender e identificar aquellas proteinas que juegan algin rol

importante en enfermedades, permitiendo desarrollar técnicas que faciliten el

8 SCHWAVINSKI, K., ZHANG, C., ZHANG, H., FOWLER, L., SANTHANAM, G. (2017). "Generative Adversarial
Networks recover features in astrophysical images of galaxies beyond the deconvolution limit". Monthly Notices
of the Royal Astronomical Society: Letters. 467 (1): L110-L114.
8 NGUYEN, T., NGUYEN, C., NGUYEN, T., NGUYEN, D., NAHAVANDI, S. (2019). “Deep Learning for Deepfakes
Creation and Detection: A Survey”.
8 Ver nota "NVIDIA Open-Sources Hyper-Realistic Face Generator StyleGAN" disponible en
https://syncedreview.com/2019/02/09/nvidia-open-sources-hyper-realistic-face-generator-stylegan/
8 KADEKOVA, Z., HOLIENCINOVA, M. (2018). “Influencer marketing as a modern phenomenon creating a new
frontier of virtual opportunities”. Communication Today 9, p. 90-104.
87 VAN DEN NORD, A., VINYALS, 0., KAVUKCUOGLU, K. (2017). “Neural Discrete Representantion Learning”.
8  Ver nota “Beyond  The Fence: how  computers spawned a musical” disponible en
https://www.newscientist.com/article/2079483-beyond-the-fence-how-computers-spawned-a-musical/
8 MMAR, H., ABDELMOEZ, W., HAMDI, M. (2012). “Software Engineering Using Artificial Intelligence Techniques:
Current State and Open Problems”.
% ANANTRASIRICHAI, N., BULL, D. (2020). “Artificial Intelligence in the Creative Industries: A Review”. p. 39
%1 Ver nota titulada “The Al revolution in scientific research” disponible en https://royalsociety.org/-
/media/policy/projects/ai-and-society/Al-revolution-in-science.pdf?la=en-
GB&hash=5240F21B56364A00053538A0BC29FF5F
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diagndstico y su tratamiento®2. Los desarrollos actuales en Redes Neurales como los
desarrollados por DeepMind también han permitido predecir distancias entre pares de
aminoacidos y los dngulos entre sus vinculos?3, el disefio de una IA especializada para
predecir, identificar y tratar enfermedades visuales en pacientes®®, mejoras en el
diagnostico y tratamiento de lesiones renales®> y el cdncer de mama®, entre muchos
otros. Asimismo, la IA ha permitido entender y predecir modelos climatolégicos para
desarrollar nuevas técnicas y practicas de aplicaciéon directa en la agricultura®’, el

descubrimiento y caracterizacion de nuevas particulas elementales y materia oscura?s.

Uno de los campos donde mayor impacto ha generado el uso de algoritmos
inteligentes es en la industria farmacéutica, donde la utilizacién de complejas IA para el
descubrimiento de nuevas drogas y formas farmacéuticas nuevas de compuestos
conocidos se encuentra mas ampliamente difundido. El uso de software especializado
para el descubrimiento de nuevas drogas o formas nuevas de drogas conocidas alcanzé
plena difusion a principios del siglo XX199100, En particular, el desarrollo de programas y
computadoras especializadas en asistir a investigadores especializados en la bisqueda de
formas cristalinas sobre compuestos ya existentes probo ser de especial utilidad, dado
que -previamente- la cristalografia de un principio activo habia demostrado ser una tarea
que requeria una enorme inversion de tiempo, asi como prueba y errorl01102, 13 gran
cantidad de informacion disponible, asi como los avances en capacidad de procesamiento

y analisis han permitido que, durante las ultimas dos décadas, las empresas farmacéuticas

92 LEE, J., FREDDOLKINO, P., ZHANG, Y. (2017). “Ab initio protein structure prediction”. En RIDGEN, D. (2017).
“From Protein Structure to Function with Bioinformatics”.
93 Ver nota disponible en https://www.nature.com/articles/s41586-019-1923-
7.epdf?author_access_token=Z_KaZKDqtKzbE7Wd5HtwI9RgNOjAjWel9jnR3ZoTvOMCcgAWHMgRx9mvLjNQdB2
TIQQaa71420UCtGo8vYQ39gg8IFWRIMAZtvsN_1PrccXflbcbe-tGSgazNL_XdtQzn1PHfy21qdcxV7Pw-
k3htw%3D%3D
% Ver nota disponible en https://www.nature.com/articles/s41591-018-0107-6
% Ver nota disponible en https://nature.com/articles/s41586-019-1390-1
% Ver nota disponible en https://deepmind.com/research/publications/International-evaluation-of-an-artificial-
intelligence-system-to-identify-breast-cancer-in-screening-mammography
97 BANERJEE, A., MONTELEONI, C. (2014). “Climate change: challenges for machine learning (NIPS tutorial)”.
% Ver pagina 6 de la nota titulada “The Al revolution in scientific research” disponible en
https://royalsociety.org/-/media/policy/projects/ai-and-society/Al-revolution-in-science.pdf?la=en-
GB&hash=5240F21B56364A00053538A0BC29FF5F
% SHOICHET, B., MCGOVERN, S., WEI, B., IRWIN, J. (2002). “Lead discovery using molecular docking. Current
Opinion in Chemical Biology”.
100 MACALINO, S., GOSU, V., HONG, S., CHOI, S. (2015). “Role of computer-aided drug design in modern drug
Discovery”. Archives of Pharmaceutical Research 38(9), p. 1686—-1701.
101 NEUMANN, M., LEUSEN, F., KENDRICK, J. (2008). “A major advance in crystal structure prediction”. Angew.
Chem. Int. Ed. 47, p. 2427-2430.
102 MORTAZAVI, M., HOJA, J., AERTS, L. (2019). “Computational polymorph screening reveals late-appearing and
poorly-soluble form of rotigotine”. Commun Chem 2, 70.
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hayan volcado incrementalmente mayores esfuerzos (e inversiones) en el desarrollo de
cada vez mas complicados algoritmos para potenciar el [+D (investigacion y desarrollo)

de la compaiiia.

En materia de IA propiamente dicha, empresas farmacéuticas como Pfizer, Sanofi,
Roche -entre otras- se han asociado en los ultimos 5 afios con compafiias especializadas
en el desarrollo de 1A para avocarse al desarrollo de nuevas drogas. Desde 2016, Pfizer se
encuentra asociado con IBM para la utilizacion de “Watson for Drug Discovery” como
herramienta para el desarrollo de nuevas moléculas03. Desde el 2017, Sanofi se asoci6
con Exscientia, otra empresa desarrolladora de IA utilizada para el descubrimiento de
nuevas drogas04. Similares acuerdos comerciales fueron entablados entre Exscientia y
Bayer, GSK, Celgene y Bristol Myers Squibb10>. Roche, a través de su subsidiaria
Genentech, se asoci6 en 2014 con GNS Healthcare para el uso de su IA a los fines de
desarrollar nuevas drogas contra el cancerl0. En simultaneo, Pfizer, GSK y Roche
mantienen acuerdos comerciales con CytoReason, una empresa especializada en simular
modelos computacionales del sistema inmune humano mediante su plataforma IA para el
desarrollo de nuevas drogas0’. Tanto Astrazeneca como Novartis se asociaron con la
firma BenevolentAl en 2019108109 BenevolentAl tomé popularidad recientemente debido
a que anuncio al mundo que habria descubierto un potencial segundo uso de una droga
ya conocida por su accidn contra la artritis reumatoidea (baricitinib) para el tratamiento
para casos graves de COVID-19110, Johnson & Johnson fundé en 2016 Genome Biologics -
subsidiaria- dedicada al desarrollo de nuevas terapias para enfermedades

cardiovasculares utilizando una plataforma IA111, Los casos detallados son solo algunos

103 Ver nota disponible en https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-
detail/ibm_and_pfizer_to_accelerate_immuno_oncology_research_with_watson_for_drug_discovery
104 ver nota disponible en https://www.exscientia.ai/news-insights/exscientia-announces-eur250-million-
collaboration-with-sanofi
105 yer nota disponible en https://www.labiotech.eu/best-biotech/ai-drug-discovery-europe/
106 ver nota disponible en https://www.gnshealthcare.com/gns-healthcare-announces-collaboration-to-power-
cancer-drug-development/
107 Ver nota disponible en la pagina de inicio de https://www.cytoreason.com/
108 Ver nota disponible en https://www.benevolent.com/news/benevolentai-announces-agreement-with-
leading-healthcare-company-to-leverage-benevolentais-technology-platform
109 ver nota disponible en https://www.benevolent.com/news/astrazeneca-starts-artificial-intelligence-
collaboration-to-accelerate-drug-discovery
10 ver nota disponible en https://www.benevolent.com/news/niaid-releases-additional-data-validating-
benevolentais-hypothesis-for-baricitinib-as-a-treatment-for-covid-19-patients-in-large-scale-randomised-
control-trial
111 ver nota disponible en https://genomebiologics.com/
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de empresas farmacéuticas se han vinculado a compaifias desarrolladoras de IA para

diversificar sus estrategias de investigacion y desarrollo.

Ahora bien, todos los ejemplos expuestos de algoritmos inteligentes que
complementan el proceso de investigacion y desarrollo de nuevas tecnologias podrian
enmarcarse dentro de lo que definimos como IA Débil. Sin perjuicio de que la IA Fuerte
aun dista de ser realizable (si es que ello resulta posible), el refinamiento actual de las 1A
Débil que se encuentran a nuestra disposicion, en conjuncién con los avances en robdtica,
han dado como resultado el surgimiento de robo-investigadores12113, Estos “creadores”
[A se encuentran trabajando en diversos campos de investigacion que, por su
complejidad, demorarian cantidades de tiempo prohibitivas a cientificos humanos. Un
ejemplo de investigador digital es "Adam", un robot cientifico creado por investigadores
de las Universidades de Aberystwyth y Cambridge (UK) potenciado por una IA Débil que
ha desarrollado hipdtesis sobre avances relacionados a la levadura Saccharomyces
cerevisiae. "Adam" llevé adelante las pruebas empiricas de laboratorio a los fines de

probar las hipdtesis desarrolladas14.

Tras el éxito logrado, el equipo de investigadores desarrollé a “Eve”, otro
investigador robot plenamente automatizado con base en la Universidad de Manchester.
En este caso, el robo investigador también fue potenciado por otra IA Débil y fue disefiado
a los fines de acelerar el desarrollo de nuevas drogas. Mediante su capacidad para testear
mas de 10.000 compuestos por dia, “Eve” descubrié que un compuesto quimico
denominado TNP-470 (normalmente utilizado como anticancerigeno) es capaz de inhibir
una enzima clave para el crecimiento del Plasmodium vivax, que es uno de los parasitos
que causa malarial?>. Es innegable que los conocimientos obtenidos a partir de la
actividad de "Adam" y “Eve” (que posteriormente fueron comprobados por un grupo de
cientificos humanos) contribuyeron al acervo intelectual de la humanidad. Los casos

expuestos son sélo algunos de los ejemplos contemporaneos en que un algoritmo (con

112 KING, R., ROWLAND, J., OLIVER, S., YOUNG, M., AUBREY, W., BYRNE, E., LIAKATA, M., MARKHAM, M., PIR, P.,
SOLDATOVA, L., SPARKES, A., WHELAN, K., CLARE, A. (2009). “The Automation of Science. Science”, 324(5923),
p. 85-89.
113 SPARKES, A., AUBREY, W., BYRNE, E., CLARE, A., KHAN, M., LIAKATA, M., MAGDALENA, M., ROWLAND, J.,
SOLDATOVA, L., WHELAN, K., YOUNG, M., KING, R. (2010). “Toward Robot Scientists for autonomous scientific
Discovery”. Automated Experimentation 2.
14 Ver nota “Enter Adam, the Robot Scientist” disponible en
https://www.nationalgeographic.com/science/article/enter-adam-the-robot-scientist
115 WILLIAMS, K., BILSLAND, E., SPARKES, A., AUBREY, W., YOUNG, M., SOLDATOVA, L., GRAVE, K., RAMON, J.,
CLARE, M., SIRAWARAPORN, W., OLIVER, S., KING, R. (2015). “Cheaper faster drug development validated by the
repositioning of drugs against neglected tropical diseases”. Journal of The Royal Society Interface.
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algin o nulo grado de participacién humana) se ha convertido en herramienta
indispensable para permitir innovaciones técnicas, incrementando la productividad y

eficiencia y, por ende, reduciendo el costo de la innovaci6n116117118,

La inevitable integracion y esfuerzos en la mejora de las herramientas IA en
ambitos gubernamentales y productivos (incluyendo [+D), ya se ha convertido en politica
de estado dentro de paises desarrollados o en vias de desarrollo. En 2016, el gobierno de
Estados Unidos public6 su primer Plan Estratégico Nacional de Investigacion y Desarrollo
IA definiendo como parte de la Agenda de Gobierno a la inversién en IA, la integracion
humano-IA y la colaboracién publico-privadall®. En particular, la segunda estrategia alli
presentada consiste en el desarrollo de IA capaz de complementar y aumentar las
capacidades humanas, con foco en el futuro del trabajo20. En 2019, se actualizé el plan
referido, haciendo especial foco en la necesidad de aumentar y redirigir los esfuerzos
innovadores en materia de desarrollo de IA y su integracién en sectores productivos!21,
En idéntico sentido, China emprendié en 2017 una estrategia para el desarrollo de 1A
cuyos lineamientos se compilaron en una publicacion del Ministerio de Ciencia y
Tecnologial?2 y en una posterior publicaciéon del Consejo de Estadol23, con el objeto de
convertirse en el lider en materia de IA para 2030. En similar sentido, la Comisiéon Europea
publicé recientemente un documentol24 en similares términos, donde se relevaron los
recientes avances en IA y su impacto en la innovacién en areas como ingenieria,

matematicas, medicina y ciencias fisicas como astronomial?s. En particular, en la

116 \Ver nota disponible en https://medium.com/predict/the-rise-of-the-ai-scientists-25dab5e5578b
117 VERTINSKY, L. and RICE, T. (2002). “Thinking About Thinking Machines: Implications Of Machine Inventors For
Patent Law”. Boston University Journal of Science & Technology Law, p. 574-613.
118 KING, R., ROWLAND, J., OLIVER, S., YOUNG, M., AUBREY, W., BYRNE, E., LIAKATA, M., MARKHAM, M., PIR, P.,
SOLDATOVA, L., SPARKES, A., WHELAN, K., CLARE, A. (2009). “The Robot Scientist Adam”, Computer. 42. p. 46-
54.
119 EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES. (2016). “The Natioanl artificial intelligence
research and development strategic plan”. Disponible en
https://www.nitrd.gov/pubs/national_ai_rd_strategic_plan.pdf
120 |dem p. 22-23.
121 EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES. (2019). “The Natioanl artificial intelligence
research and development strategic plan: 2019 update”. p. 15-16. Disponible en
https://www.nitrd.gov/pubs/National-Al-RD-Strategy-2019.pdf
122 DEPARTMENT OF INTERNATION COOPERATION MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (MOST) PR. CHINA.
(2017). “Next Generation Artifi cial Intelligence Development Plan Issued by State Council”, cuya traduccion esta
disponible en http://fi.china-embassy.org/eng/kxjs/P020171025789108009001.pdf
123 DEPARTMENT OF INTERNATION COOPERATION MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (MOST) PR. CHINA.
(2017). "Three-Year Action Plan for Promoting the Development of a New Generation of Artificial Intelligence
Industry (2018-2020)" disponible en http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm
124 EUROPEAN COMISSION. (2020). “Al research and innovation: Europe paving its own way”. Disponible en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2f4dea95-288c-11eb-9d7e-01aa75ed71al/#
125 1dem. p. 11-12
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publicacion referida se destaca que entre 1996 y 2016, las publicaciones cientificas
relacionadas a IA se correspondieron en un 60% para el campo de la ingenieria, se destaca
como, asf como la necesidad de favorecer el desarrollo y la integracién de las tecnologias

para no perder terreno frente a otros paises desarrollados26,

Pese a la heterogénea difusion del uso de las herramientas IA por campo
tecnolégico y geografia, existe una clara tendencia en todos los campos tecnolégicos a
integrarlas a cada vez mas facetas de la vida diaria. La creciente capacidad y autonomia
de maquinas inteligentes, van a traer aparejadas nuevas realidades que, a su vez,
requeriran respuestas normativas nuevas por parte del derecho. En particular, deviene
relevante estudiar las respuestas brindadas por el régimen de patentes de invencién ante
la irrupcién de algoritmos inteligentes en el proceso creativo y, en algunos casos, en el

desarrollo de invenciones merecedoras de una patente.

En dicho sentido, destaco que -en los ultimos afios- la Oficina de Patentes Europea
(European Patent Office o EPO por sus siglas en inglés) se ha visto obligada a efectuar
aclaraciones vinculadas a la patentabilidad de invenciones fruto parcial o completo del
uso de IA. En efecto, la EPO se vio obligada a comunicar que el ejercicio de los derechos
de un inventor exige -de forma irrevocable- que se consigne a un ser humano como autor
de la invencién, dado que la Convencion sobre Patentes Europeas (European Patent
Convention) asi lo exigiria en sus articulos 60 y 62127, Sin embargo, la lectura de ambos
articulos de la Convencion habla de “inventor” o “propietario” de la alegada invencion y

jamas menciona que necesariamente deba ser humano128129,

La necesidad de efectuar la aclaracion referida surgié en virtud de que en 2019 se
presentaron dos solicitudes de patente (EP18275163 y EP18275174) ante la EPO, las
cuales indicaban que el inventor habia sido una IA llamada DABUS130. DABUS es una IA
creada por Imagination Engines Inc. y supuestamente potenciada por una GAN compuesta
de una red neural “creadora” enfrentada a otra red neural “critica”. Ambas solicitudes
fueron rechazadas por la EPO por requerirse la inclusiéon de una persona natural como

inventor y motivaron una apelacion en cada caso. En simultaneo, ambas solicitudes fueron

126 |dem. p. 22-23.
127 Ver nota disponible en https://www.epo.org/news-events/in-focus/ict/artificial-
intelligence.html#:~:text=Al%20is%20based%200n%20computational,se%200f%20an%20abstract%20nature.&
text=The%20EPC%20thus%20enables%20the,Al%20finds%20a%20technical%20application
128 \Ver norma disponible en https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/ar60.html
129 yer norma disponible en https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/ar62.html
130 yer nota disponible en https://artificialinventor.com/dabus/
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presentadas ante las oficinas de propiedad intelectual del Reino Unido (IPO por sus siglas
en inglés) y de los Estados Unidos (USPTO por sus siglas en inglés). Tal y como objeto6 la
EPO, ambas oficinas de patente rechazaron las solicitudes por ausencia de inventores
humanos. La decisién tomada por la oficina del Reino Unido fue recurrida hasta llegar a la

Corte Suprema (High Court), donde fue confirmado su rechazo?31,

Sin perjuicio de que el motivo de rechazo de las solicitudes informadas
previamente se debid al incumplimiento de requisitos de forma (como son aquellos
vinculados al titular de la invencién) no puede negarse que el grado de desarrollo de la IA
trae consigo el imperativo de revisar las previsiones existentes en materia de propiedad
intelectual, a los fines de que los sistemas en pie continlien brindando respuestas
razonables. Incluso, en la actualidad se encuentra en debate la participaciéon de las IA en
el proceso redacciéon de las mismisimas solicitudes de patente. Diversas IA (tales como
Cloem!32y Specifiol33) ya son capaces de generar solicitudes de patente completas a partir
de la revision y ensamblado de solicitudes de patente -por campo de invencion-

publicadas en diversas jurisdicciones.

Mas alla de los debates existentes en relacién la calificacién normativa que se le
asigne a las [A134 y en qué partes del proceso de patentamiento se debe admitir su
intervencion, el creciente uso de algoritmos en los esfuerzos de I+D (especialmente en
sectores que histéricamente han dedicado grandes y costosos esfuerzos en actividades
innovadoras), impone un examen minucioso de las previsiones normativas sobre
patentes de invencion, a los fines de evaluar si brindan respuestas adecuadas ante las

nuevas formas de innovar.

Seccion 5. El régimen de patentes de invencion.
En la seccion anterior se efectu6 un breve repaso de la evolucién de algoritmos

inteligentes, sus capacidades y su uso en actividades innovadoras. Asimismo, se exploré
como la IA complementa las capacidades de creadores, investigadores e inventores, asi
como también -en creciente nimero de casos- se encarga de la totalidad del proceso

inventivo. Asimismo, se relevaron las diferencias en difusiéon de las soluciones IA por

131 yer nota disponible en https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2020/2412.html|
132 Ver nota disponible en https://www.cloem.com
133 Ver nota disponible en https://specif.io
134 GRANDI, N. (2020). “é Puede la Inteligencia Artificial ser un nuevo sujeto de derecho?”. Simposio Argentino de
informatica y Derecho. SID 2020.
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campo de invencion, asi como las estrategias gubernamentales emprendidas para su

desarrollo e insercién en actividades productivas.

En la presente Seccion exploraré -brevemente- en qué consiste el régimen de
propiedad intelectual, cuales son sus objetivos y como se conectan a los requisitos y
caracteristicas de las patentes de invencion. Finalmente, me centraré en el requisito de
actividad “actividad inventiva”, su definicion por el derecho comparado y qué relacion

existe entre el requisito de patentabilidad y los objetivos del sistema.

Se denomina propiedad intelectual a las creaciones de la mente tales como obras
de arte, invenciones, software, marcas y otros signos comerciales!3>. El término
“propiedad intelectual” suele diferenciarse del de “derechos de propiedad intelectual”,
dado que el segundo se refiere a los derechos legales de exclusividad otorgados a un
inventor o creador para que éste proteja su invencién o creacién por un tiempo
determinadol3¢, Los derechos de propiedad intelectual suelen dividirse entre “propiedad
industrial” (que incluye patentes, modelos y disefios industriales, marcas, informacién
confidencial e indicaciones geograficas) y “copyright y derechos relacionados” (que
incluye obras literarias, artisticas, trabajos cientificos, actuaciones, software, etc.). A su
vez, dentro de lo que se considera “propiedad industrial” se atribuyen derechos de
exclusividad de diferente tipo, exigiendo requisitos particulares para cada caso y por
diferentes plazos. Por no resultar el objeto del presente trabajo no ahondaré en
desarrollos vinculados a derechos de propiedad industrial fuera de las patentes de
invencion. Sin perjuicio de ello, sefialo que los modelos y disefios industriales protegen
nuevas formas aplicadas a un producto industrial o artesanal que le da caracteristicas
estéticas o decorativas por un plazo maximo de 15 afios!3’. Asimismo, las marcas
constituyen un signo distintivo por el cual los diferentes productores, comerciantes o
proveedores pueden diferenciar sus productos o servicios en el marcado a los fines de que
los consumidores puedan identificarlos en relacién a los de la competencia. Las marcas
pueden ser denominativas (palabras, letras o nimeros), figurativas (simbolos graficos,
dibujos y logotipos), mixtas, tridimensionales, sonoras, olfativas, cromaticas, entre otras

y pueden ser protegidas por 10 afios, renovables de forma ilimitada a partir de la fecha de

135 Ver nota disponible en https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_450_2020.pdf
136 SINGH, R. (2004). “Law relating to intellectual property”. Vol. 1. New Delhi: Universal Law Publishing Co. Pvt.
Ltd.
137 En Argentina, Decreto Ley 6673/63.
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concesion138. Persiguiendo objetivos similares a las marcas, las indicaciones geograficas
permiten al consumidor distinguir que un producto fue creado en un area geografica
especifica, los que permite individualizarlo por las cualidades, proceso de obtencién y/o
reputacion de su origen. La informacion confidencial se encuentra regulada en diferentes
formas segun la jurisdiccion en la que se regule. En general, toda informacién no divulgada

indebidamente mantiene su confidencialidad e indisponibilidad para terceros!3®.

Las patentes son derechos de exclusividad que se conceden sobre las invenciones
merecedoras de dicha recompensal40, El derecho conferido al titular de una patente le
permite excluir a terceros de la realizacion de ciertos actos de explotacion de la invencion
patentada por el término de 20 afios a contar desde la fecha de presentacién de la solicitud
de patente. En otras palabras, la ley identifica el efecto de la patente con el otorgamiento
de un ius prohibendi o facultad de exclusion que asegura la exclusividad en el

aprovechamiento de la invencion patentada exclusivamente por su titularl4l,

5.1. Normativa de Patentes en Argentina.
Argentina cont6 con una Ley de Patentesl4? dictada en 1864 -con ligeras

modificaciones- hasta 1996. La actualizacidn de la normativa de patentes argentina seria
el fruto de las negociaciones motivadas por diversos paises desarrollados en el seno del
GATT!43 -desde la década del setenta- para que Argentina (asi como muchos otros paises
en vias de desarrollo) elevaran y homogeneizaran los niveles de proteccion de la
propiedad intelectual. Las negociaciones desembocaron en la creaciéon del Acuerdo sobre
los aspectos de la propiedad intelectual ligados al comercio (ADPIC o TRIPS por sus siglas
en inglés) adoptado por Argentina como parte del Acuerdo de Marrakesh y las
negociaciones finales de la Ronda Uruguay por el que se estableci6 la Organizacion

Mundial del Comercio en 1994144,

El Acuerdo sobre los ADPIC -cuyas previsiones fueron receptadas en la Ley 24481

y su Decreto Reglamentario N2 260/1996- impuso estandares minimos de proteccidn,

138 En Argentina, Ley 22.362 y modificaciones.
139 En Argentina, Ley 24.766 y modificaciones.
140 yver nota disponible en https://www.wipo.int/patents/es/faq_patents.html
141 BERGEL, S. (2013). "Patentes de Invencién" en CORREA, C. "Régimen Legal de las Patentes de Invencién", Ed.
La Ley, 2013, tomo |, p. 147.
142 En 1864, Argentina dictd la Ley 111 inspirada en |a Ley de Propiedad Intelectual francesa del afio 1844.
143 | Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).
144 Especificamente, el acuerdo fue aprobado mediante la Ley 24425 promulgada el 23 de diciembre de 1994
aunque recién entraria en vigor desde el 1 de enero de 1995.
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vedd la discriminacion por campo tecnoldgico e introdujo un sistema de medidas
cautelares. Ademas de ampliar los campos sobre los cuales se posibilitaba la obtencion de
una patente de invencidn, se proveyd un nivel de homogeneidad a los sistemas de examen
de solicitudes de patente que no existian previamente bajo la aplicacién de la Ley 111 y
del Convenio de Paris. Asimismo, se establecié una duracién minima para el goce de los
derechos conferidos por el sistema de patentes de invencion y diferentes previsiones que
facilitaban el ejercicio del derecho de exclusividad correspondiente a una patente frente
a terceros (“enforcement”). Quizas uno de los mayores avances que trajo aparejado el
ADPIC fue la introduccién normativa del requisito de actividad inventiva conforme se
venia aplicando en la practica administrativa y judicial norteamericana bajo su faz de “no

obviedad”.

De esta manera, el derecho argentino incorporaria -de forma expresa- la exigencia
de los tres grandes requisitos de fondo para la patentabilidad: novedad, actividad
inventiva y aplicacién industrial. En dicha inteligencia, tras el dictado de la nueva Ley de
Patentes, el INPI dictaria una version actualizada de su guia para examinadores en forma
de Directrices de Patentamiento!4®> en 2003 basada en las guias para examinadores de la
Oficina de Patentes Europea (EPO por sus siglas en inglés). Estas Directrices recibirian
posteriores modificaciones incorporando indicaciones especificas para el analisis de
solicitudes de patente sobre software en el 2012146, dictando un texto ordenado en
2013147 e introduciendo nuevos cambios en 2015148, Asimismo, durante el 2012, los
Ministerios de Industria, Salud y el INPI dictaron la Resolucién Conjunta 118/2012,
546/2012 y 107/2012 donde se aprobaron pautas especificas para el examen de
Patentabilidad de las solicitudes de Patentes sobre Invenciones Quimico-Farmacéuticas.
En virtud de la normativa expuesta, el Régimen de Patentes de Invencién argentino, exige

ciertos requisitos a los fines de conceder una patente de invencidn.

5.2. Materia patentable.
En primer lugar, la materia reivindicada en la solicitud de patente debe ser

considerada patentable. El art. 4 de la Ley 24481 t.o. Decreto 260/96 establece que “Serdn

patentables las invenciones de productos o de procedimientos, siempre que sean nuevas,

145 Resolucién INPI P-243.
146 Resolucién INPI P-318.
147 Disposicion ANP N2 73/2013.
148 Resolucién INPI P-283.
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entrafen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicacién industrial”. Luego aclara
que “a) A los efectos de esta ley se considerard invencion a toda creaciéon humana que
permita transformar materia o energia para su aprovechamiento por el hombre”. Luego, en
el articulo 6 se afirma que “No se considerardn invenciones para los efectos de esta ley: a)
Los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matemdticos; b) Las obras
literarias o artisticas o cualquier otra creacion estética, asi como las obras cientificas; c) Los
planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para
actividades econémico-comerciales, asi como los programas de computacién; d) Las formas
de presentacién de informacidn; e) Los métodos de tratamiento quirtrgico, terapéutico o de
diagnéstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales; f) La yuxtaposicién de
invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variacion de forma, de
dimensiones o de materiales, salvo que se trate de su combinacion o fusion de tal manera
que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones caracteristicas de
las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico

en la materia; g) Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza”.

Asi, la Ley brinda una definicion genérica de lo que se considera invencién
(creacién humana que permita transformar materia o energia para su aprovechamiento
por el hombre, conforme también sucede en la primera parte del art. 27 del Acuerdo
ADPIC) y luego efectia una delimitaciéon negativa del concepto (en los términos de las
flexibilidades de los art. 27.2'y 27.3 del ADPIC)14°. Por ende, la Ley de patentes realiza una
distincion entre el concepto de invencion respecto al del mero descubrimiento y luego
excluye expresamente cierta materia de la patentabilidad por resultar contraria al orden
publico, moralidad o para proteger la vida y salud de personas, animales y vegetales y/o

el medio ambiente.

5.3. Novedad y divulgacion.
Superada la instancia de examen del tipo de materia sobre la que se desea obtener

una patente, procede el andlisis de los tres requisitos objetivos de patentabilidad:
novedad, actividad inventiva y aplicacion industrial. Debe tenerse en cuenta que el ADPIC
no define en qué consisten los requisitos objetivos de patentabilidad, por lo que cada

jurisdiccion les asigna un alcance y caracteres diferentes. Se advierte que, en primer

149 BERGEL, S. (1996). “Requisitos y excepciones a la patentabilidad. Invenciones Biotecnoldgicas”. En CORREA,
C. “Derecho de patentes. El nuevo régimen legal de las invenciones y modelos de utilidad”. Ed. Ciudad Argentina,
p. 13-82.
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término, repasaré el requisito de novedad y luego el de aplicacién industrial. En un
segundo término analizaré con mayor profundidad en qué consiste el requisito de

actividad inventiva dado que resulta central para la comprension del presente trabajo.

El requisito de novedad se encuentra previsto en el articulo 4 de la Ley de Patentes,
especialmente en los incisos b y ¢ donde se establece que “(...) serd considerada novedosa
toda invencion que no esté comprendida en el estado de la técnica. c) Por estado de la técnica
deberd entenderse el conjunto de conocimientos técnicos que se han hechos ptiblicos antes
de la fecha de presentacién de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad
reconocida, mediante una descripcion oral o escrita, por la explotacion o por cualquier otro

medio de difusién o informacidn, en el pais o en el extranjero”.

Previo a continuar repasando el requisito de patentabilidad, resulta necesario
aclarar que cuando la Ley alude al concepto de “prioridad” para determinar el estado de
la técnica, se refiere a la facultad que posee cualquier inventor de invocar una fecha
anterior a la de su solicitud de patente en Argentina (la de presentacion de la solicitud de
patente original en otro pais) a los fines de que se proceda a analizar el cumplimiento de
los requisitos objetivos de patentabilidad a esa fecha. En ese sentido, sefialo que conforme
a los art. 13 a 15 de le Ley de Patentes, se reconoce la facultad del solicitante de una
patente de invocar la fecha de presentacion de la primera solicitud de patente en otros
paises a los fines de su examen, en tanto dicha presentacion lo aclare expresamente y sea
realizada dentro de los 12 meses de la presentacion original. Destaco que el derecho de
prioridad fue establecido originalmente por el art. 4 del Convenio de Paris de 1883, cuyas
previsiones fueron incorporadas al ADPIC por la via de la previsién del art. 2. Por
aplicacion directa de este derecho de prioridad, se facilita que el solicitante cuente con un
afio desde la presentacidn de la solicitud de patente original para decidir en qué paises
desea obtener proteccidén, dado que la solicitud original no priva de novedad a las
subsiguientes que la invoquen. Los requisitos para la invocaciéon del derecho de prioridad

se encuentran acogidos en el art. 5 de la Ley de Patentes.

Efectuada la aclaracidn, sefialo que la ley argentina fija un estandar denominado
como de “novedad absoluta”, dado que considera dentro del estado de la técnica a todo
conocimiento hecho publico y/o explotado y sin importar el medio o pais en donde se
haya efectuado divulgado. En dicho sentido, las Directrices sobre patentamiento del INPI
instruyen que “un documento afecta la novedad de cualquier materia reivindicada en la

solicitud en el estudio si se deriva directa e inequivocamente de ese documento,
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incluyendo cualquier caracteristica que, para una persona experta en la materia, esta
implicita en lo descripto expresamente en el documento”15? por lo que “en el caso de un
documento anterior, la falta de novedad puede manifestarse por medio de una divulgacion
explicita en el propio documento. Alternativamente, la divulgacién puede ser implicita en el
sentido que, llevando a cabo la ensefianza del arte previo, la persona experimentada llegaria
inevitablemente al resultado que cae dentro de los términos del objeto reivindicado en la

solicitud”151.

Como contraparte logica del requisito de novedad, la previsién del art. 20 de la Ley
de Patentes establece que “La invencién deberd ser descripta en la solicitud de manera
suficientemente claray completa para que una persona expertay con conocimientos medios
en la materia pueda ejecutarla. Asimismo, deberd incluir el mejor método conocido para
ejecutary llevar a la prdctica la invencion, y los elementos que se empleen en forma clara y
precisa. Los métodos y procedimientos descriptos deberdn ser aplicables directamente en la
produccién”. Esta exigencia constituye la contrapartida del requisito de novedad
previamente expuesto, dado que de no existir el requisito de “divulgacién suficiente” de
la invencion (incluyendo el mejor método de obtencién), la evaluacion del cumplimiento
del requisito de novedad resultaria imposible. A diferencia de los requisitos objetivos de
patentabilidad, la exigencia de “divulgacién suficiente” se encuentra asentada en el
articulo 29.1 del Acuerdo ADPIC en casi idénticos términos en que lo hace la Ley de
Patentes argentinal>2. La diferencia radica en que el ADPIC ademads asienta en el segundo
inciso del articulo que las oficinas de patentes poseen la facultad de exigir al solicitante de
una patente que facilite informacion relativa a sus solicitudes y las correspondientes
concesiones de patentes en el extranjero. Por su parte, las Directrices de Patentamiento
también exigen un minucioso examen sobre el grado de divulgacién de una solicitud de
patente, requiriendo claridad en la definicién del problema técnico que se busca
solucionar con la materia reivindicada en la solicitud de patente y considerando como
incumplimiento de lo requerido a aquellas invenciones que dependan de la probabilidad

y/o de la violacion de las leyes fisicas para su obtencién?s3.

150 Directrices de patentamiento del INPI cap. IV apartado 7.2.
151 Directrices de patentamiento del INPI cap. IV apartado 7.4.
152 “1 os Miembros exigiran al solicitante de una patente que divulgue la invencion de manera suficientemente
clara y completa para que las personas capacitadas en la técnica de que se trate puedan llevar a efecto la
invencion, y podran exigir que el solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la invencién que conozca
el inventor en la fecha de la presentacion de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, en la fecha de prioridad
reivindicada en la solicitud”.
153 Directrices de patentamiento del INPI, capitulo Il apartados 3.1 a 3.12.
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5.4. Aplicacidén industrial.
Conforme sucede con el requisito de novedad y actividad inventiva, el Acuerdo

sobre ADPIC no aporta definiciones especificas sobre el alcance del requisito de aplicacion
industrial, librando a cada jurisdiccion para que le asigne el alcance que considere
pertinente (y en tanto no resulte contrario a otras disposiciones del ADPIC). El articulo 4
inc e. de la Ley de Patentes detalla que “Habra aplicacién industrial cuando el objeto de la
invenciéon conduzca a la obtenciéon de un resultado o de un producto industrial,
entendiendo al término industria como comprensivo de la agricultura, la industria
forestal, la ganaderia, la pesca, la mineria, las industrias de transformacién propiamente
dichas y los servicios”. Sin perjuicio de que la Ley aporta una definicion muy amplia del
requisito, las Directrices de Patentamiento del INPI incorporan mayores precisiones al
detallar que “Para considerar que una invenciéon redne el requisito de aplicacién
industrial debe necesariamente: i) exhibir un caracter técnico, ii) producir un efecto
técnico o tecnoldgico porque de otro modo no guarda relaciéon con la industria, iii) ser
reproducible, iv) la invencién debe reproducirse con las mismas caracteristicas y efectos
tantas veces como sea necesario; v) debe ser susceptible de materializaciéon en un objeto
o procedimiento concreto, vi) ser susceptible de fabricaciéon, y vii) debe tener una
aplicacion materialmente concreta. Es irrelevante para determinar el cumplimiento del
requisito de aplicacion industrial la utilidad de la invencién o el éxito comercial del
invento”154, Asimismo, las Directrices establecen que resulta exigible a los solicitantes que
se les requiera una descripcion detallada respecto a como puede explotarse la materia

reivindicada en la industria, cuando ello no resulte evidente de la solicitud de patentel>>.

Conforme surge de lo expuesto, el requisito de aplicacion industrial -
histéricamente asociado al de “utilidad”1>6- puede resultar vago y/o coincidente con otros
requisitos impuestos a las solicitudes de patente, lo cual le quita plena operatividad al

momento de analizar una solicitud de patente.

154 Directrices de patentamiento del INPI, capitulo IV apartado 4.1.
155 Directrices de patentamiento del INPI, capitulo IV apartado 4.7.
156 ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, COMITE PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE
PATENTES. (2003). “Requisitos de Aplicacidn Industrial y de Utilidad”: puntos comunes y diferencias”. Novena
sesion, Ginebra.
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5.5. Actividad Inventiva.
Conforme se detallé previamente, el requisito objetivo de actividad inventiva fue

incluido por primera vez por la Ley 24481, dictada tras la adhesion de Argentina al
Acuerdo sobre los ADPIC. Sin perjuicio de que el Acuerdo introdujo el requisito de
actividad inventiva en nuestro derechols?, tal y como en el caso de los anteriores
requisitos objetivos de patentabilidad, no se brindé una definicion. Asi, en el marco de la
flexibilidad del ADPIC, el articulo 4 inciso d. de la Ley de Patentes sostiene que “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”.

En principio, el llamado requisito de actividad inventiva, “no obviedad” o “paso
inventivo” consiste en la exigencia de que se demuestre la actividad intelectual
desplegada en la obtencion del objeto de la solicitud de patente, teniendo en cuenta al
conjunto de conocimientos divulgados que conforman el estado de la técnica. Las
Directrices de patentamiento del INPI establecen que “El término “obvio” se refiere a
aquello que no va mds alld del progreso ordinario de la tecnologia 16gico del estado de la
técnica. Es el caso, por ejemplo, de algo que no involucra el ejercicio de alguna habilidad

superior a la esperada para una persona normalmente versada en la materia”1>8,

A su vez, la norma reclama que los examinadores analicen si una invencién
resultaba obvia para una persona normalmente versada en la materia técnica
correspondiente, lo cual necesariamente alude a un profesional o profesionales

investigadores en la materia.

Las Directrices de patentamiento del INPI se encargan de sumar mayores
exactitudes para el andlisis de las solicitudes de patente, al indicar que en el analisis de la
actividad inventiva deviene fundamental la revisiéon de los documentos del arte previo ya
sea en combinacion o por separado y que “debe entenderse como la persona normalmente
versada en la materia al técnico comun, informado de aquello que era de conocimiento
general y comtin en el estado de la técnica a la fecha pertinente. Deberd asumirse ademds
que ha tenido acceso a todo lo comprendido en el “estado del arte”, en particular a aquellos

documentos citados en la busqueda efectuada por el examinador y que ha tenido a su

157 salvo aisladas aplicaciones jurisprudenciales del requisito por parte de la jurisprudencia bajo la Ley 111
conforme se releva en POLI, I. (1982). “El mérito inventivo en el derecho argentino”, RDI n2 10, enero-abril 1982,
p. 96-100.
158 Directrices de patentamiento del INPI, capitulo IV apartado 9.3.
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disposicion los medios usuales, capacidad y experiencia para desempeiiar su rutina de
trabajo. Si el problema induce a la persona normalmente versada en la materia a buscar su
solucién en otro campo técnico, el especialista en ese campo es aquella persona calificada
para resolver el problema. La evaluacion del mérito inventivo de la solucién deberd por lo
tanto basarse en el conocimiento y habilidad de tal especialista. Puede haber casos en los
que sea mds apropiado pensar en términos de un grupo de personas, por ejemplo, un equipo
de investigacién o de produccion, que en una sola persona”1>°. Si bien las Directrices utilizan
en forma indistinta el estdndar de “técnico comuin” o “especialista” para definir a una
persona normalmente versada en la materia, se sobreentiende que un técnico comuin
(poseedor de un titulo intermedio obtenido, en promedio, a los 3 afios de carrera) no es
quien lleva adelante desarrollos en un equipo de investigacién, por lo que el concepto de
especialista (graduado y, comtiinmente, poseedor de un posgrado y/o doctorado en la
materia) es el estdndar razonable para definir una persona normalmente versada en

cualquier materia técnica.

De lo expuesto se desprende que la exigencia del requisito de actividad inventiva
busca garantizar que el objeto merecedor de una patente de invencién sea efectivamente
un aporte intelectual relevante al estado de la técnica. Conforme ensefia Bergell®® “La
invencion sélo merece proteccion cuando implica un salto cualitativo en la elaboracién de
la regla técnica. El inventor para merecer la proteccion de la patente tiene que haber
desplegado una minima actividad intelectual de creacion”. Tal y como desarrollaré en
profundidad en el siguiente apartado, mas alla de lo merecido que resulte conceder una
patente de invenciénl®l, la necesidad de revisar el peso intelectual de la invencion
también se funda en que el costo social que puede generar a la sociedad la creacién de un
monopolio. Ello en virtud de que, como veremos, el beneficio social aparejado a una
innovacién obvia puede no compensar el costo derivado de la concesiéon de un monopolio
temporal (con las consecuencias indeseables que ello conlleva en materia de precios y

cantidad en el comercio).

Destaco que, a partir de la sancién de la Ley de Patentes 24481 (y la subsiguiente

exigencia expresa de cumplimiento del requisito de actividad inventiva) la jurisprudencia

159 Directrices de patentamiento del INPI, capitulo IV apartado 9.4.
160 BERGEL, S. (1996). “Requisitos y excepciones a la patentabilidad. Invenciones Biotecnoldgicas”. En CORREA,
C. “Derecho de patentes. El nuevo régimen legal de las invenciones y modelos de utilidad”. Ed. Ciudad Argentina,
p. 20
161 y/o en qué grado ello afecte los derechos de propiedad del inventor o titular.
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argentina también sefialé que “la invencidn no sélo debe procurar una ventaja utilitaria o
técnica para la industria, sino que esa ventaja debe ser ‘inesperada’, es decir, ella debe
superar lo que la técnica corriente puede realizar” y que “el otorgamiento de un derecho
exclusivo respecto de una tecnologia estd fundado en que el peticionante de la patente
aporte al acervo de la sociedad un nuevo conocimiento que se incorporard al dominio
publico una vez expirada la patente. En ausencia de esta novedad, no hay un aporte que
justifique el otorgamiento de la exclusividad implicita en la patente, pues el esfuerzo y
trabajo de un investigador (..) que unicamente se traduce en un enriquecimiento o
ampliacién de los conocimientos y capacidad personal, por muy meritorio que sea, no
merece la proteccién de la patente (conf Gomez Segade J.A. Patentabilidad en “C. Fernandez

Novoa - Gomez Segade J.A. “La modernizacién del derecho espariol de patentes”, p.77)"162.

En virtud de lo expuesto, destaco que el requisito de actividad inventiva requerido
para las invenciones en Argentina a los fines de que se conceda una patente posee
caracteres propios que lo diferencian de las concepciones atribuidas en otras
jurisdicciones. En efecto, mientras que en algunas jurisdicciones sélo se exige que la
materia objeto de la solicitud no resulte obvia frente al arte previo para una persona “de
habilidades ordinarias en el arte” (Estados Unidos) o “con conocimientos en el arte”
(Albania, Andorra, Armenia, Austria, etc.) “con conocimientos ordinarios” (El Salvador,
Bhutan, Japdn, Arabia Saudita, etc.) en otras jurisdicciones se hace hincapié en que la
materia reivindicada “difiera esencialmente” del estado del arte (Dinamarca, Islandia,

Noruega, Suecia y Finlandia, entre otros)163.

Sin perjuicio de las diferencias en definiciones, en cada caso el requisito de
actividad inventiva persigue idénticos fines econdémicos que, como analizaré a
continuacion, se encuentran perfectamente alineados con los objetivos del sistema de

propiedad intelectual.

Seccion 6. Justificacion econdémica del sistema de patentes de invencion y del
requisito de actividad inventiva.
En la Seccion anterior relaté -brevemente- en qué consiste el régimen argentino de

patentes de invencién y cudles son los requisitos que presenta para la concesion de

162 Fallo de la Cdmara Civil y Comercial Federal Sala Ill del 22/10/2013 en autos “Emege S.A. ¢/ Eskabe S.A. s/
nulidad de patentes” (exp. 5825/2001).
163 Ver fuente en “Status as of April 2020 certain aspects of national/regional patent laws: Inventive Step”
disponible en https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/national_laws/inventive.pdf
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proteccion por via patentaria, repasaré cuales son las justificaciones econémicas del
régimen de propiedad intelectual. A continuacidén, detallaré las razones que motivan la
existencia del requisito de actividad inventiva dentro del régimen de patentes de
invencion y, en gran parte, se ha tornado esencial para el efectivo cumplimiento de sus

objetivos.

Conforme releva lanellol64, existen diversas justificaciones de los derechos de
propiedad intelectual y, en particular, de los derechos de patente. Por un lado, existen
justificaciones provenientes del derecho natural, las cuales explican que la sociedad
estaria obligada a proteger los derechos resultantes de las ideas generadas por la
naturaleza humana. Por otro lado, la justificacién consecuencialista del derecho de
propiedad intelectual (que se encuentra mas intimamente ligada a los derechos de
propiedad industrial), sostiene que es la necesidad de desarrollar los incentivos
necesarios para mantener un nivel de invencién socialmente deseable lo que motiva la
creacion de derechos de propiedad intelectual. Es a partir de esta segunda justificacion
del sistema de propiedad intelectual que el autor afirma que resulta necesario el
otorgamiento de ciertos privilegios sobre el desarrollo de actividades innovadoras, atento
a que resulta beneficiosa para la sociedad. Por ello, concluye que, ante la existencia de
fallas en el mercado de la provisidn y difusion de nuevas invenciones, la creaciéon de
monopolios temporales en forma de patentes de invencion debe ser vista como la
implementacion de mecanismos que proveen incentivos adecuados a la invencion, al
menor costo social posible. Asi, el sistema de creacion de monopolios temporales podria
juzgarse como eficiente en términos del criterio Kaldor-Hicks, dado que los beneficios de
la asignacion de recursos de esta forma superan a los costos sociales derivados de

soportar el monopoliol65,

En el marco de la corriente de justificacion consecuencialista/utilitarista (que
resulta de mayor relevancia para el estudio de Law & Economics) Posner sostiene que en
el seno de los derechos de propiedad intelectual existe una tensién constante entre la
materializacién de incentivos a la creaciéon e innovacion y la restriccion de acceso al

conocimiento por parte de la sociedad por la duracién del derecho de exclusividad!ee.

164 |ANELLO, P. (2011). “Algunos fundamentos normativos sobre las patentes de invencién en temas de medicinas
esenciales”. Revista de Instituciones, Ideas y Mercados N2 54 Mayo 2011, p. 179-203
165 | dem.
166 pOSNER, R. (2005). “Intellectual Property: The Law and Economics Approach”. Journal of Economic
Perspectives—Volume 19, Number 2, Spring 2005, p. 57-73.
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Segun afirma el autor, las principales formas de resolver la tension es mediante un
sistema de “recompensas” para inventores o mediante la adjudicacién de derechos de

propiedad intelectual por un tiempo determinado.

Pese a que un hipotético sistema de “recompensas” proveeria -en la teoria-
incentivos tanto a la innovaciéon como al acceso general de la sociedad a la invencion (dado
que, ya compensado, no tendria derecho de excluir a terceros del uso de la invencion), a
priori, existe un problema consistente en medir de forma econémica dichas supuestas
recompensas. Aqui el autor indica que la forma mas razonable de recompensar al autor
de la invencion seria en base al éxito comercial de la propiedad intelectual (sin perjuicio

de la complejidad que ello traeria aparejado).

Sin embargo, dicha solucién también podria traer aparejadas dificultades en la
obtencién de financiamiento para proyectos de PI al postergarse el beneficio para el
titular de la invencion®’. Por ello, el otorgamiento de derechos monopoélicos temporales
-con su subsecuente restriccion de acceso a la invencién por un plazo determinado para
terceros- deviene la solucion mas eficiente ya que, como contraprestaciéon al
otorgamiento del derecho de exclusividad, se exige la divulgacion del “mejor método para
obtener la invenciéon”. A criterio de Posner, ello a su vez incrementa el bienestar general
ya que, pese a no poder hacer uso de la invencion protegida sin permiso de su titular, nada
evita que los competidores “inventen” alrededor de la patente de forma indirecta, en lo
que se denomina “fair use”, acrecentando los incentivos a la innovaciéni®s. El
requerimiento de divulgaciéon también permite minimizar las “carreras de patentes”
existentes entre competidores para el desarrollo de la misma solucién tecnoldgica. En
efecto, mediante la publicaciéon de la solicitud de patente y luego su incorporacion al
dominio publico incluyendo el mejor método de obtencidn, se evita que mas de un sujeto
invierta esfuerzos persiguiendo exactamente la misma invencidn, lo cual constituiria un

dispendio en el uso de los recursos sin potenciales beneficios sociales¢°.

Por ultimo, Posner también postula que, pese a no encontrarse convencido
respecto a que el sistema actual de patentes de invencion resulte 6ptimo, considera que
para maximizar el beneficio social derivado de su aplicacion necesariamente deben

concederse patentes “estrechas” (sobre una invencién debidamente detallada y lo menos

167 |dem p. 58-59.
168 |dem p. 68.
169 |dem p. 70-71.
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amplias posibles) dado que ello acerca el precio del otorgamiento de un monopolio
temporal al costo marginal derivado de la innovaciéon y “agranda” el dominio publico
(facilitando o, en otros términos, bajando el costo de posteriores invenciones)!70, Sin
embargo, el autor también advierte que el “estrechamiento” extremo del alcance de las
patentes también puede limitar la innovacién al requerir que los terceros deban valerse
de mayor cantidad de licencias sobre “pequefias” patentes para el desarrollo de un
producto nuevo. Por el contrario, un derecho de patente “amplio” puede incentivar el
desarrollo de verdaderamente nuevas y revolucionarias tecnologias, dado que el
otorgamiento de un derecho amplio impide o bloquea la implementacién de desarrollos

incrementales por parte de competidores sin infringir la patente concedidal’l.

Otros andlisis econ6micos del sistema de propiedad intelectual (no
necesariamente contrarios al expuesto por Posner) centran el estudio de la intervencién
estatal en la forma de los derechos de PI como consecuencia de una falla de mercadol72.
Dicha falla de mercado se encuentra asociada a la calidad de bien publico puro que
representan las ideas, la informacion o el conocimiento!73. Los bienes publicos tienen dos
caracteristicas distintivas. Una de ellas es la “no excluibilidad”, entendida como la
imposibilidad de excluir de su uso a quienes no pagan por el bien o que siendo ello posible,
el costo resulta tan alto que nadie estaria dispuesto a producir el bien en un principio. La
segunda caracteristica “no rivalidad” implica que el uso del bien por parte de un individuo
no afecta la disponibilidad para usos subsecuentes’4. Los bienes publicos puros -como el
conocimiento- son aquellos donde ambas caracteristicas se producen en forma completa
y, por ende, son 100% no excluyentes y no rivales. En virtud de la primera caracteristica
y atento a que el costo de crear diversas copias de un bien de este tipo resulta -en la
mayoria de los casos- casi inexistente, los potenciales creadores de bienes no excluibles
(como el conocimiento), ante el escenario en que el potencial precio de su producto
resulte equiparable al costo marginal de produccién, optara por no producir producto
alguno. Asi, se reducirdn los incentivos para la inversién en generar nuevas ideas y
conocimiento, ya que quienes no incurran en los costos de produccién (free-riders) de

todas formas podran hacer uso del bien. Encontrandose desincentivada la produccién de

170 |dem p. 69.
71 1dem p. 69.
172 7ZERBE, R., MCCURDY, H. (1999). “The failure of market failure”. Journal of Policy Analysis and Management
Vol. 18, No. 4 (Autumn, 1999), p. 558-578.
173 COOTER, R., ULEN, T. (1997). “Law and economics”. Boston: Addison Wesley.
174 DESAI M. (2003). ‘Public Goods: A Historical Perspective’. Providing Global Public Goods. Managing
Globalization, New York / Oxford: Oxford University Press, p. 63—77.
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nuevo conocimiento, ello puede implicar que el nivel de innovacion socialmente deseable.
En virtud de la segunda caracteristica, se concluye que a partir del uso o consumo de la
informacién/conocimiento no existe pérdida social asociada al uso del bien, ya que nadie
se encuentra privado de acceder a su uso por lo que se crean externalidades positivas en

su estado puro.

Consecuentemente, la primera consecuencia enunciada motiva que se regule la
propiedad intelectual mediante la delimitacion de derechos de propiedad para incentivar
la creacion de nuevo conocimiento, mientras que la segunda consecuencia motiva a
restringir el alcance de los derechos de propiedad atribuidos (ya sea en amplitud o

duracién) para maximizar el bienestar generall75176,

Conforme relevé en la Seccidn anterior, el requisito de actividad inventiva es una
de las tres exigencias de fondo que se le demandan a toda invencién para conceder un
registro de patente. El cumplimiento del requisito de actividad inventiva es uno de los
elementos centrales del régimen de propiedad intelectual. Ademads de exigirse que una
tecnologia sea novedosal’’ y poseedora de aplicacién industriall’8, el requisito mas
importante -y quizads mas dificil de evaluar al momento de estudiar una solicitud de
patente- radica en analizar si la materia no resultaba evidente para una persona
normalmente versada en la materia técnica correspondiente al momento de su
presentacion o prioridad. Es el cumplimiento de este requisito de patentabilidad en donde
se pone en juego realmente la persecucion de los objetivos del régimen de propiedad
intelectual: si una idea resultaba obvia o evidente, entonces no resulta merecedora de una
patente de invencién dado que el costo de otorgar un monopolio temporal sobre una
solucidn tecnolédgica no inventiva no necesariamente es menor o igual al beneficio social

derivado (y, en algunos casos, puede ser mayor).

En efecto, la importancia del requisito de actividad inventiva radica en que, en

ausencia de éste, toda modificacion irrelevante o minima sobre una materia novedosa

175 COOTER, H., HACOHEN, U. (2020). “Progress in the Useful Arts: Foundations of Patent Law in Growth
Economics”. Yale Journal of Law and Technology Vol. 22.
176 VERSCHRAEGEN SCHLITZ, M. (2007). "Knowledge as a Global Public Good: The Role and Importance of Open
Access". Societies Without Borders 2 (2), p. 157-174.
177¥, por ende, no esté comprendida en el “estado de la técnica” entendido como el conjunto de conocimientos
técnicos que se han hecho publicos antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente o prioridad por
cualgquier medio en el pais o el extranjero.
178 conduzcan a la obtencién de un resultado o de un producto industrial, entendiendo el termino industria como
comprensivo de la agricultura, la industria forestal, la ganaderia, la pesca, la mineria, las industrias de
transformacidn propiamente dichas y los servicios
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podria beneficiarse de un monopolio legal sin que la sociedad obtuviera conocimientos
que no estuvieran al alcance de los expertos en la materia e implicando el costo social que
conllevan dichos monopolios. Es por ello que la doctrinal?? considera que el requisito de
actividad inventiva se ha convertido en el elemento central de todo el sistema de patentes,
denominandolo “el ultimo guardidn del sistema”8?, “la maxima condiciéon de
patentabilidad”18! o, en términos de la Federal Trade Comission de los Estados Unidos, “el

corazon de la ley de patentes”182,

En efecto, la exigencia del requisito de actividad inventiva -sin perjuicio de las
dificultades para definirlo plenamente y de forma homogénea expuestas en el apartado
anterior- presenta dos funciones claras, ambas coincidentes con los objetivos del sistema
de patentes: 1) por un lado, el requisito de actividad inventiva, obliga a descartar las
invenciones obvias a las que se hubiera arribado sin incurrir en el costo de concesién de
un monopolio legal temporal (desincentivando la sobreinversiéon en invenciones
marginales, el denominado “rent-seeking” por Posner) y 2) por otro lado, incentiva a los
inventores a perseguir proyectos cuyo éxito resulte incierto y, por ende, en donde la

solucion presente caracteristicas “sorprendentes”183,

Alo expuesto se le suma que la literatura también ha destacado el rol fundamental
del requisito de actividad inventiva para evitar los “patent thicket”. Se denomina “patent
thicket” a la superposicion de derechos de propiedad intelectual perseguidos por un
titular y sobre una misma invencién patentable (con leves modificaciones o matices o
basada en pequefias mejoras que rodean a la invencion)84. Este tipo de estrategias de
administracion del portfolio de PI por parte de empresas innovadoras busca una
proteccion de patentes mas amplia y/o duradera que aquella que le asignaria el sistema
mediante la adjudicacion de una sola patente por 20 afios. De esta manera, obteniendo
una patente por el producto innovador (una patente fuerte) y diversas patentes

vinculadas a desarrollos menores pero necesarios para obtenerla (patentes débiles de

179 DUFFY, J. (2008). “Inventing Invention: A Case Study of Legal Innovation”. Texas law review 86.
180 MERGES, R., DUFFY, J. (2002). “Patent Law and Policy: Cases and materials”. Lexis Law Pub. 32 ed.
181 WITHERSPOON, J. (1980). “Nonobviousness — the ultimate condition of patentability”.
182 FEDERAL TRADE COMISSION. (2003). “To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent
Law and Policy”. Cap. 4.
183 MERGES, R. (1992). “Uncertainty and the Standard of Patentability”. High Technology Law Journal, N2 7.
184 SHAPIRO, C. (2001). “Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting”. SSRN
Electronic Journal, p. 1.
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dudosa actividad inventiva) se esta brindando una herramienta al titular para que -en la

practica- impida o dificulte desarrollos en ese campo por parte de terceros.

La creacién de “patent thicket” tiene dos consecuencias posibles: I) que se aumente
los costos de transaccion para el licenciamiento de tecnologias indebidamente protegidas
por patente (porque los competidores no pueden realizar ningin desarrollo en un campo
sin la autorizacion del titular o II) que, de no existir acuerdo de licencia entre titular y
competidor, se faculte a un titular de un “patent thicket” la habilidad de frenar toda
innovacién en un campo técnicol85. Este escenario también ha sido denominado por la
literatura como la “tragedia de los anticomunes”186187 entendida como el potencial sub-
uso de recursos intelectuales que deberian ser parte del dominio publico ocasionado por
el sobrepatentamiento y/o por la adjudicacién de derechos de propiedad intelectual

excesivamente amplios!88,

Por lo expuesto, la correcta aplicacion del requisito de actividad inventiva a las
solicitudes de patente también impide o dificulta la creacion de los “patent thicket” dado
que -en la teoria- limita la cantidad de patentes para desarrollos menores vinculados a
una invencidn, reduciendo el costo de transacciéon para los competidores, asi como el
costo social derivado de la concesion de un derecho de exclusividad indebido en forma de

una patente de invencidn.

En virtud de todo lo expuesto, sin perjuicio de las dificultades presentadas para
definir y caracterizar plenamente el requisito de actividad inventiva, resulta claro que su
funcién econémica dentro del régimen de patentes de invencién es fundamental para el
efectivo cumplimiento de los objetivos y la puesta en practica de los incentivos deseados.
En virtud de la importancia del requisito de patentabilidad, en el apartado siguiente
exploraré posibles colisiones o ineficiencias vinculadas al requisito de actividad inventiva
producto de la utilizacion de algoritmos inteligentes en el proceso creativo y sus

potenciales consecuencias para el debido funcionamiento del sistema.

185 Federal Trade Commission. (2003). “To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent
Law and Policy”. Cap. 4, p. 7.
186 HELLER, M. (1998). “The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets.”
Harvard Law Review 111(3), p. 622—688.
187 HELLER, M., EISENBERG, R. (1998). “Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical
Research”. Science 280(5364), p. 698-701.
188 SHAPIRO, C. (2001). “Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting”. SSRN
Electronic Journal, p. 6.
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Seccion 7. Actividad inventiva en invenciones obtenidas por/con IA.
Conforme expuse en el apartado anterior, la tension existente entre la puesta en

practica de incentivos a la innovacién y la divulgacion del conocimiento para el provecho
de la sociedad, fundan el sistema de propiedad intelectuall®. Dicha tension, al menos en
parte, se debe a las caracteristicas de bien publico puro que posee el conocimiento y obliga
a la delimitacion de derechos de propiedad a favor de su titular. El costo social derivado
de la atribucién de un monopolio temporal para el titular de una invencion solo puede
justificarse en tanto dicha invencién resulta novedosa, inventiva, posea aplicacion
industrial y, se encuentre debidamente divulgada. La novedad de una invencién puede ser
constatada a partir de una comparacion con el arte previo. La potencial aplicacién
industrial estd dada por sus caracteristicas intrinsecas para ser utilizadas en la
produccién (sentido amplio). Sin embargo, el andlisis de patentabilidad de una solucion

técnica se complica al momento de analizar su actividad inventiva.

La actividad inventiva obliga a descartar las invenciones que resultaran obvias
para una persona normalmente versada en la materia técnica al momento de la solicitud
de patente (o prioridad invocada). Asi, el andlisis de cumplimiento del requisito de
actividad inventiva se constituye como el dltimo guardian del sistema de patentes!?0 dado
que obliga a descartar invenciones a las que se hubiera arribado sin incurrir en el costo
de atribuciéon de un monopolio legal temporal e incentiva a los inventores a perseguir
proyectos realmente innovadores, de resultado incierto y/o sorprendente. Asimismo, el
requisito de actividad inventiva deberia desincentivar la superposicion de diversos
derechos de propiedad intelectual sobre una misma idea patentable (y sus "satélites"
necesarios). Conforme repasé en el apartado anterior, la proliferacidon de patentes sobre
invenciones menores y/o obvias sobre un mismo objeto innovador (en los denominados
patent thicket) puede traer aparejado el aumento de los costos de transaccidn para el uso
de tecnologias indebidamente protegidas (via licenciamiento o por ser excluidas del
dominio publico) y de frenar el avance de posteriores desarrollos en un campo técnico.
Ambas consecuencias de una errénea aplicacién del standard de actividad inventiva
llevan a un escenario denominado la "tragedia de los anticomunes"1°1, signado por el sub-

uso de recursos intelectuales derivado del sobrepatentamiento y la adjudicacién de

189 POSNER, R. (2005). “Intellectual Property: The Law and Economics Approach”. Journal of Economic
Perspectives—Volume 19, N2 2, Spring 2005.
190 MERGES, R., DUFFY, J. (2002). “Patent Law and Policy: Cases and materials”. Lexis Law Pub. 32 ed.
191 HELLER, M. (1998). “The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets.”
Harvard Law Review 111(3), p. 622—688.
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derechos de propiedad intelectual excesivamente amplios a uno o mas titulares!?2 que, de

otra forma, podrian ser aprovechados por la sociedad193.

Ahora bien, atento a que el requisito de actividad inventiva consiste en que una
invencion no resulte obvia frente al arte previo -en teoria- no resultaria relevante si
constituye un desarrollo intelectual producto de la mente humana o, al menos
parcialmente, de la actividad de un algoritmo inteligente o IA. Sin embargo, la utilizacion
de IA en el desarrollo de nuevas invenciones en algunos rubros (particularmente en
ciencias biolédgicas y alta tecnologia como se explor6 en la Seccidn II1) de forma auténoma
o complementaria, ha alcanzado un grado de uso que obliga a evaluar si "el guardidn del
sistema"%* de patentes sigue cumpliendo su funcién o resulta necesario introducirle
cambios ante una nueva realidad. Conforme se detalld en la Seccién IV, el examen de
actividad inventiva de una solicitud de patente trae aparejado una evaluacién hipotética
de si una solucion técnica hubiera resultado obvia al momento de presentacién o de la

prioridad invocada en la solicitud?9s.

192 HELLER, M., EISENBERG, R. (1998). “Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical
Research”. Science 280(5364), p. 698-701
193 Heller (1998) utilizd el concepto de la “tragedia de los anticomunes” para referenciar aquel problema de
eficiencia derivado de la existencia de varios derechos de exclusidon sobre un mismo recurso, ya sea por uno o
varios agentes. Atento a que nadie posee el efectivo derecho exclusivo de uso sobre el bien, los costos de
transaccion aumentan (o bien nadie puede licenciar el uso del bien o se necesita una gran cantidad de licencias
para utilizarlo) y ello se traduce en un sub-uso del recurso por parte de la sociedad. Si se otorgan diversas
patentes sobre una misma invencién (en la forma de desarrollos menores carentes de actividad inventiva
suficiente), en la practica se crean diversos derechos de exclusién sobre una misma materia patentable a favor
de uno o mas agentes. Como consecuencia de ello, los potenciales interesados en hacer uso de la materia
protegida deberan pactar con mas de un titular de patente, aumentando los costos de transaccidn. Los costos
de transaccion también aumentan porque resulta necesario realizar una investigacién exhaustiva para dilucidar
los potenciales derechos existentes sobre el bien. Llevado a un extremo, el ascenso de los costos de transaccion
puede llevar a que resulte imposible hacer uso del conocimiento técnico sin transgredir un numero
indeterminado de derechos patentarios. Los mayores costos por afrontar (asi como su indeterminacién) por
parte de licenciatarios, pueden llevar a que se realice un sub-uso ineficiente de la solucidn técnica y/o a que se
desista de su uso por completo.
194 MERGES, R., DUFFY, J. (2002). “Patent Law and Policy: Cases and materials”. Lexis Law Pub. 32 ed.
195 Directrices de patentamiento del INPI, capitulo IV, apartado 9.4. establecen que "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 (...) debe entenderse como la persona
normalmente versada en la materia al técnico comun, informado de aquello que era de conocimiento general y
comdun en el estado de la técnica a la fecha pertinente. Deberd asumirse ademds que ha tenido acceso a todo lo
comprendido en el “estado del arte”, en particular a aquellos documentos citados en la busqueda efectuada por
el examinador y que ha tenido a su disposicion los medios usuales, capacidad y experiencia para desemperiar su
rutina de trabajo. Si el problema induce a la persona normalmente versada en la materia a buscar su solucion en
otro campo técnico, el especialista en ese campo es aquella persona calificada para resolver el problema. La
evaluacion del mérito inventivo de la solucion deberd por lo tanto basarse en el conocimiento y habilidad de tal
especialista. Puede haber casos en los que sea mds apropiado pensar en términos de un grupo de personas, por
ejemplo, un equipo de investigacion o de produccion, que en una sola persona”.
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Por lo expuesto, si se analiza una solicitud de patente completa o parcialmente
obtenida como producto del uso de IA, el estdndar de obviedad de "persona normalmente
versada en la materia técnica correspondiente” (sin contemplar la utilizaciéon de IA,
altamente difundida en algunos rubros), puede resultar inadecuado y/o contrario a los
objetivos del régimen de patentes. En efecto, aquello que puede no resultar obvio para
una "persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente” en los
términos de las Directrices de Patentamiento del INPI, bien puede resultar el producto de
una mera operacion algoritmica de revision del arte previo existente hasta la fecha, obvia
o evidente para todos los competidores en una rama de [+D. En dicho sentido, reitero que
ya existen IA capaces de analizar grandes cantidades de solicitudes de patente para
ensamblar potenciales solicitudes sobre nuevas invenciones, tales como Cloem y

Specifiol%.

Consecuentemente, una solicitud de patente sobre una solucion técnica -a priori-
no obvia para un humano, puede ser el resultado de una operacién técnica de infimo paso
inventivo por parte de una IA. Asi, en un campo técnico como el de investigacién de nuevas
drogas o tratamientos médicos donde la norma se ha vuelto el uso de IA en [+D, podemos
hallarnos ante la potencial concesiéon de un monopolio temporal sobre una soluciéon

técnica al alcance (obvia) para todas las IA utilizadas por los competidores.

La vara con la que se mida la obviedad de una solucién técnica resulta
indispensable para el estudio de actividad inventiva. Asi, un estdndar muy bajo tendra
como consecuencia que se concedan patentes de invencion sobre desarrollos a los que se
hubiera arribado sin la necesidad de conceder un monopolio legal, lo cual traera
aparejado el costo social de concesion de un derecho de exclusividad a su titular con un
beneficio general marginal inferior y/o inexistente para la sociedad. Asimismo, dicho
estdndar bajo de patentabilidad puede fomentar la utilizacién de estrategias de
proteccion abusivas como las “patent thicket” que describi en el apartado anterior. En
dicho sentido, se ha afirmado que una de las funciones del requisito de actividad inventiva
radica en impedir que se concedan patentes sobre desarrollos triviales, manteniendo los
niveles de patentes en cantidades deseables y socialmente utiles97. De esta manera, se
estaria “recompensando” a un inventor por soluciones técnicas supuestamente no obvias

para una persona normalmente versada pero absolutamente inmerecidas (por resultar

19 ver https://www.cloem.com y https://specif.io
197 STORZ, U. (2014). “Patentability Requirements of Biotech Patents. In: Biopatent Law: European vs. US Patent
Law. SpringerBriefs in Biotech Patents”. Springer, Berlin, Heidelberg. p. 55
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obvias) si se analizan desde el punto de vista de las capacidades técnicas de las IA a

disposicion y de uso cotidiano para los equipos de [+D.

Por ello, cuando el uso de IA en I+D se encuentra difundido plenamente en un
campo de investigacidon, puede resultar necesario ajustar la definicion de la “persona
normalmente versada en la materia” para incluir a las [A que se encargan de buena parte
del acto creativo. En caso contrario, la exigencia del requisito de actividad inventiva
devendria cada vez mas inutil ya que ante la velocidad en que evoluciona la capacidad de
las IA, todas las soluciones técnicas resultarian no obvias para un grupo de especialistas
humanos. De esta manera, de mantenerse el actual estidndar de actividad inventiva -con
el tiempo- se concederian cada vez mas cantidad de patentes de invenciéon (merecidas y
no merecidas), con el subsiguiente costo social que traen aparejado (y sin el beneficio

general para el caso de aquellas que resulten inmerecidas).

En este sentido, la legislacion argentina ya contaria con un antecedente normativo
similar a dicha diferenciacion propuesta: las Directrices de Patentamiento hoy ya
establecen diferencias al momento de analizar la actividad inventiva de una solucién
técnica efectuando una diferenciacién por campo de invencién. En dicho sentido sefialo
que las Directrices prevén que “Puede haber casos en los que sea mds apropiado pensar en
términos de un grupo de personas, por ejemplo, un equipo de investigacion o de produccion,
que en una sola persona. Esto puede ponerse en prdctica por ejemplo en ciertas tecnologias
avanzadas tales como sistemas de computacion o de telefonia y en procesos altamente
especializados tales como la produccién comercial de circuitos integrados o de sustancias
quimicas muy complejas.”%. Consecuentemente, si las Directrices argentinas en su actual
redacciéon ya prevén un mayor estandar en relacion a la ficcion de la “persona
normalmente versada...” para invenciones de campos de alta tecnologia o sustancias
quimicas complejas, en principio no existiria objeciéon normativa a definir la “persona...
haciendo uso de IA” para campos de invencion donde se encuentre ampliamente

difundido el uso de dichas herramientas tecnoldgicas.

A partir de lo expuesto, una de las posibles soluciones radicaria en modificar el
requisito de actividad inventiva y exigir que la materia reivindicada no resulte obvia para
una persona normalmente versada en la material®® pero entendiendo que aquella

hipotética persona dispone de la asistencia de una IA al momento de desarrollar la

198 Directrices de patentamiento del INPI, capitulo IV, apartado 9.4.
199 Entendida en los términos de las Directrices de Patentamiento del INPI.
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solucidn técnica cuando el campo de invencion presenta una evidente difusion de uso de
[A en [+D. Muchas invenciones pueden ser el resultado del uso de IA para la rapida
realizacion de tareas tediosas que requieran prueba y error, algo que se encuentra al
alcance de la IA desde hace varios afios. En dicho sentido, en tanto la IA no pueda ser
calificada como “fuerte” y/o autébnoma2%9, se ha propuesto la elevacién del estandar de
actividad inventiva mediante una actualizacion de la definicién de “persona normalmente
versada”. Asi, se ha sugerido que dentro de la definicién se deba prever la asistencia de
IA, de la misma manera que se contemplan los avances tecnolégicos que han ampliado y
facilitado el acceso al conocimiento en general20l, Conforme lo releva Ana Ramalho202,
tanto la Oficina Europea como la Oficina Japonesa de Patentes poseen Guidelines en donde
se expresa que una persona versada en la materia (“person of ordinary skill in the art” o
POSITA) tiene acceso a medios técnicos normales u ordinarios para realizar
experimentaciones o investigacion. Asimismo, en una misma linea, las Guidelines de la
Oficina de Patentes de Estados Unidos mencionan que el nivel de sofisticacion y avance
de la tecnologia deben tenerse en cuenta al momento de analizar el nivel de aptitud de un

inventor en una materia especifica203.

La falta de inclusién de instrucciones expresas respecto a IA en las Directrices de
las Oficinas de Patentamiento se debe, en parte, a una vision de la inteligencia artificial
como mera herramienta en Ambitos creativos2%4, en términos similares a una calculadora
compleja. Asimismo, existe una suerte de escepticismo o cautela sobre la influencia que la
[A pueda efectivamente tener en ambitos de [+D, asi como en la introduccién de cambios

que eleven el requisito de actividad inventiva antes de que sea estrictamente necesario?%5,

200 Sin perjuicio de los ejemplos especiales de roboinvestigadores y roboinventores desarrollados en la Seccidn

lad4.

201 SIMON, B. (2013) “The implications of technological advancement for obviousness”. Michigan

Telecommunications and Technology Law Review 19, p. 347.

202 RAMALHO, A. (2017). “Patentability of Al-Generated Inventions —Is a Reform of the Patent System Needed?”.

Summary of the report published under the 2017 Collaborative Research Project on Harmonization of Industrial

Property Right Systems under a commission from the Japan Patent Office, p. 9.

203 | dem.

204 L ANKINEN, A. (2019). “Patentability of Artificial Intelligence in Europe Is Artificial Intelligence Patentable

According to the European Patent Convention and is the Current Legal Framework for Patents Suitable for

Patenting Artificial Intelligence?”. Orebro Universitet Juridicum, p 39-40 disponible en https://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1426056/FULLTEXTO1.pdf

205 “cyrrently, the concept of inventive step does not need to be modified to accommodate Al inventions. 14. All

IP5 Offices apply the concept of the person skilled in the art, which currently remains unaffected because it

considers that the skilled person has access to all knowledge and technology, including Al technology. The level

of knowledge of the skilled person may vary, depending on the field of the invention and can sometimes cover

various technological fields. 15. Due to the wider use of Al technologies the volume of prior art will presumably

increase. At the same time the skilled person might be using Al increasingly and, consequently, the level of

inventive step might change accordingly”. Report from the IP5 expert round table on artificial intelligence
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Sin perjuicio de ello, una creciente parte de la literatura exige que se regule expresamente
el uso de IA por la “persona normalmente versada”, llegando incluso a proponer que se

obvie a la “persona” y directamente se reemplace por una 1A206,

Sin perjuicio de la solucion especifica que se adopte, esta claro que resulta
inevitable que se produzca un cambio en el estandar de actividad inventiva en los
proximos afios. Sin embargo, dicha tarea va -inevitablemente- a enfrentarse a dificultades,
dado que es pasible de ocasionar efectos econémicos indeseables en el régimen de
patentes de invencién. En efecto, elevar el estandar de actividad inventiva para incluir el
uso de IA trae sus propias dificultades, dado que no todas las IA son iguales ni tampoco se
encuentran igualmente difundidas en distintos rubros de I+D. Por ende, el analisis
hipotético de obviedad incluyendo IA, deberia tener en cuenta el rubro de la invencién y
las capacidades especificas de la IA utilizada en cada caso respecto a las mas utilizadas en
el arte, lo que puede resultar excesivamente costoso y/o imposible para un examinador
humano. Sin embargo, dicha informacién puede ser dificil de recolectar por parte de las
Oficinas de Patente dado que los solicitantes se encontrarian incentivados a ocultar el uso
de IA o tecnologias similares para el desarrollo de una invencién y asi mantener baja la

vara de patentabilidad en un rubro técnico?207.

Se ha afirmado que la difusiéon del uso de IA en ambitos de I+D también traeria
aparejados cambios respecto al concepto de “arte previo relevante” y su control por parte
de las Oficinas de Patente208. En efecto, cuando una oficina de patentes estudia el “arte
previo relevante” se limita a una parte del arte relacionado directamente a la invencion
que se pretende proteger. Asi, se suele entender que una persona normalmente versada
en la materia técnica correspondiente pudo haber tomado informaciéon del campo de la
invencion o de otros estrechamente vinculados a esta en busqueda de la solucién técnica
(no de la totalidad del conocimiento humano). Sin embargo, la IA no tiene restricciones

en dicho sentido y, en tanto un conocimiento se encuentre digitalizado y a su disposicion,

Munich, 31 October 2018 EPO disponible en
https://www.fiveipoffices.org/wcm/connect/fiveipoffices/5e2c753c-54ff-4¢c38-861c-
9c7b896b2d44/IP5+roundtable+on+Al_report_22052019.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
206 YANISKY-RAVID, S., LIU, X. (2017). “When Artificial Intelligence Systems Produce Inventions: The 32 Era and
an Alternative Model for Patent Law”. Cardozo, p. 41-42.
207 ABBOTT, R. (2018). “Everything is obvious”. DRAFT PAPER—Forthcoming UCLA Law Rev. Vol 66(1). 1, p. 37
disponible en https://conferences.law.stanford.edu/werobot/wp-
content/uploads/sites/47/2018/02/Everything-is-Obvious_1_31_18.pdf.
208 BOSHER, H., GURGULA, 0., STOKES, S., WANG, F., WESTENBERGER, P. (2020). “WIPO Impact of Artificial
Intelligence on IP Policy Response from Brunel University London, Law School & Centre for Artificial Intelligence”
Brunel University, London, p. 9.
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nada le impide tomar informacion o datos de campos tecnolégicos absolutamente ajenos
a la materia sobre la que se pretende innovar. Por ello, se ha afirmado que el uso de 1A
amplia el alcance del arte previo al expandir aquello que se considera relevante20?. En
virtud de lo expuesto, las autoridades de algunas Oficinas de Patente comenzaron a
manifestar -recientemente- la necesidad de desarrollar IA especializada para poner a
disposicion de sus examinadores y asi mantenerse a la altura del arte previo potencial

disponible para la IA usada en [+D?219,

Sin perjuicio de que los cambios referidos tendrdn consecuencias para el régimen
de PI, estd claro que la elevacion de la vara para medir la actividad inventiva
(probablemente via la redefinicion de POSITA) tendra mayores consecuencias
econdmicas sobre los fines del sistema. Ello en virtud de que -de elevarse el estandar de
actividad inventiva- si una supuesta invencion se encontraba al alcance de la una persona
normalmente versada en la materia valiéndose de la IA mas utilizada en un rubro,
teniendo en cuenta el arte previo relevante, entonces resultaba obvia a la fecha de
presentacion/prioridad invocada y, por ende, carente de actividad inventiva. Sin perjuicio
de que dicho examen puede traer aparejados problemas para examinadores, abogados y
jueces, -en teoria- incentivaria el desarrollo de cada vez mejores IA creativas/asistentes
para mantenerse por delante de la competencia y de los solicitantes?1l. Ademas, como se
introdujo previamente, ante una realidad donde la persona del oficio utilice asiduamente
[A para ampliar su capacidad intelectual en ambitos de [+D, resulta tanto o mas peligroso
mantener un estandar de patentabilidad muy laxo, dado que ello puede frenar el progreso
en el escenario descripto como la “tragedia de los anticomunes”212213, Como se detalld
previamente, la “tragedia de los anticomunes” para referenciar aquel problema de
eficiencia derivado de la existencia de varios derechos de exclusién sobre un mismo
recurso, ya sea por uno o varios agentes. En materia de patentes, se ha afirmado que los

potenciales interesados en hacer uso de una materia protegida por diversos derechos de

209 |dem p. 10.
210 pRESIDENT OF THE EUROPEAN PATENT OFFICE ADRESSES COMMITTEE ON PATENT LAW (FOR INFORMATION)
(2020). “CA/PL 5/20 Update of legal aspects of artificial intelligence and patents” Munich, p. 8 disponible en
https://www.epo.org/modules/epoweb/acdocument/epoweb2/468/en/CA-PL_5-20_en.pdf
2ZABBOTT, R. (2018). “Everything is obvious”. DRAFT PAPER—Forthcoming UCLA Law Rev. Vol 66(1). 1, p. 43
disponible en https://conferences.law.stanford.edu/werobot/wp-
content/uploads/sites/47/2018/02/Everything-is-Obvious_1_31_18.pdf..
212 HELLER, M., EISENBERG, R. (1998). “Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical
Research”. Science 280(5364), p. 698-701
213 YANISKY-RAVID, S., LIU, X. (2017). “When Artificial Intelligence Systems Produce Inventions: The 32 Era and
an Alternative Model for Patent Law”. Cardozo, p. 41.
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patente deberan pactar con mas de un titular de patente, aumentando los costos de
transaccidon. Los costos de transaccion también aumentan porque resulta necesario
realizar una investigaciéon exhaustiva para dilucidar los potenciales derechos existentes
sobre el bien. Llevado a un extremo, ello puede tornar imposible hacer uso del
conocimiento técnico sin transgredir un nimero indeterminado de derechos de exclusion.
Los mayores costos por afrontar (asi como su indeterminacién) por parte de
licenciatarios, pueden llevar a que se acabe efectuando un sub-uso ineficiente de la
solucién técnica y/o a que se desista de su uso por completo. Dicha “tragedia” resulta
especialmente costosa para la sociedad cuando -por errénea aplicacién de los requisitos
de patentabilidad- se conceden derechos de exclusion a favor de terceros sobre materia

existente y/o pronta a formar parte del dominio publico.

Por ello, si se decide elevar la vara para medir la actividad inventiva (y asi
contemplar el uso asiduo de IA en el proceso de 1+D), se deduce que ello llevara a la
concesion de menos patentes de invencién y -en teoria- a mejorar la calidad de las que se
concedan (dado que menos solicitudes podran cumplir el nuevo estandar)2l4. Sin
perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta que la elevacion del estandar de patentabilidad
también puede reducir los incentivos para que sectores innovadores se vean compelidos
a requerir proteccidn de sus invenciones mediante patentes de invencion y, por ende, a
divulgar la solucién técnica al resto de la sociedad. En dicho sentido se ha afirmado que
una vara elevada de patentabilidad puede incentivar a que sectores innovadores
dependan auin mas de formas alternativas de propiedad intelectual, tales como el secreto
industrial?15, El problema derivado del uso de formas alternativas de PI -como el secreto
industrial- radica en que bajo dicha forma de proteccién precaria (la solucion técnica se
encuentra “protegida” en tanto no se divulgue) no existe difusiéon de conocimientos para
el resto de la sociedad. Sin embargo, como bien sefiala Abbot?16, ante los avances
tecnoldgicos actuales, resulta crecientemente mas riesgoso depender exclusivamente del
secreto industrial como forma de protecciéon de una invencién, dado que las IA bien

podrian llevar a un competidor a que pueda recrear la invencién no patentada

214 BOSHER, H., GURGULA, 0., STOKES, S., WANG, F., WESTENBERGER, P. (2020). “WIPO Impact of Artificial
Intelligence on IP Policy Response from Brunel University London, Law School & Centre for Artificial Intelligence”.
Brunel University, London, p. 8-9.
215> HEMEL, D., LARRIMORE OUELLETTE, L. (2013). “Beyond the Patents-Prizes Debate”. 92 Tex. L. Rev. p. 303.
218ABBOTT, R. (2018). “Everything is obvious”. DRAFT PAPER—Forthcoming UCLA Law Rev. Vol 66(1). 1, p. 43
disponible en https://conferences.law.stanford.edu/werobot/wp-
content/uploads/sites/47/2018/02/Everything-is-Obvious_1_31_18.pdf..
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(convergiendo a la solucidn técnica o, directamente, haciendo ingenieria inversa) y asi a,

eventualmente, a solicitar proteccién patentaria.

Por ultimo y aunque no se encuentre especificamente relacionado a los objetivos
del régimen de PI, la elevacion del estandar de actividad inventiva en los términos
expuestos también puede tornar imposible que se concedan patentes de invencidn sobre
soluciones desarrolladas por humanos sin el uso de IA para ciertas areas de [+D. De tal
manera, con el avance en IA y su creciente autonomia (llevado a un extremo que hoy no
existe) también puede tener como consecuencia que se reduzca el empleo de humanos en
puestos de I+D. Sin embargo, el efectivo acaecimiento de esta ultima consecuencia se
encuentra mas ligado al grado de avance de IA y a su autonomia técnica, mas que a las

previsiones sobre patentes de invencidn y sus requisitos.

Asimismo, se ha indicado que sectores histéricamente innovadores y que
empleaban gran nimero de cientificos, ingenieros, matematicos, entre otros (“STEM
Jobs”), en mercados altamente competitivos, comenzaron un proceso de contracciéon en
relacién a la cantidad de empleados desde hace dos décadas, tiempo antes de que la IA se
tornara de uso comun en dmbitos innovadores217. Por ende, pese a que menores niveles
de ocupacién para investigadores resultan no deseables -a priori-, deberian estudiarse
otros factores que influyen en la contraccién del empleo y las potenciales ventajas de
eficiencia que puedan surgir a partir de la automatizacién (incluso en el campo de [+D).
Sin embargo, como se dijo, el fendmeno detallado resulta ajeno al sistema de propiedad
intelectual (que busca fomentar la innovacién, aunque no sea fruto exclusivo de la mente

humana) y al estudio realizado en el presente trabajo.

Por todo lo expuesto, resulta evidente que las Oficinas de Patentes de todo el
mundo se enfrentan a un gran desafio que exige cambios palpables. En Argentina, dicho
cambio posee un camino mayor, atento al menor volumen de solicitudes y jurisprudencia
relevante que permita definir cabalmente (asi como evolucionar) el concepto de actividad
inventiva. Tal y como se esta discutiendo cuales deberian ser las respuestas normativas
al cambio tecnolégico en el seno de la WIPO, EPO, USPTO -entre otras-, el INPI también
debera contemplar la posibilidad de introducir modificaciones a las Directrices de
Patentamiento. En dicho sentido, entiendo que en dichas Directrices deberian incluirse

mayores precisiones sobre la “persona normalmente versada en la materia”, en particular

217 DEMING, D. (2017). “The growing importance of social skills in the labor market”.
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en relacion a la tecnologia de uso asiduo en el campo al que pertenece la invencion que se
pretende patentar. Asimismo, de forma preventiva, el INPI podria ir un paso mas alla y
regular expresamente como debe analizarse el cumplimiento del requisito de actividad

inventiva para aquellas invenciones en las que se ha utilizado herramientas IA o similares.

Sin embargo, dicha implementacién en el analisis de patentabilidad no debera
implicar una elevacion exagerada de las exigencias de actividad inventiva, dado que ello
tendria consecuencias contrarias a las buscadas por el régimen de patentes de invencion.
Tampoco deberia mantenerse impasible ante las crecientes discusiones vinculadas a la IA
en paises con mayor cantidad de solicitudes de patente, dado que -pese a la relevancia
relativa de Argentina como mercado de interés para grandes innovadores- una vara
demasiado baja en materia de actividad inventiva, s6lo puede desembocar en la
proliferaciéon de soluciones técnicas inmerecidas y el otorgamiento de derechos de

exclusividad innecesarios (con el costo social que ellos conllevan).

Teniendo en cuenta lo expuesto, en el caso argentino, podria concluirse que
resultaria prudente por parte el INPI introducir modificaciones dentro sus Directrices de
Patentamiento en relacion a la definicién de “persona normalmente versada...” y las
herramientas tecnoldgicas a su disposicién?18, Todo pareciera indicar que las Oficinas de
Patentes de los paises desarrollados acabaran convergiendo en este punto comun,
reconociendo expresamente que la definicion de “persona normalmente versada...”
incluye las herramientas tecnolégicas -dentro de las que se podria incluir
provisionalmente a la [A- en el estandar para analizar la obviedad de una solicitud de
patente. Por ello, dentro del corto y mediano plazo, a los fines de que no existan graves
desfasajes entre solicitudes de patente y directivas para los examinadores (asi como entre
las Directrices argentinas y las Guidelines de los paises desarrollados), pareciera ser
recomendable efectuar la modificacion referida en el marco de las Directrices de

patentamiento para Examinadores.

Sin perjuicio de ello, el INPI bien podria adelantarse a las futuras modificaciones
discutidas vinculadas a la IA, diferenciando la aplicacidn del estandar de obviedad por
campo de invencion. En dicho sentido, lo mas prudente por parte del INPI seria indicar
expresamente que dentro de la definicion de “persona normalmente versada...” se

incluyen las herramientas tecnoldgicas y el uso de algoritmos inteligentes mds difundidos

218 Directrices de Patentamiento del INPI, Cap. IV, Apartado 9.4
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por campo de la invencion. Asimismo, atento a que la redaccidn actual de las Directrices ya
prevé la variabilidad del estandar segiin campo de invencidn?1? podria prevenirse futuras
modificaciones aclarando que “Puede haber casos en los que sea mds apropiado pensar en
una persona normalmente versada en la materia técnica disponiendo de herramientas IA de

uso comtn en investigacion o produccion.”.

De esta manera, seguiin cual sea la materia reivindicada en una solicitud de patente,
los examinadores podran estudiar la obviedad de una solucidn técnica teniendo en cuenta
cudles son las tecnologias disponibles y de mayor uso por campo de la invencion.
Aplicando lo anterior, el INPI podria evitar caer en extremos vinculados al estandar de
actividad inventiva: no lo elevaria demasiado para todos los campos de invencién ni
tampoco lo mantendria bajo ante situaciones facticas (aunque de forma no homogénea)
donde la A ya se encuentra ampliamente difundida en actividades de [+D. De esta manera,
el INPI podria prevenir los préximos cambios a nivel mundial motivados por el

advenimiento de IA mediante una normativa “a prueba de futuro”.

Por ello, sin perjuicio de la resistencia opuesta por parte de las Oficinas de Patentes
y organismos internacionales a modificar la legislacién en materia de patentes para
acompafiar el desarrollo tecnolégico (y la denominada “Revolucién 1A”220221) est3 claro
que los cambios tecnoldgicos en sectores innovadores también exigen -cuanto menos-
algun tipo de respuesta por parte de la normativa de patentes. En caso contrario, se corre
el riesgo de que la realidad supere a la legislacion y que se distorsionen los objetivos e

incentivos del sistema de PI.

219 Directrices de Patentamiento del INPI, Cap. IV, Apartado 9.4 pérrafo 4 establece que “La evaluacién del mérito
inventivo de la solucion deberd por lo tanto basarse en el conocimiento y habilidad de tal especialista. Puede
haber casos en los que sea mds apropiado pensar en términos de un grupo de personas, por ejemplo, un equipo
de investigacion o de produccion, que en una sola persona. Esto puede ponerse en prdctica por ejemplo en ciertas
tecnologias avanzadas tales como sistemas de computacion o de telefonia y en procesos altamente
especializados tales como la produccion comercial de circuitos integrados o de sustancias quimicas muy
complejas”.
220 TUDINO, T. (2020). “The Al Revolution Is Here. It’s Just Different Than We Expected”. Bussiness Science.
Towards Data Science disponible en https://towardsdatascience.com/the-ai-revolution-is-here-its-just-
different-than-we-expected-5022c23aaeee
221 HALLAK, J., AZAR, D. (2020). “The Al Revolution and How to Prepare for It. Translational vision science &
technology”. 9(2), p. 16.
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Seccion 8. Soluciones propuestas y conclusion.

;Cudl debe ser la respuesta que brinde el derecho de patentes de invencion ante el
uso de IA en sectores de [+D? La solucién que se propone como respuesta al creciente uso
de IA por parte de sectores innovadores es la elevacion cautelosa del estandar de
actividad inventiva en el marco de las propuestas agrupadas en la segunda corriente de
publicaciones (modificacién del estdndar con caracter variable por tipo o campo de
invencion). Ello en virtud de que, conforme se explicé previamente, el test hipotético de
obviedad que se realiza a las solicitudes de patente se basa en una comprobacion de qué
hubiera sido evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica,

cuando una parte o la totalidad del producto innovador se obtiene utilizando IA.

Los problemas derivados de fijar un estandar de actividad inventiva fijo y parejo
para todas las solicitudes de patente de invencion -e independientemente del campo al
que pertenecen- se enfrentan al problema de que la difusion de las herramientas IA posee
una difusiéon despareja segtin cual sea el campo de invencion. Por otro lado, las propuestas
de la literatura consistentes en excluir de la patentabilidad a las soluciones tecnoldgicas
obtenidas mediante el uso de IA son propensas a desincentivar la inversién en
investigacion y desarrollo en soluciones técnicas IA -per se- por parte de los innovadores,
lo cual tampoco resulta deseable por su potencial para motorizar futuros desarrollos en
areas [+D intensivas. En igual sentido, aquellas propuestas que promueven la atribucion
de “recompensas” diferenciadas a titulares de invenciones obtenidas utilizando IA se
enfrentan a los problemas individualizados por Posner?2Z para medir econémicamente
dichas recompensas. Conforme indica el autor, la forma mas razonable de recompensar al
autor de la invencién radicaria en hacerlo en base al éxito comercial de la propiedad
intelectual, lo cual a su vez traeria aparejadas dificultades para la obtencion de

financiamiento de proyectos PI futuros por la postergacion del beneficio223.

Consecuentemente, la mejor solucién se encuentra en modificar (elevar) el
estandar de actividad inventiva estableciendo que el mismo resultara variable por tipo o
campo de invencién. De esta forma, cuando la materia innovadora se hubiera obtenido

mediante el uso de IA (y, por ende, resulte ineficiente analizar qué hubiera sido evidente

222 pOSNER, R. (2005). “Intellectual Property: The Law and Economics Approach”. Journal of Economic
Perspectives—Volume 19, Number 2, Spring 2005, p. 57-73.
223 pOSNER, R. (2005). “Intellectual Property: The Law and Economics Approach”. Journal of Economic
Perspectives—Volume 19, Number 2, Spring 2005, p. 58-59.
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para una persona a la fecha de presentacidon/prioridad invocada), se le atribuye a los
Examinadores la facultad de que puedan aplicar un estandar de actividad inventiva
superior al de la media de las solicitudes presentadas (cuando ello corresponda, como se

explica a continuacién).

Para que dichos extremos resulten aplicables, los Examinadores deberan tener un
cabal conocimiento de las practicas mas comunes utilizadas en [+D por campo de
invencion, lo cual puede ser parte en formaciones y actividades organizadas por la Oficina
de Patentes respectiva en conjunto con Universidades y representantes del sector
privado. Destaco que tales actividades de cooperaciéon y formaciéon se organizan
asiduamente por parte del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial tanto con

empresas y organismos nacionales como internacionales?24225226227228,

Asimismo, para evitar la existencia de problemas de incentivos, debera exigirse a
los presentantes de solicitudes que informen -preferentemente con caracter de
declaracion jurada- si la solicitud que presentan fue o no obtenida utilizando
herramientas IA. Ello a los fines de que los solicitantes puedan hacer saber a los
Examinadores si una solicitud de patente correspondiente a un campo donde la IA se
encuentra altamente difundida no fue obtenida utilizando IA o que -por el contrario-
informen su utilizacién si pertenece a un campo donde la IA no posee tal difusién. Por
ende, el método mas idéneo para lograr dicha finalidad radica en requerir la declaraciéon
jurada referida como parte de los requisitos de forma con los que toda solicitud de patente

debe cumplir.

En virtud de las soluciones esbozadas, para implementar las soluciones indicadas
en la Republica Argentina deberia introducirse modificaciones a parte de la normativa de
patentes de invencién nacional. En particular, deberd modificarse la redaccién del

Capitulo 1V, Apartado 9.4, parrafo 3 de las Directrices de Patentamiento para

224 hitps://ipkey.eu/es/latin-america/activities/nuevo-entrenamiento-de-patentes-para-examinadores-
latinoamericanos-del

225 hitps://www.argentina.gob.ar/noticias/pph-integracion-al-mundo-mas-simple

226 hitps://www.argentina.gob.ar/noticias/seminario-pct

227 hitps://www.argentina.gob.ar/noticias/centros-de-apoyo-la-tecnologia-y-la-innovacion

228 hitps://www.argentina.gob.ar/noticias/3a-edicion-maestria-de-propiedad-intelectual-innovacion
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Examinadores (cuyo texto ordenado fue aprobado por la Disposicion ANP N2 73/2013)

en los términos que se explican a continuacion.

Por un lado, debera efectuarse una incorporaciéon al texto actual indicando

expresamente que:

“Debe entenderse como la persona normalmente versada en la materia al técnico
comtin, informado de aquello que era de conocimiento general y comtun en el estado
de la técnica a la fecha pertinente. Deberd asumirse ademds que ha tenido acceso a
todo lo comprendido en el “estado del arte”, en particular a aquellos documentos
citados en la busqueda efectuada por el examinador y que ha tenido a su disposicion
los medios usuales, capacidad y experiencia para desempefiar su rutina de trabajo

asi como las herramientas tecnoldégicas v programas computaciones de uso

rutinario dentro de su campo de invencién?29”,

Por otro lado, atento a que la redacciéon actual de las Directrices ya establece
diferencias al momento de analizar la actividad inventiva de una solucion técnica
efectuando una diferenciacion por campo de invencion altamente especializado?3°

también debera incorporarse al final del parrafo 3 que:

“Puede haber casos en los gque sea mdas apropiado pensar en una persona

normalmente versada en la materia técnica disponiendo de herramientas IA de uso

comun en investigacién o produccién.231”

Asimismo, a los fines de incluir la exigencia de la declaraciéon jurada a los
solicitantes de patentes de invencion referida al uso de IA en la obtencién de la solucién
técnica que se pretende proteger232, deberd introducirse una modificaciéon al Decreto

260/1996 que aprobo el texto ordenado de la Ley de Patentes N2 24.481 con las

229 | o subrayado representa la incorporacion propuesta a la redaccién actual.

230 Haciendo referencia en el mismo parrafo 3 a que “Puede haber casos en los que sea mds apropiado
pensar en términos de un grupo de personas, por ejemplo un equipo de investigacion o de produccion, que en una
sola persona. Esto puede ponerse en prdctica por ejemplo en ciertas tecnologias avanzadas tales como sistemas
de computacion o de telefonia y en procesos altamente especializados tales como la produccion comercial de
circuitos integrados o de sustancias quimicas muy complejas”.

231 | o subrayado representa la incorporacion propuesta a la redaccién actual.
232Y asi evitar potenciales ineficiencias derivadas de la aplicacién de un estdndar de actividad inventiva
inadecuado segun solicitud.
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correcciones de la Ley N2 24.572 incorporando como texto del articulo 12 inc. b apartado

1) del Anexo Il del Decreto N2 260/1996 que:

“ARTICULO 12.- Para poder obtener una patente, el solicitante deberd completar,
dentro de los plazos que en cada caso se especifiquen en la Ley o en esta

Reglamentacion, la siguiente informacién y documentacion: (...)

b) Una descripcion técnica de la invencion, encabezada por el titulo de la patente,

coincidente con el que figura en la solicitud, que deberd contener:

1) Una descripcién del campo técnico al que pertenezca la invencién informando -

con caracter de declaracién jurada- si se utilizé herramientas computacionales y/o

de Inteligencia Artificial en la obtencion de la invencién?33”;

Sin embargo y pese a que las soluciones propuestas permiten mantener en pie el
sistema de incentivos del régimen de patentes de invencién, no puede perderse de vista
que la creciente complejidad de las solicitudes de patente también exige que se ponga
mayor atencién sobre el método y las herramientas a disposicion de los Examinadores de
las Oficinas de Patente, particularmente la Oficina de Patente nacional (INPI). En efecto,
conforme se anticipé en la Seccion 7, a los fines de que los Examinadores de nuevas
solicitudes de patente puedan aplicar el estandar de actividad inventiva debidamente,
deberan poseer a su disposicion herramientas tecnoldgicas avanzadas (eventualmente [A
por sus capacidades) para que puedan constatar el cumplimiento de los requisitos de
patentabilidad. En dicho sentido, destaco que otras Oficinas de Patente han manifestado
recientemente que existe la necesidad de desarrollar IA especializada para poner a
disposicion de sus examinadores y asi mantenerse a la altura de solicitudes de patente

complejas obtenidas utilizando 1A234,

Por ende, a las soluciones normativas desarrolladas, se le suma la necesidad de que
el INPI mantenga los niveles de capacitacion e interiorizacidon de los Examinadores en las
técnicas de I[+D mas relevantes por campo de invenciéon -conforme ha hecho
histéricamente y continla haciendo235-, previendo la necesidad de desarrollar

herramientas tecnolégicas que puedan mantenerse a la altura de la creciente complejidad

233 | o subrayado representa la incorporacidn propuesta a la redaccién actual.
234 pRESIDENT OF THE EUROPEAN PATENT OFFICE ADRESSES COMMITTEE ON PATENT LAW (FOR INFORMATION)
(2020). “CA/PL 5/20 Update of legal aspects of artificial intelligence and patents” Munich, p. 8 disponible en
https://www.epo.org/modules/epoweb/acdocument/epoweb2/468/en/CA-PL_5-20_en.pdf
235 \/er referencias 224 a 228 del presente.
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de nuevas solicitudes. Sin perjuicio de lo expuesto, atento a la cantidad de solicitudes de
patente que se presentan en el pais y los costos asociados al desarrollo de IA, puede
resultar mas conveniente que la Oficina Nacional licencie el uso de tales tecnologias
desarrolladas por otras Oficinas u organismos internacionales en el marco de programas

de asistencia técnica internacional?3e.

Tal y como surge de las soluciones propuestas, tanto la elevacién del estandar de
actividad inventiva via la modificacion de “Guidelines” o Directrices para Examinadores y
normativa relacionado, asi como la asimilacién de la necesidad de expandir las
capacidades via IA o similares en el ambito de los Examinadores, se presentan como las
vias inmediatas para preservar la eficiencia del test de actividad inventiva y, por ende, del
sistema de incentivos del régimen de patentes de invencién. Dicho sistema, pese a sus
problemas, ha brindado (y continia brindando) respuestas solventes para el incentivo y
la difusién del conocimiento innovador en la sociedad. Por ende, silos Estados pretenden
mantener el actual sistema de incentivos a la innovacién (y su difusién), resulta necesario

que se adapten al avance tecnologico aplicado a la produccion del conocimiento.

FIN

236 COMITE PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES. ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL (2020). “Informe de la sesion de intercambio de informacion con respecto a la utilizacién de la
inteligencia artificial (IA) para el examen de las solicitudes de patente e informacion relativa a las actividades de
asistencia técnica de la OMPI relacionadas con el uso de IA como herramienta para las Oficinas de Patentes”.
Disponible en https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp_32/scp_32_4.pdf
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