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Resumen

Hoy en dia, una de las herramientas para la resolucion de problemas y ejecucion de tareas
de mayor popularidad y alcance es la Inteligencia Artificial. Si bien existe desde hace varias
décadas, se ha democratizado el acceso a esta herramienta, llegando a ser empleada en situaciones
cotidianas como la eleccidon de canciones. Dado ello y el gran empleo de los usos de la Inteligencia
Artificial, las personas y compaiias desarrolladoras han llevado a cabo inventos en los que esta
tecnologia juega un papel crucial, existiendo el interés de acudir al sistema de patentes para intentar
la proteccion de estos a través de un titulo otorgado por el Estado, con todos los beneficios y
resultados que conlleva esta concesion. No obstante, dada la naturaleza abstracta de la tecnologia
en si misma, ha sido revisada y cuestionada la posibilidad de que estos inventos puedan ser
titulados como patentes por parte de las Oficinas de Patentes de paises con gran desarrollo
tecnologico. Con relacion a ello, en la presente investigacion se revisan criterios de importantes
Oficinas de Patentes para la proteccion de estas invenciones para asi, analizar la elegibilidad de
estas invenciones a la luz de la Ley de Propiedad Industrial de Venezuela de 1956 y proponer una

serie de recomendaciones y lineamientos al respecto.

Palabras clave: invenciones, patentes, Inteligencia Artificial, redes neuronales, programas

de computadora, criterios para la patentabilidad, ideas abstractas, contribucion técnica.
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Abstract

One of the technological tools for problem solving and task execution with huge popularity
is Artificial Intelligence. It is true that this technology was invented many decades ago, however,
nowadays anyone can access an Al tool to request simple daily tasks such as picking a song. Given
the broad possibilities of usages of Al, people and developers have come with inventions that use
or are made of Al, and some of them have applied for patent titles to obtain protection over their
inventions and the benefits of the patent system. Nonetheless, these inventions based on software
and computers could be considered as abstract ideas, which are non-patentable according to
various patent laws and some Patent Offices have rejected this type of inventions as well. This
investigation has the objective to review important criteria issued by Patent Offices around the
world for this kind of inventions, to consequently review the eligibility of Al and software
inventions in Venezuela according to the Industrial Property Law from 1956, to recommend and

illustrate important aspects for their patentability.

Key words: inventions, patents, Artificial Intelligence, neural networks, computer

programs, patentability criteria, abstract ideas, technical contributions.
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INTRODUCCION

En el afio 2024 fue decidido en Reino Unido un caso muy resonado para quienes ejercen
la Propiedad Industrial, especialmente el Derecho de Patentes. Emotional Percepcion Al Ltd se
habia adentrado en una batalla judicial contra la decision adversa a una solicitud de patente de
invencion presentada ante la Oficina de Marcas del Reino Unido, la cual se basaba en el uso de
Redes Neuronales Artificiales para la recomendacion de archivos musicales basado en el analisis

de patrones e informacidon semantica como las emociones o estados de animo.

Esta solicitud de patente de invencion fue rechazada por la Oficina de Patentes y apelada
ante la Sala de Apelaciones de la misma Oficina, quien posteriormente llevo el caso a la Corte de
Apelaciones de la Corte Suprema de Reino Unido, por cuanto la posicion inicial de la Oficina de
Patentes es que la invencion de Emotional Perception Al Ltd intentaba proteger una idea abstracta,
al reivindicar las redes neuronales y sus programas para el funcionamiento con Inteligencia
Artificial “como tal”, sin que se pudiese demostrar una verdadera contribucion técnica que hiciera

la invencion elegible para patente.

El interés de la revision del caso para el presente trabajo de investigacion viene dado no
solo del uso masivo de la Inteligencia Artificial para un sinfin de tareas en la actualidad, sino de
los antecedentes previos de patentes de invencion en las cuales el uso de un programa de
computadora estd implicado, pues el andlisis de las leyes pertinentes y los criterios de
Examinadores de Patente y decision judiciales resultan fundamentales para comprender si este tipo
de invenciones, en las que la Inteligencia Artificial y los ordenadores son parte, cumplen con los

requisitos de patentabilidad contenidos en las leyes.



Esta decision judicial, asi como otros casos pertinentes decididos en Estados Unidos de
América, resultan esenciales para posteriormente revisar tales criterios y comparar su

compatibilidad con las leyes que regulan el sistema de patentes en Venezuela para la fecha.

CAPITULO I. EL PROBLEMA

Identificacion y planteamiento del problema

En vista de los grandes avances tecnologicos y sociales por los que atraviesa la civilizacion
hoy en dia, es bien sabido que el derecho, como un mecanismo de precaucion y mantenimiento del
orden en la sociedad, debe avanzar conforme a esta y no al revés. Es por ello que, los juristas,
jueces y todos aquellos dedicados al ejercicio del derecho, deben atender y responder a los desafios
que surgen a medida que se dan grandes cambios en la investigacion y desarrollo de soluciones a
problemas cotidianos. Asimismo, se puede decir que, desde la ultima década transcurrida, el uso
de tecnologias en el dia a dia para distintas areas ha incrementado, encontrando asi los seres
humanos mecanismos para lograr obtener mayores y mejores resultados en el menor tiempo

posible.

Un 4rea en el que la tecnologia ha incursionado de forma importante es la aplicacion de la
Inteligencia Artificial en cuestiones como la busqueda de cura a enfermedades asi como, la
asistencia para la toma de decisiones basica como lo puede ser, la eleccion de una pelicula; en ese
sentido, al estar implicado el intelecto humano en la creacion de estos procesos, pues resulta logico
que los inventores busquen proteger el esfuerzo intelectual aplicado a través de un sistema que les

brinde garantias, como lo puede ser el sistema de patentes.

Pues asi, en vista de recientes avances jurisprudenciales sobre la aplicacion de la

Inteligencia Artificial en tareas cotidianas y, los intentos de proteger como invenciones estos



desarrollos, tomando en cuenta que, como fue sefialado, el derecho debe adaptarse y avanzar ante
los cambios que surgen en la sociedad, en la presente investigacion se plantea realizar un analisis
de los procesos de Inteligencia Artificial que se componen de programas para lograr el
entrenamiento de redes neuronales que tengan aplicaciones especificas, con el fin de determinar si
estos son elegibles para patente. Para ello, se revisaran los lineamientos bajo los cuales algunas
Oficinas de Patentes han examinado este tipo de invenciones para asi comparar la compatibilidad

de estos con la legislacion venezolana.

Una vez planteado un problema de investigacion, los objetivos a lograr a partir del mismo

son los siguientes:

Objetivos

Objetivo general:

Establecer criterios legales para unificar la proteccion de invenciones basadas en
programas de entrenamiento de redes neuronales que empleen programas de computadora y
algoritmos en los sistemas de patentes a nivel internacional, a través del estudio de la
jurisprudencia reciente en materia de patentes del Reino Unido y Estados Unidos de América, para
proponer una serie de lineamientos y recomendaciones sobre la solicitud y examinacion de

invenciones de patentes de software relacionadas a la Inteligencia Artificial.

Objetivos especificos:

1. Comparar la proteccion de los software o programas de computadora en los
ordenamientos juridicos de Estados Unidos y Reino Unido, mediante la revision y

andlisis de las normas que definen la elegibilidad a patente de estas legislaciones, asi



como la jurisprudencia vinculante en la materia, para asi comprender si las invenciones
de inteligencia artificial resultan patentables bajo tales normativas.

2. Revisar bajo qué criterios han sido concedidas patentes de invencion de procesos que
impliquen el uso de softwares e Inteligencia Artificial en los ordenamientos juridicos
anteriores, Estados Unidos y Reino Unido, a través de la comparativa de diferentes
decisiones de las Oficinas de Patentes de estas jurisdicciones, con la finalidad de
comprender qué invenciones resultan elegibles para patente.

3. Analizar si estos criterios pudiesen ser aplicables conforme al ordenamiento juridico
venezolano actualmente en vigencia, mediante la revision y comparativa de la Ley de
Propiedad Industrial de 1956 y el capitulo relativo a las patentes de invencion, con el
fin de aportar consideraciones sobre si estas invenciones de Inteligencia Artificial
pudiesen ser patentables en nuestra jurisdiccion y recomendaciones para la solicitud y

examinacion de estas, tanto a los solicitantes como a los examinadores.

Justificacion y delimitacion del tema

La justificacion para estudiar el problema de investigacion planteado se basa en el
desarrollo de la Inteligencia Artificial desde los Gltimos 10 afios hasta la actualidad, la cual sigue
avanzando dia a dia, siendo cada vez mayor la aplicacion de esta en la vida cotidiana, en la
academia, investigacion y desarrollo, entre muchas areas de la tecnologia. No obstante, estos
avances que ha tenido la Inteligencia Artificial se han dado gracias a la necesaria intervencion
humana, ya que es la que adectia estas herramientas a los requerimientos y necesidades de los seres
humanos y, por supuesto, que tales desarrollos son el producto de esfuerzos intelectuales de los

investigadores.



Por lo tanto, se resalta la importancia de analizar y estudiar si estas creaciones y avances
que son desarrollados por los seres humanos, las cuales tienen un gran alcance y relevancia dentro
de la sociedad, pueden ser protegibles a través del sistema de patentes para asi, asegurar la
proteccion de los inventores y desarrolladores de programas de Inteligencia Artificial, al mismo
tiempo que el publico obtiene un beneficio en la utilizacion de estas herramientas para distintos
ambitos.

La razon principal para realizar la investigacion es comprender los criterios que han
adoptado los mas altos tribunales, asi como las Oficinas de Patentes del extranjero para la
evaluacion de una herramienta de Inteligencia Artificial, denominada Redes Neuronales, que
permiten el procesamiento de informacion a través de un entrenamiento el cual arroja a los usuarios
datos a partir del estudio de patrones.

Los examinadores de patentes han considerado que ello se trata de la proteccion de
programas de computacion, los cuales en algunas jurisdicciones entran dentro de las exclusiones
a la patentabilidad, no obstante, los inventores han alegado que se trata mas bien de métodos para
seguir instrucciones que se apoyan en estos programas para la obtencion de un resultado destinado
a solucionar un problema técnico, por lo que resulta de interés evaluar si efectivamente estos
métodos pudiesen ser protegidos a través del sistema de patentes.

En ese sentido, la investigacion se delimita al estudio sobre los programas de computadora, la
Inteligencia Artificial, las redes neuronales, las cuales son el medio a través del cual es entrenada
la tecnologia, su funcionamiento, métodos de entrenamiento y la compatibilidad de ellos con los
requisitos de patentabilidad de invenciones, conforme a los criterios jurisprudenciales de

decisiones clave y fundamentales para entender el tema, para asi poder comprender y evaluar una



posible propuesta de como podrian ser evaluadas estas invenciones bajo la 6ptica del ordenamiento

juridico venezolano.

CAPITULO II. MARCO TEORICO

Antecedentes

Como fue sefialado previamente, el desarrollo de la Inteligencia Artificial se encuentra en
la actualidad en un gran auge y desarrollo, no obstante, podemos encontrar antecedentes a la
tecnologia que hoy en dia conocemos y se sigue creando, puesto que desde hace aproximadamente
una década o mas, los seres humanos han estado buscando soluciones a problemas cotidianos
mediante el uso de métodos o programas que implican un proceso inventivo y creativo importante.

Es asi como existen antecedentes doctrinarios desde 1970 sobre la creacion e
implementacion de las redes neuronales, definiéndolas como un método que busca replicar la
actividad neuronal del ser humano para el procesamiento de informacion, tecnologia de la cual han
derivado multiples procesos creativos que han derivado en invenciones, las cuales los
desarrolladores, creadores, investigadores, o cualquier persona involucrada en este proceso
creativo, pude tener interés en obtener la proteccion de sus creaciones a través del sistema de
patentes.

Ahora bien, es bien sabido en el area que el sistema de patentes exige una serie de
condiciones para que estas creaciones puedan ser consideradas invenciones y asi, objeto de
proteccion: novedad, altura inventiva y aplicacion industrial, para lo cual, también es necesario
que cumpla con los extremos contenidos en la ley, como que la creacion sea materia patentable y,
por ende, susceptible de proteccion. En ese sentido, ha sido objeto de estudio por distintos juristas

especializados en el area si, las creaciones tecnologicas hechas a partir del uso de inteligencia



artificial y, en consecuencia, se involucre un sistema de computacion, son objeto de proteccion a
través de este sistema.

Pues asi, Hattenbach y Glucoft (2015), revisan en su publicacion “Patents in an Era of
Infinite Monkeys and Artificial Intelligence”, si el auge de las creaciones a partir del uso de
programas de computacion y la proteccion de estas a través del sistema de patentes es compatible
y, si estas pueden ser consideradas como novedosas; este antecedente resulta importante a los
efectos de comprender si los sistemas de redes neuronales objeto de estudio en el presente trabajo,
al implicar en su uso y aplicacion programas de computacion, pudiesen ser materia patentable.

Posteriormente, dados los rdpidos avances de la Inteligencia Artificial y de la sociedad,
siendo necesario que el Derecho se ajuste conforme a sus necesidades y, no al revés, en el afio
2014 la Corte Suprema de los Estados Unidos decidié el caso Alice Corp. v CLS Bank
International, en la cual la Corte redefini6 qué es considerado como materia patentable bajo las
leyes americanas, especialmente con respecto a las solicitudes de patente que implicaban el uso de
computadoras y/o programas de computacion.

Esta sentencia sera clave al momento del andlisis de los resultados y la posterior
elaboracion de una propuesta, sin embargo, un antecedente importante a la teoria aqui revisada es
el articulo escrito por Tran (2015) denominado “Software Patents: A One-Year Review of Alice v.
CLS Bank”, en el cual el autor investigé los efectos en el plazo de un afio que tuvo la sentencia
desde su fecha de ejecucion, tanto en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos
(USPTO), como en los Tribunales de Distrito y las Cortes Federales, con relacion a las solicitudes
de patentes de programas de computacion.

Se considera de importancia la revision de este antecedente por cuanto, permite entender

el efecto en la practica de los lineamientos dictados por la Corte Suprema de los EE. UU. para la



evaluacion de estas solicitudes de patente y, como afectaron a los potenciales inventores y
solicitantes.

Con base a esta decision clave e importante en los Estados Unidos de América, Li (2019)
escribio un articulo titulado: “The Current Dilemma and Future of Software Patenting”, en el cual
revisa las disposiciones legales y decisiones judiciales con respecto a las patentes de programas de
computadora en Estados Unidos, Europa y China, realizando una comparacion de los criterios de
las tres jurisdicciones en cuanto a la examinacion de este tipo de solicitudes de patentes; este
estudio resulta importante e interesante en cuanto la presente investigacion busca realizar un

trabajo similar en cuanto a la comparativa de criterios de distintas jurisdicciones.

Bases teoricas

Inteligencia Artificial

De acuerdo con Rouhianien (2018, p. 17), la Inteligencia Artificial es “(...) la capacidad
de las maquinas para usar algoritmos, aprender de los datos y utilizar lo aprendido en la toma de
decisiones tal y como lo haria un ser humano”, de lo cual, se puede establecer que es una tecnologia
para el procesamiento de informacion de una manera similar a la forma en la que las personas
procesan la informacién, siendo evidente el elemento de que, al tratarse de una computadora, la
misma tiene capacidad de llevar a cabo grandes procesamientos de informacion en tiempos mucho
menores de los cuales lo lograria la mente humana.

En torno al uso de estas tecnologias han surgido numerosos debates sobre la utilizacion de
esta y el hecho de que puede realizar muchas tareas que, hasta hace un tiempo, solo podian ser
realizadas por el intelecto humano, aunado a que tiene una capacidad de ejecucion infinitamente
mas amplia. Conforme establece Rouhianien (2018, p. 17), algunas de las funciones en las que la

inteligencia artificial puede ser aplicada son:



e Reconocimiento y categorizacion de datos e imagenes.
e Realizacion de mejoras en programas de computacion.
e Procesamiento de datos en tiempo récord.

e Mantenimiento preventivo de maquinas y programas.
e Creacion de contenido.

Entre muchas otras aplicaciones que han ido surgiendo conforme los seres humanos han
suministrado nueva informacion a la Inteligencia Artificial, la cual aprende de estos datos y obtiene
resultados a partir de ellas.

Como fue mencionado, la Inteligencia Artificial requiere de un proceso de aprendizaje para
ser capaz de llevar a cabo las funciones que realiza, pues sin el suministro de la informacién y los
datos requeridos para la realizacion de tareas, no es posible que la tecnologia las realice. En ese
sentido, existen diferentes tipos de entrenamiento de Inteligencia Artificial, los cuales van a
depender del uso que se le vaya a dar a esta tecnologia y las tareas que vaya a ejecutar. Las formas
mas comunes de aprendizaje son, el aprendizaje automatico, el cual “(...) se trata de un aspecto de
la informatica en el que los ordenadores o las maquinas tiene la capacidad de aprender sin estar
programados para ello” (Rouhianien, 2018, p. 19) y, se basa en la utilizacion de algoritmos para la
ensenanza de patrones de informacion, a partir de la cual podran tomar decisiones.

Por otro lado, existe el aprendizaje profundo, el cual “(S)e trata de un subcampo del
aprendizaje automatico que se utiliza para resolver problemas muy completos y que normalmente
implican grandes cantidades de datos” (Rouhianien, 2018, p. 22). Este proceso se lleva a cabo
mediante el uso de las redes neuronales, las cuales seran descritas en parrafos posteriores y son
empleadas para el reconocimiento de relaciones y patrones complejos de grandes cantidades de

informacion.
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Redes Neuronales

Matich (2001), define las redes neuronales como un sistema para el procesamiento de
informacion, el cual se encuentra inspirado en el funcionamiento de las neuronas, la base del
sistema nervioso humano. Asimismo, al ser la replicacion de un sistema bioldgico mediante el uso
de maquinas, se trata de un “sistema de computacion compuesto por un gran numero de elementos
simples, elementos de procesos muy interconectados, los cuales procesan informacion por medio
de su estado dindmico como respuesta a entradas externas” Matich (2001, p. 3).

En ese sentido, la aplicacion y funciones que tienen las redes neuronales son multiples,
basadas en el aprendizaje de experiencias, entendimiento de patrones, abstraccion de
caracteristicas de elementos que resulten relevantes, entre otros aspectos, en replicacion a la
actividad del sistema nervioso al momento del aprendizaje. A partir de ello, las redes neuronales
son capaces de aprender patrones de informacidon para ser aplicada a nuevas situaciones,
categorizar datos y ordenarlos, entender y procesar datos y, al ser un componente de aprendizaje
para el uso de la Inteligencia Artificial, de igual manera requieren de procesos de aprendizaje para
lograr los resultados que se esperan de sus aplicaciones, siendo un sistema de aprendizaje
adaptativo.

Este tipo de aprendizaje implica que estas puedan realizar tareas a partir de la ensefianza
de una experiencia inicial, al darle ejemplos de situaciones a las redes neuronales estas son capaces
de llevar a cabo diferenciacion de patrones. Asimismo, al ser adaptativos a las experiencias
aprendidas y a partir de ello generar resultados, no necesitan de algoritmos para la resolucion de
problemas, inicamente para que logre su proceso de aprendizaje. (Matich, 2001, p. 7)

Dentro de las diferentes aplicaciones que tienen estos sistemas de redes neuronales, estan:

e Identificacion de candidatos para puestos de trabajo.
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e (ategorizacion de bases de datos.
e Anadlisis de tendencias y patrones.
e Valoracion de riesgos en inversiones.
e Inspeccion de calidad.
Existen muchas mas aplicaciones para las redes neuronales, para las cuales emplean un

reconocimiento de patrones dentro de una serie de datos.

Las Patentes

En primer lugar, es importante definir brevemente qué es una patente; de acuerdo con
Astudillo Gomez (p. 65), las patentes de invencion son:

“Titulos emitidos por el Estado para incentivar el progreso técnico que confieren al
sujeto del derecho un privilegio temporal por haber cumplido con las condiciones de ley,
para impedir que terceros produzcan y comercialicen la invencion de que es objeto.”

En general, constituyen una concesion del Estado a un sujeto, denominado inventor, para
la explotacion y comercializacion exclusiva de un producto o proceso por un tiempo determinado.
No obstante, para que esta concesion se formalice, la invencion debe cumplir con una serie de
requisitos que se encuentran listados en la ley: novedad, aplicacion industrial y altura inventiva,
ello para que se pueda considerar que un proceso o producto resulta materia patentable.

Con respecto a la novedad, esta se refiere a que la invencion resulte nueva, para lo cual no
debera estar comprendida en el estado de la técnica; conforme a lo establecido en el articulo 54 del
Convenio de Munich, ello implica que la invencion no haya sido accesible al publico antes de la

presentacion de la solicitud de la patente.
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Asimismo, la altura inventiva, conforme fue sefialado por el Prof. Astudillo Gomez (2019,
p. 142) se refiere a que: “(S)e considera que una invencion entrafia una actividad inventiva si
aquella no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia...”,
por lo que se relaciona con el hecho de que el contenido de la invencidn no resulte evidente para
un experto en la materia de la que se trata, es decir, que exista un nivel de invencion e investigacion

aplicado que no parezca obvio ante la apreciacion de una persona con conocimiento en la materia.

Finalmente, con lo que respecta a la aplicacion industrial, esta se refiere a que el objeto de
la invencidn debe poder ser utilizado o aplicado en cualquier tipo de industria, como es sefialado
en el Convenio de Munich para la Concesion de Patentes Europeas en su articulo 57: “Se considera
que una invencion es susceptible de aplicacion industrial cuando su objeto puede ser fabricado o

utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agricola.” (1973).

Pues asi, los Estados emplean el sistema de concesion de patentes como incentivos a la
creacion, desarrollo y obtencién de invenciones que generen beneficios a la sociedad, lo cual es

denominado como el quid pro quo bajo el cual funciona el sistema de patentes.

Bases legales

Cuerpo normativo internacional para las solicitudes y examinacion de Patentes

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el

Comercio (ADPIC):

Conforme a la Organizacion Mundial del Comercio, el ADPIC es:
“(...) el acuerdo multilateral mas completo sobre propiedad intelectual. Es

fundamental para facilitar el comercio de conocimientos y contenidos creativos, solucionar

13



diferencias comerciales relacionadas con la propiedad intelectual y dar a los Miembros de
la OMC margen para lograr sus objetivos de politica nacionales. ”

Este instrumento normativo adoptado el 15 de abril de 1994, puesto en vigor en 1995, fue
suscrito y ratificado por Reino Unido, la Unidon Europea y los Estados Unidos de América, el cual
constituye una base de estandares minimos legales sobre la cual los paises deben dictar y regular
la Propiedad Intelectual en sus legislaciones internas.

La seccion 5 del ADPIC se refiere a la definicion y proteccion de las patentes, sefialandose
en el articulo 27 qué es lo que constituye materia patentable: “(...) las patentes podran obtenerse
por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la
tecnologia, siempre que sean nuevas, entraiien una actividad inventiva y sean susceptibles de
aplicacion industrial ”.

Convenio de Munich sobre Concesion de Patentes Europeas:

El Convenio de Munich sobre Concesion de Patentes Europeas, de fecha 5 de octubre de
1973 y su ultima acta de revision puesta en vigor el 29 de noviembre del 2000, es un Convenio
dictado con la finalidad de reforzar la cooperacion entre los Estados europeos en la proteccion de
las invenciones, mediante el establecimiento de normas uniformes para la concesion de patentes
en este territorio.

En la segunda parte, capitulo primero del Convenio se establecen las condiciones de
patentabilidad para las invenciones dentro de la Comunidad Europea, siendo que el articulo 52
sefiala que:

“1. Las patentes europeas se concederan para cualquier invencion en todos los ambitos

tecnologicos, a condicion de que sea nueva, que suponga una actividad inventiva y que sea

susceptible de aplicacion industrial.
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2. No se consideraran invenciones a los efectos del parrafo 1, en particular:
a) Los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matematicos;
b) Las creaciones estéticas.
¢) Los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, en materia
de juegos o en el campo de las actividades econdmicas, asi como los programas de
ordenador.
d) Las presentaciones de informaciones. “

De este articulado se puede observar que, el Convenio de Munich describe con mayor
precision y claridad qué no es susceptible de ser patentado conforme al derecho europeo, senalando
de manera expresa que, los programas de ordenador no cumplen con los requisitos para que puedan

ser considerados materia patentable.

Ley de Patentes de los Estados Unidos de América:

El sistema de patentes en los Estados Unidos de América se encuentra regulado a través
del Titulo 35 del U.S. Code, en el cual se dictd la existencia de la Oficina de Patentes de los Estados
Unidos y se establece el procedimiento para las solicitudes y examinacion de patentes en esta
jurisdiccion.

En la seccion 101 del capitulo 10, parte II del Titulo 35 del U.S. Code, se define qué
invenciones resultan patentables conforme a la ley: “quien quiera que invente o descubra un
proceso, maquina, procedimiento, composicion de materia, nuevo y de utilidad, o cualquier mejora
nueva y de utilidad, podra obtener una patente, sujeta a las condiciones y requerimientos de este

titulo .
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Consecuentemente, en las secciones 102 y 103 del mismo U.S. Code, se establecen las
condiciones y requisitos para la patentabilidad de las invenciones en funcioén de lo mencionado en
el punto anterior:

a. Novedad; Estado del arte: la invencion debe revestir novedad y encontrarse en el estado de
la técnica, es decir, que no haya sido patentada previamente, ni descrita, en uso, del dominio
publico o accesible al publico antes de la fecha de solicitud.

b. Que no se trate de materia que sea evidente para una persona con los conocimientos
técnicos en el area.

A partir de estas secciones, la Oficina de Patentes examina, en conjunto con la
jurisprudencia emitida por las Cortes de Estados Unidos y decisiones anteriores relevantes para la
revision de solicitudes de patentes, si una invencion de la cual se pretende obtener un derecho de
exclusiva puede ser concedida como patente, tal como sera examinado en puntos posteriores.

Ley de Patentes del Reino Unido:

En la parte 1, primer apartado del Acta de Patentes de 1977 del Reino Unido, Capitulo 37
actualizado el 21 de agosto de 2022, se establece que una patente solo serd concedida si las
condiciones que enlista se cumplen:

a. La invencion es novedosa;

b. Contiene altura inventiva;

c. Tiene aplicacion industrial;

d. No se encuentra dentro de las excepciones de no patentabilidad.

Asimismo, en el punto 2 del mismo apartado, establece qué cosas no pueden ser
consideradas como materia patentable:

a. Un descubrimiento, una teoria cientifica o método matematico;
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b. Una obra literaria, musical, dramatica o artistica o ninguna creacion intelectual de esta
indole;

c. Unesquema, regla, método para llevar a cabo una accion, jugar un juego o hacer negocios,
o programas de computadora;

d. Formas de presentacion de informacion.

CAPITULO III: MARCO METODOLOGICO

Linea de investigacion

La investigacion realizada se puede encuadrar dentro de la linea de soluciones técnicas, en
la cual se incluyen la biisqueda de respuestas a problemas juridicos que surgen con el desarrollo y
avance de la tecnologia que, a su vez, tienen como fin dar solucion a problemas de la cotidianidad.
Mas concretamente, la finalidad de esta investigacion es realizar un analisis y plantear posibles
soluciones al patentamiento de tecnologias que implican el uso de programas de computacion, por

lo cual se corresponde con los objetivos de la linea de investigacion sefialada.

Tipo de investigacion

Este Trabajo Especial de Grado es de tipo documental, siendo que este tipo de
investigaciones se entienden como la metodologia comprendida por diversas técnicas de
recopilacion, procesamiento y almacenamiento de informacion obtenida de distintos documentos
empleados como fuentes primarias y secundarias (Tancara, 1993, p. 94).

En ese sentido, los resultados a ser presentados en la investigacion, en principio, se
obtendran por el andlisis de antecedentes bibliograficos pertinentes al caso, como lo es doctrina
juridica sobre las patentes tecnologicas y jurisprudencia relevante. Se pretende recopilar criterios
establecidos por las Oficinas de Patentes de los paises de los que proviene la jurisprudencia a

estudiar a los fines de comprender como son examinadas las solicitudes de patentes que implican

17



el uso y la obtencion de resultados a través de programas de computadora e Inteligencia Artificial,
los cuales, en primera instancia, no son patentables.

Por lo tanto, el resultado que se espera dar a través del estudio serd una propuesta de
lineamientos y recomendaciones para la solicitud y examinacion de estas solicitudes de patentes
aplicable a la legislacion venezolana, siendo esta una investigacion documental-proyectiva, ya que

propondra una solucion (Hurtado, 2000, p. 365) al problema identificado.

Diseiio de la investigacion

La investigacion estd disefiada conforme a la metodologia cualitativa, la cual es definida
por Salgado (2007) como “el intento de obtener una comprension profunda de los significados y
definiciones de la situacion tal como nos la presentan las personas, mas que la produccion de una
medida cuantitativa de sus caracteristicas o conducta.” (p. 71). Esta es una metodologia de la
informacion propia para proyectos juridicos y que resulta aplicable al presente estudio, dado que
se busca analizar criterios de examinacion distintos a los fines de integrarlos para evaluar si

pudiesen ser aplicables conforme a las leyes de propiedad industrial venezolanas.

Técnicas y herramientas de recoleccion y procesamiento de datos

Para garantizar la fiabilidad y aceptacion del proyecto de principios resultante de esta
investigacion, es necesario que el trato que se le dé a la informacion y datos recolectados sea
precisa y confiable. Para ello, se definen con claridad las técnicas de recoleccion y procesamiento
de datos que fueron empleados. Entre estas se encuentran la observacion, el cuestionario, las
entrevistas, la revision documental, entre otros (Arias, 2006, p. 111). Dado el tipo y disefio de esta
investigacion, se emplearan dos técnicas: la revision documental y una matriz comparativa.

Revision documental
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Respecto a lo que implica una revision documental, Martinez-Corona et al (2022, p. 69)
senalan que:

“(S)e expresa que se coincide inicialmente con Tancara (1993) que la reconoce

como una serie de técnicas y métodos que tienen como objetivo localizar, procesar y

almacenar informacion en documentos, como primera etapa; para su posterior

presentacion, bajo las caracteristicas de ser sistematica, coherente y argumentada en un
nuevo documento, esto como segunda etapa.”

Con esta técnica de recoleccion de informacion se pretende compilar, revisar y analizar
informacion como lo son los antecedentes citados al caso de estudio, asi como la jurisprudencia
aplicable al tema y aportes doctrinarios sobre el sistema de patentes y el desarrollo de la
Inteligencia Artificial, con la posterior finalidad de llevar a cabo una presentacion de resultados
que conduciran al desarrollo de una propuesta. Asimismo, de la informacidén que se recopile
mediante este método, se presentara una matriz comparativa como medio de procesamiento de los
datos.

Matriz comparativa

Una matriz es una herramienta que permite visualizar y comparar informacion recolectada
proveniente de distintas fuentes. A los efectos del presente trabajo de investigacion, su utilidad
recae en que permiten comparar y buscar criterios comunes y/o disimiles entre distintas decisiones
jurisprudenciales, més concretamente, las que son objeto también del andalisis documental:

e Parker v. Flook.
e Alice Corp. v. CLS Bank

e Emotional Perception AI LTD. V Comptroller General UKIPO
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En esta matriz fueron evaluados diversos aspectos en cada una de las tres decisiones
judiciales como lo son:
e Corte que decidio el caso.
e Objeto de la controversia.
e C(riterio inicial de la Oficina de Patentes.
e Motivaciones de hecho y derecho aplicadas por la Corte.
e Decision.
e Test aplicado para la decision.
e Resultado practico para el solicitante.
e Precedente.
e FElemento abstracto considerado.
¢ Elemento técnico considerado.

La evaluacion de estos criterios fue aplicada a los fines de establecer puntos comunes y
diferencias entre las tres decisiones judiciales que versaron sobre inversiones consideradas sobre
ideas abstractas, para asi comprender los criterios de dos Cortes Supremas de Justicia, la de Estados
Unidos de América y Reino Unido con relacion a la elegibilidad de patentes para invenciones de
software.

Ello permite también observar la evolucion de criterios y las diferencias y semejanzas entre

los casos y las leyes aplicables, lo cual resultara de utilidad a la propuesta a desarrollar.

Presentacion y analisis de los resultados de los métodos de recoleccion de informacion

Los resultados de la matriz comparativa se encuentran expuestos en el Anexo

marcado “A”.
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En Estados Unidos de América, las patentes de software han sido un concepto bastante
debatido y controversial desde hace mas de 40 afios, teniendo como primeros antecedentes patentes
de software concedidas en el ano 1965, las cuales han sido objeto de conflictos judiciales desde
1970 aproximadamente, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos dejé sin efecto una patente
que versaba sobre un método de procesamiento de informacion implementado en un sistema de
computadora para la traduccion de datos, caso Gottschalk v Bensen (Li, 2019, p. 4).

Uno de los antecedentes citados y estudiados para la realizacion del analisis documental es
el caso Parker V. Flook, decidido por la Corte Suprema en 1978 el cual Dale R. Flook, demandado
en el caso, solicito ante la Oficina de Patentes de Estados Unidos una patente sobre un dispositivo
de conversion catalitica desarrollado por este, con la funcidén de la remocidén de polucion en
procesos de refinacion de aceite.

El solicitante reivindico6 un método para el ajuste de las condiciones necesarias para el
correcto funcionamiento del dispositivo, siendo rechazada por el examinador de la oficina de
Patentes por tratarse de una féormula matemadtica y no de una invencién que tuviese una real
contribucion técnica y, resulta relevante al tema de investigacion por cuanto la decision revisa si
una formula matematica resulta patentable como un método para la obtencion de resultados:

El examinador de patentes rechazd la solicitud. Determind que la formula
matematica constituia la Unica diferencia entre las reivindicaciones del solicitante y el
estado de la técnica, y que, por lo tanto, una patente sobre este método "seria, en efecto
practico, una patente sobre la formula o las matematicas en si mismas. El examinador
concluyo que las reivindicaciones no describian un descubrimiento que fuera elegible para

proteccion mediante patente. (Corte Suprema de los Estados Unidos, 1978)
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La decision de la Corte que no es posible proteger estas formulas matematicas a través del
sistema de patentes por ser consideradas “leyes de la naturaleza”, algo que es descubierto y por
ende no puede constituir una invencion, aunado al hecho de que, dentro de la descripcion y
reivindicaciones de la patente, no se agregaron elementos que le aportaran mayor nivel inventivo.

Posteriormente, la Corte Suprema emitié un criterio para la evaluacion y examinacion de
las patentes de software, fijado en el caso Diamond v Diehr en el ano 1980, basado en la aplicacion
de dos pasos: el software “como tal” no resulta objeto de proteccion a través de una patente, a
menos de que este implique el uso de una maquina o fuese un proceso que involucrase el uso de
un algoritmo que transforma una idea abstracta en una invencion. Este criterio, conocido como
“machine-or-transformation”, permitidé y contribuy6 a la concesion de patentes de software en
Estados Unidos por un periodo considerable de tiempo, conforme sefiala Li (2019, p. 4)

Un nuevo criterio, que ha sido aplicado en intermitencia por la Corte Suprema de Estados
Unidos, surgi6 en 1990 aproximadamente, en el cual las reivindicaciones de patentes de software
eran evaluadas mediante la consideracion de tres requisitos: que la invencion tuviese una utilidad,
fuese concreta y el resultado de su aplicacion sea tangible (“useful, concrete and tangible result”),
a través de lo cual un software resultaba protegible si aportaba un resultado que cumpliera con la
consecucion de esos tres elementos, sin importar si implicaba el uso de una maquina. Durante
varios afios, hasta el 2010 aproximadamente, la Corte Suprema fue variando de criterios para la
examinacion y la declaracion de validez de patentes de software entre los dos criterios sefialados
(L1, 2019, p. 5).

En el afio 2014 un nuevo caso es decidido por la Corte Suprema, el importante antecedente
de Alice Corp. V CLS Bank, el cual versaba sobre la demanda de nulidad de patentes presentada

por CLS Bank en contra de las patentes propiedad de Alice, que consistian en métodos y esquemas
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para prever y evitar los riesgos en operaciones financieras a través de sistemas de computadora.
De manera mas concreta, dentro de las reivindicaciones de las patentes, se encontraban:
1. Un método para intercambiar obligaciones financieras
2. Un sistema para llevar a cabo el método
3. Un medio legible por computadora que contiene coédigo de programa para ejecutar
el método (Corte Suprema de Estados Unidos, 2014)

De acuerdo con Li (2019, p. 5), el fondo de la controversia se centraba en si estas
reivindicaciones de las patentes obtenidas por Alice resultaban materia patentable o no, de acuerdo
con lo establecido en el Acta de Patentes de Estados Unidos. La primera instancia revisora del caso
fue la Corte del Distrito de Columbia, quien decidié que las patentes no resultaban vélidas por
dirigirse a proteger una idea abstracta: el uso de un intermediario para facilitar el cumplimiento de
obligaciones financieras y, que el uso de una computadora para llevar a cabo tal accion, no aportaba
ningln elemento de utilidad a esta idea, por lo cual no resultaba una invencion objeto de proteccion
de patentes, decision que después de diversas apelaciones, fue confirmada por la Corte Suprema
de Estados Unidos.

Esta decision, tuvo como efecto principal que una considerable cantidad de patentes
otorgadas por la Oficina de Patentes de los Estados Unidas fuesen invalidadas y, que solicitudes
posteriores a la decision en referencia, fuesen rechazadas por ser aplicado el criterio de que el
contenido y reivindicaciones de las invenciones de software no podia tratarse de una idea abstracta
ni implicar el uso de un programa de computacion “como tal”:

En este caso, las reivindicaciones del sistema y los medios del peticionario no aportan nada

sustancial a las invenciones reivindicadas como métodos. (...) En lugar de limitaciones

informaticas completamente implicitas, estas reivindicaciones mencionan un pufiado de
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componentes informaticos en términos genéricos y funcionales que abarcarian cualquier

dispositivo capaz de realizar las mismas funciones ubicuas de calculo, almacenamiento y

conectividad requeridas por las reivindicaciones del método (Corte Suprema de los Estados

Unidos, 2014, p. 34)

Luego, diez afios mas tarde a la decision de la Corte Suprema de los Estados Unidos y los
criterios de examinacion para patentes de software implementados por la Oficina de Patentes de
ese mismo pais, una nueva decision resond con respecto a invenciones que involucrasen el uso de
software y/o programas de computadora, ahora con el uso de Inteligencia Artificial.

Pues asi, el 18 de julio de 2024 la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia
del Reino Unido (a partir de ahora la Corte) emitio una decision al caso de la Oficina de Marcas y
Patentes de ese pais en contra de la compania Emotional Perception Al Ltd. (a partir de ahora, la
demandada), caso que se encuentra en disputa desde finales de 2023, por una apelacion inicial
presentada por la compaiiia al rechazo emitido por la Oficina de Patentes a la solicitud de patente
de la demandada que, versaba sobre un sistema para la obtencion de recomendaciones de archivos
de musica a un usuario, teniendo la Inteligencia Artificial un rol importante dentro de esta
invencion.

Las reivindicaciones presentadas en la solicitud de la demandada contenian un sistema de
entrenamiento de redes neuronales, conforme fue descrito en el capitulo II del presente trabajo
basandose en la percepcion del usuario sobre que emocidn genera una cancidn en este, como lo
puede ser felicidad, tristeza, relajacidon, rabia, entre otras, para asi generar una serie de
recomendaciones a este con base a la percepcion provista, con la particularidad de que la red
neuronal aprendera a reconocer e interpretar esta informacion mediante la generacion de patrones

sin necesidad de intervencion humana.
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De acuerdo con Lawrence (2024), la decision tomada inicialmente por la Oficina de
Patentes se debia a que, dentro de las reivindicaciones de la invencion, se pretendia la proteccion
de este sistema para la recomendacion de musica con el uso de las redes neuronales como “un
programa de computadora como tal”, lo cual, no resulta materia patentable conforme a lo
establecido en la seccion 1.2 del Acta de Patentes de Reino Unido, tal como es establecido en las
consideraciones para decidir de la sentencia: “Por lo tanto, en este caso se aplica la exclusion de
patentabilidad de un programa para computadora como tal, segun el articulo 1(2) de la Ley de
1977.” (Corte de Apelaciones de la Corte Suprema del Reino Unido, 2024, p. 15)

De la misma manera, es importante destacar el hecho de que no sélo la invencion se basaba
en una exclusion de la patentabilidad, sino que el solicitante a través de sus reivindicaciones, no
describi6 ninguna contribucion técnica que pudiese tener la invencion que le permitiese no caer en
las exclusiones, lo cual sera analizado a profundidad en los parrafos precedentes.

Esta decision fue apelada por la solicitante, siendo el inicio de una controversia entre las
partes que seria revisada por la Corte en julio de 2024, la cual ha sentado un precedente importante
en materia de examinacion de patentes de software e inteligencia artificial.

Como fue revisado en las bases tedricas previamente expuestas, las redes neuronales son
sistemas de aprendizaje para la inteligencia artificial que, de manera consecuente y necesaria
requieren la intervencion de una computadora y sus funciones para poder ser utilizadas. El fin de
estas es basicamente ser un método por el cual una maquina puede almacenar y reconocer
informacion a través de patrones para brindar al usuario una respuesta o solucién a la solicitud que
hace a la méaquina.

En la decision, la Corte establecid la siguiente definicion la cual esclarecid diversos

aspectos que debian ser tomados en cuenta para decidir el fondo del asunto:
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Una red neuronal artificial (ANN, por sus siglas en inglés) es una maquina construida,
como su nombre lo indica, como una red de elementos llamados neuronas artificiales. Estas
neuronas artificiales son similares a las neuronas del cerebro. En una ANN, estan
organizadas en capas, estas neuronas se encuentran interconectadas entre si. Cada neurona
es capaz de procesar entradas y producir una salida que se transmite a otras neuronas en
otras capas. La primera capa recibe entradas desde fuera del sistema ANN vy la ultima capa
produce una salida del sistema. (Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Reino

Unido, 2024, p. 2)

De la misma manera, segun es sefialado en la decision de la Corte (2024, p. 4), las redes
neuronales pueden ser construidas en formato de software, es decir, que todos sus componentes
existen dentro de un programa de computacion o, como un hardware, que exista un formato fisico
en el que la red neuronal sea construida, siendo en el caso de Emotional Perception, las redes
neuronales descritas en las reivindicaciones, de tipo software.

Ahora bien, en la decision emitida por la Corte de fecha 18 de julio de 2024, se senala que,
conforme a la Ley de Patentes del Reino Unido, para que una invencion relacionada a computacion
resulte patentable es necesario que esta sea mas que un simple programa de computadora o método
matematico, es decir, que no sea una idea abstracta las cuales estan excluidas de la patentabilidad.
Para lograr ello, se requiere de igual manera que la invencion tenga alguna “contribucion técnica”,
como sefala Lawrence (2024) el programa de computadora debe tener un efecto en el mundo
exterior, y no solo ser una simple modificacion del programa.

Asimismo, es resaltado el hecho de que, para este caso particular, la contribucion técnica

no es lo mismo que la altura inventiva de la solicitud, en los siguientes términos:
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Al decir esto, hay que reconocer: primero, que en este contexto la “contribucion” no es lo

mismo que el paso inventivo; y segundo, que el mero hecho de que se utilicen

computadoras (...) no convierte la contribucidn en técnica. (Corte de Apelaciones de Reino

Unido, 2024, p. 8)

Esta distincion fue hecha por cuanto la invencion implica el uso de una computadora, lo
cual, como fue citado resulta de naturaleza técnica, y si bien siempre es necesario que la invencion
no resulte obvia para una persona con conocimientos en el area, pues es importante que la misma
realice un verdadero aporte al estado de la técnica y que no se limite a realizar simples mejoras y/o
automatizaciones de procesos ya existentes o a ejecutar tareas que no resuelva un problema técnico
real dentro o fuera del ordenador. Este criterio, cabe destacar, ha sido sefialado por Oficinas de
Patentes, incluyendo la de Reino Unido, como sumamente importante e inclusive determinante a
los fines de determinar la patentabilidad de una invenciéon que emplea el uso de Inteligencia
Artificial y programas de computacion en general.

Pues asi, dentro de las consideraciones para decidir sefaladas en la decision, el Juez
categoriza el tipo de invencion presentada por la demandada como un método o procedimiento
para la obtencion de un resultado, el cual, conforme a los requisitos de patentabilidad establecidos
en distintos cuerpos normativos, como lo es la Ley de Patentes de Reino Unido y el Convenio
sobre la Patente Europea -el cual se encuentra vigente en el ordenamiento juridico de Reino Unido
para la fecha de presentacion del presente trabajo -este debe aportar alguna contribucion técnica.

Al respecto, es importante destacar que, en la decision a la primera apelacion del caso
presentada por la demandada, la autoridad decisora determind que la invencion presentada si
contenia una ventaja con respecto al arte previo, por cuanto la implementacion del sistema de redes

neuronales para el andlisis seméntico de emociones aplicado a la recomendacion de musica

27



representaba una mejora a los sistemas de recomendaciones musicales digitales ya existentes. Sin
embargo, ello no resolvia la cuestion sobre la verdadera contribucion técnica de la invencion a un
problema.

Para dilucidar tal cuestion, la Corte repaso lo decidido por las dos anteriores decisiones al
caso, la emitida por la Sala de Apelaciones de la Oficina de Patentes y por la Corte suprema, se
trata de cuatro puntos estudiados en una decision previa del caso Aerotel, los cuales permiten
comprender de mejor manera si una invencion versada en programas de computadora realmente
presenta una contribucion técnica para que pueda ser considerada como materia patentable:

1. Interpretar correctamente la reivindicacion.

2. Identificar la contribucion real (aunque en la etapa de solicitud esto podria tener que

ser la contribucion alegada).

3. Preguntar si cae Unicamente dentro del asunto excluido.

4. Si el tercer paso no lo ha cubierto, verificar si la contribucion real o alegada es

realmente técnica. (Corte de Apelaciones de Reino Unido, 2024. P. 7-8)

Al respecto, las decisiones anteriores determinaron que la reivindicacion en la que se
describia el uso de la red neuronal artificial es la nimero 4 de la solicitud. Por lo cual, pasaron a
examinar la contribucion alegada por el inventor en la solicitud, siendo el entrenamiento de la red
neuronal artificial la cual analizaria las propiedades de un archivo musical a través del
reconocimiento de patrones, con el fin de agrupar archivos con caracteristicas semanticas similares
en espacios cercanos, para asi, una vez entrenada la red neuronal, esta recomiende archivos a los
usuarios con base a sus emociones.

Con base a esta contribucion alegada, fue revisada la tarea exacta ejecutada por el

programa que se describe en la reivindicacion, sefialando que, si esa tarea resultaba externa a la
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computadora y, no se encuentra listada dentro de las exclusiones de patentabilidad, entonces podria
ser elegible para ser protegida.

En ese sentido y, con base a tales consideraciones, el Juez revisor de la primera apelacion
considero que este sistema de recomendacion de archivos musicales semanticamente similares no
es de naturaleza técnica y, que un programa de computadora utilizado por una red neuronal
artificial para su funcionamiento resulta diferente al uso aislado y en si del programa, por lo que,
su inclusion dentro de las reivindicaciones de la solicitud de patente no es lo que se pretende
proteger en primer lugar.

La Corte, siguiendo con sus andlisis del caso, paso a revisar los fundamentos de la
apelacion presentada por la Oficina de Patentes de Reino Unido, quien solicité fuese revocada la

decision anterior al caso por los siguientes motivos:

1) Motivo 1: El Juez incurri6 en error al sostener que no se aplicaba la exclusion de

proteccion por patente para “un programa para ordenador... como tal”.

i1) Motivo 2: El Juez se equivoco al basarse en la ‘concesion’ del apelante de que una red
neuronal artificial implementada en hardware constituia un ordenador, pero un ordenador sin

programa, o palabras en ese sentido.

ii1) Motivo 3: El Juez se equivocd al excluir del andlisis la posible aplicacion de la exclusion

relativa a modelos matematicos.

iv) Motivo 4: El Juez se equivoco al sostener que la invencion reivindicada implica una

contribucidn técnica sustancial.

El Juez de la Corte procedid a responder tales motivaciones de la apelacion, empezando

por los puntos 1 y 2, en los siguientes términos: establecid que las redes neuronales consisten en
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sistemas distintos a las computadoras convencionales, sin embargo, coincide en los alegatos
expuestos por la Oficina de Patentes en que constituyen en general, un programa de computadora.

No obstante, exponen la respuesta de Emotional Perception, quien alegd que un sistema de
redes neuronales no constituye un programa de computadora en si mismo, pues lleva a cabo tareas
que son distintas e inejecutables para un programa comun de computacion, siendo mas bien un
sistema de maquinas que es capaz de interactuar consigo mismo para crear un mecanismo interno
de solucidn de tareas:

Escribir un programa informatico requiere que el programador comprenda el problema en

cuestion y la forma de resolverlo, a partir de lo cual debe formular una serie de

instrucciones logicas que el ordenador pueda seguir. Cuando el problema en si resulta
intratable, entonces ni el programador ni el programa informdtico pueden ofrecer ayuda:

(como —retoricamente hablando— puede un programador escribir un programa si ni

siquiera se comprende la solucidon al problema? En contraste, una red neuronal artificial

(ANN) es un sistema basado en maquina que, mediante entrenamiento iterativo sobre un

conjunto de datos (usualmente muy amplio), es capaz de generar por si misma una

estructura interna que resuelve un problema que, de otro modo, seria intratable. (Corte de

Apelaciones de la Corte Suprema de Reino Unido citando a Emotional Perception Al Ltd,

2024, p. 13)

Consiguientemente, el Juez procedid a definir un término relevante para la emision de una
decision al caso, “programas de computadoras”, considerando que es un conjunto de instrucciones
dadas a una computadora para la ejecucion de una tarea, independientemente de que esas
instrucciones sean aportadas por una misma computadora o por un humano, por lo que, no resulta

relevante al caso, a criterio del juzgador, que las instrucciones para el aprendizaje de los patrones
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de recomendaciones de musica sean aportados por el mismo sistema de redes neuronales, pues
constituye un programa de computacion de igual manera.

En los términos del Juez Birss, un programa de computadora es:

Considero que un programa de computadora es un conjunto de instrucciones para que una

computadora haga algo. Estas dos definiciones funcionan en conjunto, por lo que se puede

decir que una computadora es una maquina que hace algo, y ese algo que hace es procesar
informacion de una manera particular. El programa es el conjunto de instrucciones que
hace que la méaquina procese la informacion de esa manera particular, en lugar de hacerlo

de otra forma. (Corte de Apelaciones del Reino Unido, 2024, p. 14)

Ademéds, al ser la red neuronal artificial un programa de computadora, también se
relacionaba con métodos matematicos, los cuales se encuentran excluidos de patentabilidad vy,
considero que la cuestion del caso era si la invencion se relacionaba con tales exclusiones “como
tal” o, si habia algo més en las reivindicaciones que le permitird cumplir con las condiciones de
patentabilidad establecidas en la ley.

Sin embargo, es importante resaltar que, una red neuronal puede ser una invencion que
requiere de una computadora para su uso y aplicacion, y ello no implica que esta se encuentre
inmersa en las exclusiones de patentabilidad de manera absoluta, siendo el problema relevante la
manera en la que se hacen las descripciones y reivindicaciones de la solicitud, asi como la
redaccion de la contribucion técnica que se presenta.

En consecuencia, la decision de la Corte fue declarar con lugar la apelacion presentada por
la Oficina de Patentes del Reino Unido y declarar materia no patentable las reivindicaciones

presentadas por Emotional Perception, por tratarse de una invencion cuyo contenido esta excluido
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de patentabilidad y no presentar una verdadera contribucién técnica con el método que se pretendia
proteger.

Esta decision, no se basa enteramente en el contenido de la invencion sino en la manera en
que fueron redactadas las reivindicaciones que no demostraban una soluciéon a un problema técnico
ni la posibilidad de aplicacion industrial y, las defensas presentadas por la demandada que, no
lograron desvirtuar que lo que se estd intentando proteger era un método el cual utilizaba la
inteligencia artificial como un medio para la obtencién de un resultado y no el programa de
computacion “como tal”:

Solo diré¢ que creo que esta objecion podria haber tenido peso si la conclusion hubiera sido

que los pesos y sesgos de una red neuronal artificial (ANN) no constituyen un programa de

computadora. Es dificil ver por qué, incluso si por alguna razén no se consideran un
programa de computadora, no serian en todo caso un método matematico, y por lo tanto se
aplicaria el mismo andlisis basado en el enfoque de Aerotel, con el mismo resultado. (Corte

de Apelaciones de Reino Unido, 2024, p. 18)

Sobre este particular, la Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual en su Manual
de Redaccion de Solicitudes de Patente (2022, p. 94) ha sefialado:

Si bien la patentabilidad de las invenciones ejecutadas por computadora en las distintas

jurisdicciones excede el alcance del presente manual, quien redacta las solicitudes de

patente debe ser consciente de como puede interpretarse la materia de las invenciones de
sus clientes en las jurisdicciones de interés.

Por lo cual, los agentes e inventores deben considerar el aspecto de una redaccion

meticulosa de las reivindicaciones y a la descripcion de las invenciones de programas de
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computacion e Inteligencia Artificial, pues tendrd un efecto determinante en el analisis de
patentabilidad de estas.

Asimismo, con relacion al aspecto de la contribucion técnica que debe tener las solicitudes
de patentes de Inteligencia Artificial, estas deben aportar una solucion a un problema técnico que
se presente bien sea dentro o fuera del ordenador, para lo cual se han empleado y desarrollado
sefales orientativas como lo son los pasos de la prueba Aerotel.

En ese sentido, la Corte de Apelaciones sefiald que concuerda con la conclusion a la que

lleg6 la Oficina de Audiencias de la Oficina de Patentes de Reino Unido, y es que esta

invencion no aportaba una verdadera solucion a un problema técnico que surgiera fuera o

dentro del ordenador, sino més bien aportaba recomendaciones ‘“estéticas o cognitivas”,

por cuanto el algoritmo empleado se basaba en los estados emocionales de los usuarios
para la sugerencia de pistas musicales sin generar un efecto técnico relevante:

Lo que hace que el archivo recomendado merezca serlo son sus cualidades semanticas.

Esto es una cuestion de estética o, en el lenguaje empleado por el funcionario de

Audiencias, se trata de caracteristicas subjetivas y de naturaleza cognitiva. No son técnicas

y no convierten al sistema en uno que produzca un efecto técnico fuera de las materias

excluidas. (Corte de Apelaciones de Reino Unido, 2024, p. 17)

Con base a estas consideraciones y revision de los casos mencionados a lo largo de esta
revision documental y, conociendo los criterios generales en los que se basaron cada una de las
decisiones, se pasard a realizar una propuesta a manera de guia para la presentacion y examinacion
de solicitudes de patentes que impliquen el uso de inteligencia artificial en programas de
computacion, tomando como referencias las experiencias previas de Oficinas de Patentes de

distintas jurisdicciones, como lo son Reino Unido y Estados Unidos de América.
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CAPITULO IV: DESARROLLO DE LA PROPUESTA

Lineamientos para la solicitud y examinacion de invenciones de Inteligencia
Artificial en el Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autonomo de Propiedad

Intelectual (SAPI): guia para inventores y examinadores.

Contenido

1. Introduccion.
Fundamentos legales.
Qué son las invenciones de Inteligencia Artificial (IA).

Patentabilidad de las invenciones de IA.

A

Lineamientos y recomendaciones para la presentacion y/o examinacion de invenciones de
IA.

6. Consideraciones sobre la presentacion y examinacion de las descripciones y
reivindicaciones de las solicitudes de patentes.

7. Principios generales y consideraciones relativos a las recomendaciones sefialadas.

1. Introduccion:

Este documento proporciona directrices y recomendaciones para la examinacion de
solicitudes de patentes que versen sobre invenciones en las que se emplee la Inteligencia Artificial
(IA) en el Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autonomo de Propiedad Intelectual

(SAPI).

1.1 La legislacion aplicable es la Ley de Propiedad Industrial de 1956 y, de la misma
manera se toman en cuenta los aspectos contemplados en el Acuerdo sobre los ADPIC de 1994
con relacion a las Patentes de Invencion, por ser un tratado suscrito por la Reptblica Bolivariana
de Venezuela relativo a la materia objeto de la presente guia. Si bien este tratado no es de aplicacion

directa a la legislacion nacional, establece estdndares minimos de cumplimiento por parte de los
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examinadores de patentes y de los inventores al momento de presentar memoriales de invenciones

para optar al titulo de patentes de invencidn ante la Oficina de Patentes.

1.2 Estas directrices explican coémo se examinan las invenciones de IA a los fines de
determinar su patentabilidad y, también abordan aspectos sobre como deben los inventores
reivindicar el contenido y descripcion de las invenciones en la materia. Estas directrices y
recomendaciones se basan no solo en la legislacion aplicable sino, en experiencias previas de

jurisdicciones que cuentan con doctrina judicial y jurisprudencia relativa.

1.3 El proposito de la presente guia tiene como principales objetivos: ayudar a los
examinadores de patentes a realizar la evaluacion sobre materia patentable en invenciones versadas
sobre IA. Aclarar como pueden ser examinadas estas invenciones conforme a la ley nacional y, de
la misma manera, ilustrar a los interesados con relacion a la presentacion de solicitudes de patentes

de invencidn de 1A.

1.4 Las presentes recomendaciones se dirigen a las solicitudes de patentes de invencion
cuyo funcionamiento contiene o son ejecutadas por programas de computacion y/o Inteligencia
Artificial, por lo tanto, el aspecto de la Inteligencia Artificial como inventor de una solicitud, no

entra en estas consideraciones ni es el objeto de los lineamientos a exponer.

2. Fundamentos legales:

Conforme al articulo 14 de la Ley de Propiedad Industrial, pueden ser objeto de patentes:

1°) todo producto nuevo, definido y util;

2°) toda nueva maquina o herramienta y todo nuevo instrumento o aparato de uso industrial

o de aplicacion medicinal, técnica o cientifica;
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3°) las partes o elementos de maquinas, mecanismos, aparatos, accesorios, mediante los

cuales se logre mayor economia o perfeccion en los productos o resultados;

4°) los nuevos procedimientos para la preparacion de materias u objetos de uso industrial o

comercial;

5°) los nuevos procedimientos para la preparaciéon de productos quimicos y los nuevos

métodos de elaboracion, extraccion y separacion de sustancias naturales;

6°) las reformas, mejoras o modificaciones introducidas en las cosas ya conocidas;

7°) todo nuevo modelo o dibujo de uso industrial;

8°) cualquier otra invencion o descubrimiento apto para tener una aplicacion industrial; y,

9°) la invencidn, mejora o modelo o dibujo industriales que, habiendo sido patentado en el

exterior, no haya sido divulgado, patentado ni puesto en ejecucion en Venezuela.

Asimismo, de acuerdo con el articulo 15, no son patentables:

1°) las bebidas y articulos alimenticios sean para el hombre o para los animales; los
medicamentos de toda especie; las preparaciones farmacéuticas medicinales y las

preparaciones, reacciones y combinaciones quimicas;

2°) los sistemas, combinaciones o planes financieros, especulativos, comerciales,

publicitarios o de simple control o fiscalizacion;

3°) el simple uso o aprovechamiento de sustancias o fuerzas naturales, aun cuando sean de

reciente descubrimiento;
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4°) el nuevo uso de articulos, objetos, sustancias o elementos ya conocidos o empleados en
determinados fines, y los simples cambios o variaciones en la forma, dimensiones o

material de que estén formados;

5°) las modalidades de trabajo o secretos de fabricacion;

6°) los inventos simplemente tedricos o especulativos, en los cuales no se hayan conseguido

sefialar y demostrar su practicabilidad y su aplicacion industriales bien definidas;

7°) los inventos contrarios a las leyes nacionales, a la salubridad u orden publico, a la moral

o buenas costumbres, y a la seguridad del Estado;

8°) la yuxtaposicion de elementos ya patentados o que sean del dominio publico, a no ser
que estén unidos de tal suerte que no puedan funcionar independientemente, perdiendo su

funcion caracteristica;

9°) los inventos que hayan sido dados a conocer en el pais por haber sido publicados o
divulgados en obras impresas o en cualquier otra forma, y los que sean del dominio publico
por causa de su ejecucion, venta o publicidad dentro o fuera del pais, con anterioridad a la

solicitud de patente.

Si bien no se contiene de manera exacta dentro de las excepciones a la patentabilidad las

invenciones que empleen Inteligencia Artificial, es importante tomar en cuenta que, conforme a la

jurisprudencia y doctrina internacional en el derecho de patentes, ademas de los requisitos de

patentabilidad de novedad, altura inventiva y aplicacion industrial, sera necesario que estas

Invenciones no versen sobre:

Ideas abstractas.

37



e Leyes de la naturaleza.

e Fuerzas de la naturaleza.

No obstante, de los numerales 2, 3 y 6 del articulo 15 citado previamente, se aprecia que

no seran patentables aquellas invenciones que contengan estas tres excepciones mencionadas.

3. Qué son las invenciones de Inteligencia Artificial (IA):

En primer lugar, es necesario definir qué es la Inteligencia Artificial, entendida como:

“(...) la capacidad de las maquinas para usar algoritmos, aprender de los datos y utilizar lo

aprendido en la toma de decisiones tal como lo haria un ser humano” (Rouhiainen, 2018,

p.17)

Este aprendizaje de datos llevado a cabo por la tecnologia, de la forma en que lo haria un
ser humano, puede ser empleado para llevar a cabo diversas tareas o procesos, como lo puede ser
el analisis de datos, traduccion de idiomas, realizacion de operaciones matematicas, escritura de
textos, generacion de imagenes, entre muchas otras operaciones para las cuales, se requerira
entrenar a la maquina en la que opere la inteligencia artificial, de las maneras que seran sefialadas

mas adelante.

En ese sentido, ha ocurrido en las tltimas décadas que, los inventores han empleado
maneras y formas de incluir a la Inteligencia Artificial en sus invenciones y, hacerlas parte de estas,

las cuales se catalogan como invenciones de IA.

Al respecto, la Oficina de Patentes de Reino Unido (2025), conforme a los criterios
establecidos en la decision emitida por la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Reino

Unido (2024), ha sefialado que las invenciones de 1A son:
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“(...) invenciones implementadas por ordenador. Estas dependen en cierta medida de

métodos matematicos y programas informaticos.”

Bajo las leyes de esta jurisdiccion, las invenciones que versen sobre ideas abstractas no son
objeto de patentabilidad, no obstante, el criterio fundamental para la evaluacion de estas recae en
la sustancia, es decir, que se considera la tarea que ejecuta el programa objeto de la invencion para

determinar su patentabilidad.

3.1 Funciones de las invenciones de [A

Si bien el listado que se presenta a continuacion no resulta taxativo o limitativo respecto
de las posibles funciones y caracteristicas que contienen las invenciones de IA, se exponen
ejemplos de invenciones que han sido presentadas y elegidas para patente en jurisdicciones como

Reino Unido y Estados Unidos:

e Invenciones basadas en modelos y algoritmos, como redes neuronales o aprendizaje
automatico.

¢ Implementacion de estos modelos y algoritmos dependiente de ordenadores y programas
de computacion.

e Invenciones para ser implementadas en una computadora.

Asimismo, estas suelen ser implementadas en hardware, software o una combinacion de
ambas como un programa para ser aplicado en un ordenador, ser parte del funcionamiento de un

programa de ordenador o, un hardware fisico que se ejecute en un ordenador.

Dado a la ejecucion de estas invenciones a través de ordenadores, también resulta
importante esclarecer lo que debe ser entendido como un ordenador y programas de ordenador o

softwares. Conforme a lo establecido en la decision de Emotional Perception, un ordenador puede
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ser comprendido como: “Una maquina que procesa informacion” y, el programa de ordenador

como “el conjunto de instrucciones que indican al ordenador una o mas tareas a ser ejecutadas”.

Asimismo, a los efectos de la comprension de este concepto, es determinante sefialar que
los ordenadores no son tnicamente computadoras, tabletas y/o cualquier dispositivo similar, sino

pueden ser también redes neuronales artificiales, computadores analdgicos, entre otros.

Con relacion a las redes neuronales artificiales, se hace un especial énfasis en este concepto
y su aplicacion en invenciones, dado que es un método de utilizacion de IA que resulta comin en
el entrenamiento de este tipo de tecnologias, empleado en el aprendizaje de patrones para la

obtencion de un resultado concreto sin la necesidad de intervenciéon humana en el proceso.

Esta es entendida como un ordenador, tal como fue mencionado, la cual procesa una
informacion aportada por un usuario y pueden ser incluidas en una determinada invencion de
método o procedimiento, para lo cual es necesario evaluar las sefiales que seran descritas en el

siguiente apartado a los fines de determinar su patentabilidad.

Consiguientemente, la implementacion de estas invenciones puede ser a través del uso de

IA aplicada o IA central, como se explica a continuacion:

e [A aplicada: se refiere a la utilizacion de técnicas de la Inteligencia Artificial para obtener
un resultado en un area distinta, como puede ser la solucion de un problema dado fuera del
ordenador donde se ejecuta la tarea.

e A central: se refiere a una invencidon cuyo objeto es una mejora al funcionamiento de la

Inteligencia Artificial, como puede ser nuevos modelos o mejoras de algoritmos.
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De la misma manera, es necesario evaluar el método mediante el cual, la IA sera entrenada,
de ser aplicable para una invencion en concreto, siendo las dos modalidades de entrenamiento mas

comunes:

e Entrenamiento a través de patrones de datos.

e FEntrenamiento automatico.

4. Patentabilidad de las invenciones de 1A

Se requerira evaluar si la tarea o proceso que es realizado por la IA dentro de la descripcion
y lo reivindicado de la invencion realmente aporta una contribucion técnica con relacion a
invenciones anteriores. Si existe una contribucioén técnica, la solicitud puede ser considerada

materia patentable.

Es importante destacar que, de entrada, una invencion de IA puede basarse sobre una idea

abstracta, las cuales pueden ser:

e Formulas o conceptos matematicos. (p.e.: aplicacion de un modelo estadistico por la IA)
e Modalidades o métodos de trabajo. (p.e.: sistemas de organizacion de tareas aplicados por

laTA)

e Procesos mentales. (p.e.: clasificacion de informacion aplicado por la [A)

La elegibilidad de estas invenciones debera determinarse a través de la existencia de una
contribucion o aporte técnico suficiente, ya que ello es lo que le permitird que no constituya materia

excluida de patentabilidad.

A los fines de evaluar la existencia de una contribucion técnica en una invencion de 1A,

sera necesario considerar si:
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e Esta ejecuta un proceso que ocurre fuera del ordenador.
e Contribuye a resolver un problema técnico dentro o fuera del ordenador.

e Introduce una nueva forma de operar un ordenador.

No obstante, dado a que las invenciones de IA, por la naturaleza de su contenido, estan
basadas en algoritmos y modelos matematicos, hay determinados aspectos que deben ser
considerados tanto por el solicitante, a la hora de presentar la descripcion y reivindicaciones de la
invencion, como por los examinadores que hagan una evaluacion de estas para determinar su

patentabilidad.

5. Lineamientos y recomendaciones para la solicitud y/o examinacion de invenciones

de IA.

Ahora bien, para determinar mas a fondo si en una invencion de IA existe una verdadera
contribuciéon técnica, es importante evaluar diferentes aspectos: en primer lugar, debera
determinarse si la invencion resulta materia excluida de la patentabilidad, conforme a lo
establecido en el articulo 15 de la LPI y, si esta no es de mera naturaleza técnica, es decir, que

cumpla con los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicacion industrial.

Para llevar a cabo esta evaluacidn, si bien no existe una formula exacta sobre si una
invencion de IA aporta una contribucion técnica que le permita ser elegible a patente, es posible el
contraste de ciertos “hints” o sefales orientativas al respecto. Estas sefiales han sido empleadas en
la resolucién y examinacion de casos por distintas Oficinas de Patentes, en las cuales se ha
evaluado si una invencion de IA recae sobre las exclusiones de patentabilidad o, si efectivamente

aporta una contribucion técnica:
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En primer lugar, se debe revisar detenidamente el contenido de la descripcion y
reivindicaciones del memorial que acompaiia la solicitud y realizar una interpretacion de lo que se
esta solicitando realmente, si la proteccion de un método, procedimiento o producto ejecutado en
un ordenador aplicando Inteligencia Artificial o, la proteccion de un programa de ordenador de

Inteligencia Artificial “como tal”.

Seguidamente, si se verifica que las reivindicaciones no estan implicando la proteccion del
programa de computadora o de la Inteligencia Artificial “como tal”, pues se pasa a identificar la
contribucion de la invencion al estado de la técnica y, si esta no se refiere inicamente a los campos
de la materia excluida. Para conocer si existe una verdadera contribucion técnica, la Oficina de
Patentes de Reino Unido ha propuesto cinco sefiales orientativas que pueden ser tomadas como
referencia para el examinador y, tomadas en cuenta por el solicitante a la hora de redactar las

reivindicaciones:

1. (Tiene la invencion un efecto técnico en un proceso que se lleva a cabo fuera del
ordenador? (entendiendo ordenador como fue descrito en la seccion 3.1)

2. (Este efecto técnico influye en la forma en que esta configurado el ordenador?

3. (Permite que el ordenador tenga una mejor funcionalidad?

4. (Permite que sea mas eficiente?

5. (Resuelve un problema técnico existente dentro o fuera del ordenador?

Estas cinco sefiales orientativas constituyen una guia de utilidad tanto para el inventor a la
hora de realizar la descripcion y la redaccion de las reivindicaciones de la invencidon a ser

presentada ante la Oficina, como para los examinadores al momento de evaluar si la solicitud se
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ajusta a los requisitos de patentabilidad, en especial cuando se trata de una invencion de
Inteligencia Artificial.

La aplicacion de estas sefiales debe orientar tanto al solicitante como al examinador, cada
uno desde su rol, en determinar si el contenido a ser presentado/evaluado verdaderamente propone
una contribucion técnica mas alla del hecho de que implique el uso de un ordenador y/o programa
de computacion.

Si la aplicacion de estas senales conduce a la respuesta de que el contenido de la invencion
realiza una tarea o proceso susceptible de patentabilidad, por cuanto cumple con los requisitos para
ello, se puede sostener que existe una contribucion técnica, lo cual le permite ser protegible.

5.1 Ejemplos de invenciones de [A que pudiesen o no ser patentables conforme a si tienen

una contribucion técnica.

A los fines de ilustrar al inventor y/o examinador, se describen una serie de
ejemplos de invenciones de IA que presentan contribucion técnica como también materializaciones
de inventos en los que no existe aporte técnico alguno':

Sistema de diagnostico médico el cual es asistido por un sistema de IA a través de

la aplicacidn de redes neuronales y basado en imagenes médicas:

Se trata de un sistema que emplea redes neuronales artificiales para el analisis de
imagenes médicas como pueden ser tomografias y/o radiografias a partir de la historia
clinica del paciente con la finalidad de asistir en el diagnostico de enfermedades.

Esta invencion se compone de:
e Modelo de Inteligencia Artificial entrenado a través de patrones de

imagenes médicas e historias clinicas.

" Ejemplos ilustrativos de autoria propia
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e Algoritmo de fusion entre imagenes y datos clinicos.

e Programa de computacion en el cual los médicos especialistas pueden cargar
datos relacionados al caso.

e Sistema de aprendizaje continuo de las redes neuronales.

Para lograr establecer si esta invencion resulta patentable conforme a la legislacion interna,
resulta necesario ademds de determinar si cumple con los tres requisitos de patentabilidad
(novedad, altura inventiva y aplicacion industrial), si tiene una contribucion técnica mas alla de la
simple aplicacion de programas de computacion e inteligencia artificial para la resolucion de un

problema. Para ello, es posible tomar en cuenta las sefiales orientativas expuestas en la seccion 5:

e ;Tiene la invencion un efecto técnico en un proceso que es llevado a cabo fuera del
ordenador? Si, es un método de asistencia en el diagnostico de enfermedades.

e ;Este efecto técnico influye en la forma en que esta configurado el ordenador? No
resulta necesario modificar la configuracion del ordenador, por cuanto el sistema
de redes neuronales se adapta a partir de la informacion dada y no es necesario
reconfigurarlas.

e Permite que el ordenador tenga una mejor funcionalidad? La invencion no afecta
de manera directa la funcionalidad del ordenador, por cuanto se destina a la
ejecucion de un proceso con un efecto fuera de este.

e ,Permite que sea mas eficiente? La invencion mejora un proceso que es llevado a
cabo fuera del ordenador.

¢ ;Resuelve un problema técnico existente dentro o fuera del ordenador? Si, ejecuta

una solucion a un problema técnico existente fuera del ordenador.
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Con base a ello, las sefiales orientativas ayudan a comprender qué funcion tiene la
invencion y qué tareas ejecuta, permitiendo asi evaluar si esta lleva a cabo un procedimiento o
método que no se limita a la simple ejecucion de un programa de computadora. A continuacion,

un ejemplo de una invencion con falta de contribucion técnica:

Un generador de hordéscopos personalizados a partir del uso de Inteligencia Artificial:

Se trata de un método empleado a través de un programa de computadora que utiliza
Inteligencia Artificial para la generacion de hordscopos personalizados e individualizados a partir
de datos que proporciona el usuario. Con estos datos, el sistema analiza las respuestas a preguntas
predeterminadas las cuales compara con la informacion existente sobre los signos zodiacales, tales
como elementos de la personalidad, temperamentos, gustos, entre otros, y genera un hordscopo

adaptado a los datos del usuario con Inteligencia Artificial generativa.

El sistema se compone de:

e Un programa de computadora con lenguaje de Inteligencia Artificial generativa.
e Una base de datos con informaciéon de preguntas predeterminadas y signos

zodiacales.

A los fines de determinar la posible contribucion técnica de la invencion, se plantean las

sefiales orientativas:

e Tiene la invencion un efecto técnico en un proceso que es llevado a cabo fuera del
ordenador? No, por cuanto la generacion de hordscopos no influye en procesos

técnicos.
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e ,Este efecto técnico influye en la forma en que esta configurado el ordenador? No
tiene ningun tipo de influencia la generacion de un hordoscopo en la configuracion
del ordenador.

e ;Permite que el ordenador tenga una mejor funcionalidad? La invencion no afecta
de manera directa la funcionalidad del ordenador.

e ,Permite que sea mas eficiente? La invencion no lleva a cabo ningun efecto que
haga mas eficaz un proceso técnico.

e ;Resuelve un problema técnico existente dentro o fuera del ordenador? No, por

cuanto la generacion de horoscopo no es un problema técnico existente.

Resulta un ejemplo de como una invencion, a pesar de que emplee el uso de ordenadores,
programas de computadora e Inteligencia Artificial, no tiene ninguna contribucion técnica que le
permita alcanzar los requisitos de patentabilidad, por lo tanto, no resulta protegible a través del

sistema de patentes.

6. Consideraciones sobre la presentacion y examinacion de las descripciones y

reivindicaciones de las solicitudes de patentes.

Otro aspecto para considerar por los solicitantes e inventores que desean presentar una
solicitud de titulo de patente ante la Oficina recae en la redaccion de la descripcion y las
reivindicaciones que definen el petitorio de caracterizacion sobre el invento, en las cuales se debe

poner especial atencion, al ser determinantes sobre el alcance del derecho de patente.

De acuerdo con la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI):

Las reivindicaciones definen el alcance de la proteccion exclusiva proporcionada por la

patente desde la perspectiva de los aspectos técnicos de la invencion. Las reivindicaciones
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son la parte de la solicitud de patente que determina sus efectos juridicos, y la decision
sobre la patentabilidad de una invencion se determina en funcion de las reivindicaciones.

(2022, p. 39).

Por su parte, respecto a la descripcion de la invencion, la misma Organizacion sefiala que
en ella “(S)e divulga la invencion de manera tan clara y completa que una persona experta en la
materia podria realizar la invencion reivindicada. Para facilitar la lectura de la descripcion, se suele
dividir en varios apartados.” (2022, p. 39) por lo que es el documento en el que se realiza una

explicacion completa sobre la aplicacion y funcionamiento de la invencion a ser solicitada.

Su importancia recae en que, la descripcion de la solicitud debe proporcionar la
informacion suficiente y necesaria para que una persona experta en la materia relacionada a de la
invencion pueda replicarla y se puede dar a entender al examinador el alcance que tienen las

reivindicaciones para el proceso de examinacion.

En cuanto a las invenciones de Inteligencia Artificial, una redaccion de reivindicaciones
que no comunique de manera eficaz al examinador que se esta buscando proteger un programa de
computacion y/o un sistema de Inteligencia Artificial por si solo, puede ser determinante a los

efectos de decidir sobre la concesion de la patente o no.

Estas invenciones suelen versar sobre métodos o procedimientos para la obtencion de un
resultado, en los cuales se emplean los programas de computadora y el uso de la Inteligencia
Artificial. Por lo cual, deben ser sefalados los procedimientos que son realizados por el ordenador
y/o la Inteligencia Artificial como un medio para la obtencién de un resultado y no de manera

exclusiva la descripcion, configuracion y funcionamiento del programa.
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A continuacion, se expone un ejemplo de una posible reivindicacion para un método que

implica el uso de Inteligencia Artificial:

7. Principios generales y consideraciones relativos a las recomendaciones sefialadas.

Las invenciones de IA deben ser solicitadas y evaluadas teniendo presente el enfoque de la
contribucion técnica que aportan, bien sea que esta resuelva un problema técnico dentro o fuera
del ordenador, més que atender al tipo de programa de computadora empleado, su configuracion

y funcionamiento dentro del contexto de la invencion.

Las exclusiones de patentabilidad contempladas en la legislacion nacional hacen referencia
a ideas abstractas, como lo pueden ser invenciones que son algoritmos, métodos matematicos,
programas de ordenador por si mismos, planes de negocio o financieros. Las solicitudes de patente
cuyo objeto son invenciones de IA podran no estar contenidas en las exclusiones de patentabilidad
en la medida que los solicitantes se encarguen de presentar una correcta descripcion y redaccion
de reivindicaciones en las que no se entienda como objeto de la invencion alguna de las exclusiones

como tal y, dejen expuesta de manera clara y concisa la contribucion técnica que aportan.

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez revisados los antecedentes existentes a la presente investigacion, los cuales
aportaron una guia para la realizacion de esta, asi como las decisiones judiciales objeto del marco
metodologico, las bases legales tomadas en consideracion y expuestos los lineamientos de la
propuesta a la investigacion, es necesario para llegar a las conclusiones del trabajo, plantear la

siguiente interrogante:
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Conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial Venezolana de
1955, relativas a las patentes y su elegibilidad, ;como y por qué las invenciones de software ¢
Inteligencia Artificial no se encuentran definidas expresamente dentro de las exclusiones de
patentabilidad del Articulo 15 de la Ley y, por ende, resultarian elegibles para patente en

Venezuela?

En primer lugar, es necesario tomar en cuenta lo establecido en el articulo 14 de la Ley de
Propiedad Industrial, en el cual se establecen aquellas invenciones que son elegibles para patente

y resultan relevantes para la examinacion de invenciones de software e Inteligencia Artificial:

Numeral 2: “Toda nueva maquina, herramienta, instrumento o aparato de uso industrial o

de aplicacion (...) técnica (...)".

Numeral 4: “Nuevos procedimientos para la preparacion de materias u objetos de uso

industrial o comercial”.

Numeral 6: “Reformas, mejoras o modificaciones introducidas en las cosas ya conocidas”.

Numeral 8: “Cualquier otra invencidon o descubrimiento apto para tener una aplicacion

industrial”.

De acuerdo con lo contenido en estos numerales, bajo la ley venezolana resultaria posible
que sean elegibles invenciones como lo puede ser hardware que incorpore uso de Inteligencia
Artificial con un uso industrial o aplicacion técnica concreta y cierta, métodos para la obtencion
de resultados que impliquen el uso de ordenadores e Inteligencia Artificial que se dirijan a un uso

concreto; procesos de optimizacion y mejora a otras invenciones en las que se emplee Inteligencia
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Artificial o, cualquier método o producto que impliquen el uso de Inteligencia Artificial y tengan

una utilidad industrial concreta.

Por lo tanto, el articulo 14 de la ley si bien no sefiala expresamente la elegibilidad de
invenciones de software e Inteligencia Artificial, permite la patentabilidad de invenciones que se
contengan de una aplicacion industrial clara con aportes técnicos concretos, no obstante, la
respuesta a la interrogante planteada se debe centrar en las exclusiones de patentabilidad

contenidas en el articulo 15.

Este articulo enumera todo aquello que “no es patentable”, siendo relevante al caso

aplicable los siguientes numerales:

Numeral 2: “Los sistemas o combinaciones de control, financieros, comerciales...”

Numeral 3: “El simple aprovechamiento de sustancias o fuerzas naturales...”

Numeral 6: “Los inventos simplemente teoricos o especulativos, en los cuales no se hayan

conseguido sefialar y demostrar su practicabilidad y su aplicacion industriales bien definidas”.

Visto esto, se puede sefialar que las invenciones de software y/o Inteligencia Artificial, no
se encuentran expresamente excluidas de la patentabilidad por el articulo 15 de la Ley, como bien
ocurre de la interpretacion de leyes extranjeras como lo pueden ser la ley americana de patentes o
el Convenio de la Patente Europea. No obstante, por el mismo contenido de estas invenciones y la
aplicacion que se les da, es necesario evaluar si realmente no se encuentran contenidas en las
exclusiones de patentabilidad sefialadas precedentemente y, por ende, resultarian elegibles para

patente en Venezuela.
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Pues asi, tenemos que una invencion que implique el uso de una computadora y/o
Inteligencia Artificial para la aplicacion de un sistema de tipo financiero o comercial, se
encontraria dentro de la exclusion del numeral 2, como pudiese ser el caso de la patente objeto de
la controversia en Alice Corp. vs CLS Bank, un método para la intermediacion y disminucion de

riesgos en operaciones financieras mediante el uso de computadoras.

De la misma forma, una simple descripcién de como se utiliza la Inteligencia Artificial en
una invencion sin una contribucion técnica clara provocaria que la invencidon pueda ser excluida
conforme al numeral 3 del articulo 15 o bien al numeral 6, si no se demuestra la aplicacion

industrial de manera concreta y clara.

Dicho esto, es posible establecer que estas exclusiones de patentabilidad contenidas en los
numerales citados, no versan de manera expresa sobre el objeto de la invencion en si, sino mas
bien sobre la forma como se describe, como se limita la apropiabilidad de la caracterizacion de
algunos aspectos de su descripcion y reivindicaciones y su contraste con los requisitos para la
patentabilidad, resaltando la importancia de la existencia de una contribucion técnica. En ese
sentido, y hecho el analisis desde esta perspectiva, se puede afirmar que las invenciones de

software e inteligencia artificial serian elegibles para titulo de patente siempre que:

1) Cumplan con los requisitos esenciales de patentabilidad: novedad, aplicacion industrial
y altura inventiva.

2) El contenido de su descripcion y reivindicaciones no verse sobre la proteccion de
programas de computadora, algoritmos matematicos, empleo de féormulas o cualquier

idea abstracta “como tal” sin ningun tipo de aplicacidn técnica cierta.
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3) Demuestren una verdadera contribucion técnica al estado del arte y no realicen un
simple proceso que resulte “estético o cognitivo” en los términos que fueron sefialados
por la Corte Suprema de Reino Unido en el caso de la sentencia revisada en el Marco

Metodologico,

Resultan elegibles para patente en Venezuela, por cuanto el articulo 15 de la Ley de
Propiedad Industrial no excluye de manera expresa aquellas invenciones que se componen y
emplean para llevar a cabo un método o la obtencion de un resultado de programas de computadora
y/o Inteligencia Artificial, siempre que el objeto de estas invenciones no sea la proteccion del
programa de computadora “como tal”’ y que pueda ser utilizado como conducto o herramienta para

obtener una ventaja y/o mejora real, comprobable y tangible en un érea técnica.

Asimismo, respeto a las recomendaciones para la redaccion de memoriales, seran
necesarios esfuerzos tanto de los inventores como examinadores con relacion a la evaluacion de
solicitudes de patente; las invenciones de software e Inteligencia Artificial resultaran elegibles para
patente en Venezuela siempre y cuando cumplan con los requisitos listados en los parrafos
precedentes, por lo cual los inventores deben procurar una correcta redaccion de descripcion y
reivindicaciones que expresen de manera clara qué es el objeto de la proteccion que se pretende y

expliquen por qué resulta una invencion elegible con base a los requisitos de patentabilidad.

De la misma manera, los examinadores de la Oficina de Patentes deben mantenerse
actualizados e informados con relacion a las modernas tendencias en el contexto del derecho de
patentes, con el fin de evitar errores de examinacion, asi como seguir las guias, manuales,
lineamientos y recomendaciones emitidas por instancias regionales e internacionales en la materia

que, aportan bases para la examinacion de solicitudes de patente que, normalmente se pensaria de
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forma apresurada y superficial que se encuentran incursas en las exclusiones de patentabilidad,

como ha ocurrido con las invenciones de software e Inteligencia Artificial.

Mas alld de la entrada en vigencia de una nueva Ley de Propiedad Industrial realmente
adaptada a los tiempos modernos que contenga disposiciones relativas a las patentes en las que se
liste de una manera mas clara y con menos restricciones las posibilidades y exclusiones de la
patentabilidad, asi como que se desarrollen conceptos base como lo son la novedad, altura
inventiva y aplicacion industrial, que permitird entender de mejor manera la materia patentable y
las exclusiones, resulta necesario que los examinadores de patentes desarrollen criterios claros y
concisos, coherentes con el avance de la tecnologia y la sociedad. Sin ello, no sera posible la
correcta aplicacion de una ley ni la mejora de un sistema de patentes que actualmente se encuentra

desactualizado.
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ANEXOS

Matriz comparativa de criterios de las decisiones judiciales estudiadas

Criterio / Caso

Parker v. Flook
437 U.S. 584 (1978)

Alice Corp. v. CLS
Bank
573 U.S. 208 (2014)

Emotional
Perception Al Ltd v.
Comptroller-General
(2024)

Corte que decidio
el caso

Corte Suprema de
los Estados Unidos
de América

Corte Suprema de
los Estados Unidos
de América

Corte de Apelaciones
(division civil) de la

Corte Suprema de
Justicia de Reino
Unido

Objeto de la

Solicitud de Patente

Cuatro patentes que

Solicitud de patente

controversia de procedimiento | cubrian un sistema | para un sistema de
para actualizar de | para la reduccion de | redes neuronales
manera automadtica | riesgos  en  las | artificiales (ANN) que
los limites de alarma | transacciones recomienda archivos
en un proceso | financieras. musicales segin la
quimico mediante similitud semantica y
una formula emocional del usuario
matematica. Se con el género musical.
discuti6  si  este
método era elegible
para patente
conforme al §101 de
la Ley de Patentes
de EE. UU.

Criterio inicial de | La  Oficina de | La  Oficina  de | La Oficina de Patentes

la Oficina de
Patentes

Patentes de EE. UU
rechazd la solicitud

por considerarla
materia no
patentable,
confirmado

posteriormente en la
apelacion.

Patentes de EE. UU
habia concedido las

patentes, su
elegibilidad fue
impugnada

posteriormente por
la via judicial.

de Reino  Unido
rechazo la invencion
solicitada para patente
por considerarla “un
programa de
ordenador como tal”,
excluido de acuerdo
con el Art. 1 seccion 2
de la Ley de Patentes
de Reino Unido.

Motivaciones de
hecho y derecho
aplicadas

La Corte Suprema
de EE. UU aplico la
doctrina del “punto
de novedad”,
asumiendo que la

La Corte establecio
el test de dos pasos
Alice/Mayo:
1. Determinar
si el reclamo

La Corte de
Apelaciones aplico el
test

Aerotel/Macrossan el
cual contiene sefias
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formula matematica
pertenecia al
dominio publico y
no existia
contribucion técnica
adicional, por lo
cual, la solicitud no
resultaba  elegible
para patente,

se dirige a
una idea
abstracta.

2. Verificar si
contiene un
concepto
que
transforme
la idea
abstractay le
aporte altura
inventiva.

De acuerdo con la
Corte, no aplicaban
ninguno de los dos
pasos.

para determinar si
existe  contribucion
técnica en una
invencion,

determinando que no
habia algo mas alla de
una contribucion
“estética o cognitiva”.

Decision de la | Confirm6 el rechazo | Las patentes fueron | La Corte de
Corte inicial de la Oficina | invalidadas por ser | Apelaciones revirti6 el
de Patentes. ideas abstractas | fallo de la Corte
implementadas en | Suprema, aceptando la
un ordenador | negativa de la Oficina
genérico. de Patentes.
Test o marco | Analisis del punto | Test de dos pasos | Test
analitico aplicado | de la novedad de la | Alice/Mayo para la | Aerotel/Macrossan
invencion. patentabilidad bajo | compuesto de cuatro
lo establecido en el | pasos para la
§101 de la Ley de | determinacion de la
Patentes de EE. UU. | contribucion técnica
de la invencion.
Resultado practico | Solicitud rechazada | Patentes declaradas | Solicitud  denegada;
para el solicitante | en definitiva. invalidas. permiso de apelacion
ante UK SC
concedido.
Precedente. Refuerza veto a | Estandariza el test | Reafirma la exclusion
formulas “Alice/Mayo”; de patentabilidad de
matematicas sin | provoca posteriores | ANNs como
aplicacion invalidaciones  de | “computer
inventiva. patentes de software | programs as such” en
en EE. UU. Reino Unido.
Elementos Célculo de nuevos | Mitigacion de riesgo | Recomendacion  de
considerados limites de alarma | de liquidacién | archivos basada en
abstractos / no | (formula mediante un | emociones
técnicos matematica). intermediario (presentacion
financiero. estética/semantica).
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Elementos Ninguno Ninguno, por cuanto | Ninguno, por cuanto la
aceptados  como | identificado. el uso de ordenador | recomendacion de
contribucion genérico es | archivos musicales no
técnica insuficiente. aporta tecnicidad.

Normas legales | 35 U.S.C. §101; 35 U.S.C. §101; Art. 1 seccion 2 de la
citadas precedentes Benson, | precedentes Mayo, | Ley de Patentes de

Diehr.

Diehr, Flook.

1977, casos Aerotel,
Symbian.
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