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— Sim, a beira do vazio compreendeu o mais importante — miou Zorbas.
— Ah, sim? E o que é que ela compreendeu? — perguntou o humano.

— Que 56 voa quem se atreve a fazé-lo.

Luis Septlveda
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Resumo

O objeto do presente estudo é aferir a patenteabilidade ou ndo pa-
tenteabilidade de invengdes geradas por sistemas de Inteligéncia Artifi-
cial com capacidade inventiva.

Em primeiro lugar, sera feita uma breve explicacdo do conceito de
patente e requisitos da patenteabilidade. Em segundo lugar, proceder-
-se-4 a uma andlise comparativa entre o direito de patentes e o direito
de autor, onde serdo determinados os elementos diferenciadores que
permitem sustentar que a autoria tem de ser humana, elementos esses
que ndo estdo presentes com a mesma intensidade no direito de patentes
quanto ao conceito de inventor. Em terceiro lugar, serdo concretizados
e explorados trés conceitos distintos: invengdes assistidas por sistemas
de Inteligéncia Artificial, invengdes implementadas por sistemas de
Inteligéncia Artificial e inven¢des geradas por sistemas de Inteligéncia
Artificial.

Posteriormente, serd relevante a determinagao e andlise de normas
juridicas que aludam ao conceito de inventor no ambito do direito de
patentes, de forma a averiguar que entidades podem ser incluidas no
referido conceito de inventor, com apoio no estudo da jurisprudéncia
relacionada com o caso DABUS. Neste ponto, serd feita uma comparagao
entre alguns sistemas juridicos dentro e fora da Unido Europeia, assim
como serd tida em conta a Convencao sobre a Patente Europeia, com o
objetivo de conhecer o atual paradigma.

Por fim, assumindo a patenteabilidade de invengdes geradas por
sistemas de Inteligéncia Artificial, cumprira atender ao atual sistema le-
gal e responder as questdes de saber quem é a pessoa singular designada
como inventor. J& face a hipétese de o conceito de inventor incluir siste-
mas de Inteligéncia Artificial, serd necessdrio averiguar a possibilidade
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de se conceber uma via alternativa da concessdo da titularidade do di-
reito a uma pessoa juridica e analisar a atual adequacdo dos requisitos
da patenteabilidade. Contrariamente, assumindo-se a ndo patenteabili-
dade destas invengdes, serd feita uma andlise das consequéncias sociais
e tecnoldgicas que dai possam ocorrer.

Palavras-chave: Sistemas de Inteligéncia Artificial, invencdes, ca-
pacidade inventiva, inventor, patentedvel, direito de patentes, DABUS



Abstract

The object of the present study is to assess the patentability or unpatent-
ability of inventions generated by Artificial Intelligence systems with inventive
capacity.

Firstly, a brief explanation of the concept of patent and the requirements
of patentability will be given. Secondly, a comparative analysis will be made
between patent law and copyright law in which the differentiating elements that
allow sustaining that authorship must be human will be determined, elements
that are not present with the same intensity in patent law regarding the con-
cept of inventor. Thirdly, three different concepts will be defined and explored:
inventions assisted by Artificial Intelligence systems, inventions implemented
by Artificial Intelligence systems and inventions generated by Artificial Intel-
ligence systems.

Subsequently, it will be relevant to determine and analyze the legal rules
alluding to the concept of inventor within the scope of patent law, to ascertain
which entities may be included in the aforementioned concept of inventor, with
support from the study of the case law related to the DABUS case. At this stage,
a comparison will be made between some legal systems inside and outside the
European Union, as well as the European Patent Convention, to learn the exist-
ing paradigm.

Finally, assuming the patentability of inventions generated by Artificial
Intelligence systems, it is necessary to address the current legal system and
answer the question of who is the natural person designated as the inventor. In
light of the hypothesis that the concept of inventor includes Artificial Intelligence
systems, it is necessary to investigate the possibility of devising an alternative
way to grant the ownership of the right to a person and analyze the current
adequacy of the requirements of patentability. On the contrary, assuming the
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non-patentability of these inventions, the social and technological consequences
will be analyzed.

Keywords: Artificial Intelligent systems, inventions, inventive capacity,
inventor, patentability, Patent Law, DABUS
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I. Introducgao

O avango tecnoldgico recente resultou num crescimento exponen-
cial das inovagdes em tecnologias digitais, com um aumento de 172%
nos ultimos 5 anos, em comparagao com a média do crescimento de pe-
didos de patentes. Dentro destas, verificou-se um crescimento de 718%
das tecnologias relacionadas com sistemas de IA no mesmo periodo, de
acordo com a OMPI.

Neste contexto, os sistemas de IA assumem o papel de tecnologia
disruptiva significativa, apresentando um conjunto de desafios para os
legisladores nas mais diversas dreas?, nomeadamente a Propriedade In-
dustrial, e pouco tem sido discutido acerca do seu impacto no direito de
patentes.3

Encontramo-nos na «Era da Invencdo Artificial», onde sistemas de
IA sdo capazes de criar produtos de formas que anteriormente requeriam

1 V. World Intellectual Property Report 2022, p. 8, in https:/ /www.wipo.int/edocs/
pubdocs/en/wipo-pub-944-2022-en-world-intellectual-property-report-2022.pdf
(24/05/2022). Os relatérios sdo publicados de dois em dois anos.

2 Mark D. Fenwick et al., «Regulation Tomorrow: What Happens When Technology
is Faster than the Law?» in American University Business Law Review, vol. 6, issue 3,
2017, pp. 564-565, in https:/ / papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id=3204119
(15/01/2023). Para ler sobre os desafios existentes nos mais variados setores de Direi-
to, como a responsabilidade civil, privacidade, bancdrio e financeiro, fiscalidade, entre
outros, v. Inteligéncia Artificial & Direito, Manuel Lopes Rocha & Rui Soares Pereira
(coord.), Coimbra, Almedina, 2022.

3 Michael McLaughlin, Computer-Generated Inventions, 2018, p. 3, in https:/ / papers.
ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id=3097822 (15/01/2023).
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interven¢do humana, o que permite a reduc¢do do tempo e dinheiro con-
sumido na drea da investigacdo.* A concessdo de patentes sobre estas
inven¢des pode impulsionar o investimento neste tipo de tecnologias e
fomentar a inovacdo —no entanto, importa analisar a adequagao do atual
sistema do direito de patentes neste meio.

Perante este enquadramento, os cientistas comecaram a desen-
volver sistemas de IA que, alegadamente, sdo capazes de gerar ideias,
projetos, invencgdes, de forma auténoma, independente de intervengdo
humana. E partindo deste cendrio que o Dr. Stephen Thaler, um cien-
tista americano e o criador e dono de um sistema de IA denominado
DABUS, submeteu pedidos de patentes sobre duas invengdes geradas
pelo DABUS em diferentes jurisdi¢des e nomeou o sistema de IA como
o inventor, desafiando o atual enquadramento legal que parece limitar o
conceito de inventor a pessoas singulares.

Em primeiro lugar, embora um sistema de IA possa criar uma in-
vencdo que preencha os requisitos de patenteabilidade — a novidade, a
atividade inventiva e a aplicabilidade industrial — a questdo central re-
side em determinar quem pode ser considerado inventor em pedidos de
patentes sobre invengdes geradas por sistemas de IA.

Como é evidente, se um sistema de IA é usado como uma mera fer-
ramenta, mesmo que sofisticada, sob o comando humano, no processo

* V. Robert Plotkin, The genie in the machine: how computer automated inventing is revolu-
tionizing law and business, Stanford, California, Stanford University Press, 2009, pp. 1-5.

5 Ibid., pp. 7-8, onde o autor refere que: «(...) we must ensure that patent law strikes
the right balance when allocating ownership rights in artificial invention technology
and the inventions it produces. (...) We have reason to believe, however, that patent
law as it exists today will strike the wrong balance if we apply it to artificial invention
technology». O autor dd o exemplo das patentes sobre software que sdo adquiridas por
empresas mais pequenas, embora ndo tenham investido nessas invengdes, com o tinico
propésito de irem acumulando licengas e pedidos de indemnizagdo contra as empresas
que usam essas tecnologias.
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de desenvolvimento de uma nova tecnologia, entdo o ser humano deve
ser considerado o inventor. No entanto, cumpre saber se esta solugdo
deve ser aplicada na situagdo em que um sistema de IA gera um novo
produto autonomamente, tendo sido capaz de avaliar a descoberta e
concluir se existe algum valor técnico e utilidade.

Para isso, serdo apresentadas trés respostas possiveis. Numa pri-
meira via, ter-se-d4 em conta a resposta do atual enquadramento legal
nesta matéria, admitindo-se que, subsumivel ao conceito de inventor,
apenas estdo as pessoas singulares. Na segunda via, serd admitida a
inclusdo de sistemas de IA no conceito de inventor. Por fim, a tltima
abordagem serd no sentido de ndo se admitir a patenteabilidade destas
invengdes, caindo as mesmas no dominio publico.

De seguida, serd abordado um conjunto de desafios, nomeada-
mente os atuais limites legais, a eventual necessidade de reconfiguragao
dos préprios requisitos da patenteabilidade e do conceito de inventor, a
atribuicdo da titularidade do direito a patente situagdo, as implicagdes
para os inventores atuais e o risco da opgao pelos segredos de negdcio.

Por fim, e tendo presentes as conclusdes da referida andlise, refletir-
-se-4 em que medida é que o atual enquadramento legal é adequado a
responder ao impacto dos sistemas de IA no direito de patentes, sobre-
tudo tendo em conta o objetivo fundamental neste &mbito, que é propor-
cionar o desenvolvimento tecnolégico.



II. Consideragoes iniciais

1. Patentes e requisitos

Uma patente pode ser definida como um titulo que atribui um
direito exclusivo de exploracdo de uma invengdo — quer essa invencgao
consista num novo produto, num novo processo para obter um produto
ja existente ou numa nova utilizagdo desse mesmo produto —, titulo esse
concedido por um Estado, através de uma entidade administrativa, que
em Portugal é o INPI e, em Portugal, é o IEP.

Este direito exclusivo de exploracdo conferido pela patente vigora
durante um periodo méximo de 20 anos a contar da data do pedido,
como previsto no artigo 100.° do CPI e no artigo 63.° da CPE. Corres-
ponde a duragdo minima prevista no artigo 33.° do Acordo TRIPS, mas é
generalizadamente aceite em todo o mundo.

Embora a patente tenha por objeto uma invengdo, ndo existe uma
defini¢do para este conceito tanto no CPI, como na CPE, tratando-se de
um «conceito juridico indeterminado»’. A OMPI avangou com uma de-
finicdo de invengdo como sendo «uma solugdo para um problema espe-
cifico no dominio da tecnologia»®, ou pode ser definida, também, como

6 Pedro Sousa e Silva, Direito Industrial: Nogdes Fundamentais, 2.* ed., Coimbra, Alme-
dina, 2019, p. 47.

7 Jodo Paulo Remédio Marques in Cédigo da Propriedade Industrial Anotado, Luis Couto
Gongalves (coord.), Coimbra, Almedina, 2021, p. 171.

8  WIPO Intellectual Property Handbook, Policy, Law and Use, 2004, p. 17, in https:/ /
tind.wipo.int/record /28661 (01/04/2023) (tradugdo nossa).
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«um produto ou processo que oferece uma nova forma de se fazer algo
ou uma nova solugao técnica para um problema»°.

Para uma invengdo ser patentedvel é necessdrio que preencha os
requisitos previstos nos artigos 50.° e 54.° do CP1I, e 52.° da CPE, ou seja,
os requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicagdo industrial.
Para além destes requisitos, é necessdrio ainda que a invengdo em causa
possua cardter técnico'’, sem o qual revestird uma natureza abstrata
e deixard de ser patentedvel, como é o caso das descobertas, teorias
cientificas e métodos matemadticos!!, materiais ou substancias que jd se
encontrem na natureza'?, as criagdes estéticas'3, os planos, principios e
métodos do exercicio de atividades intelectuais, que sejam aplicados em

matéria de jogo, atividades econémicas ou programas de computador!*

o WIPO, What is intellectual property?, p. 5, in https:/ /www.wipo.int/edocs/pub-
docs/en/wipo_pub_450_2020.pdf (01/04/2023) (tradugdo nossa). Couto Gongalves,
Manual de Direito Industrial: Propriedade Industrial de Concorréncia Desleal, 9.% ed., Coim-
bra, Almedina, 2022, p. 42, define uma invengdo como sendo «um ensinamento para
uma agdo planeada, com a utilizagdo das forgas da natureza suscetiveis de serem do-
minadas, para obtengdo de um resultado causal previsivel».

10 No acérdao proferido pela Camara de Recurso do IEP, processo T 0154 /04, de 15 de
novembro de 2006, o IEP esclareceu que, para estarmos perante uma invengao patentea-
vel, é necessdrio que se verifiquem quatro requisitos, distintos e independentes entre si:
tem de existir uma inven¢do que preencha os requisitos da novidade, atividade inven-
tiva e aplicacdo industrial — e o cardter técnico é um requisito implicito numa invencao,
nos termos da letra do artigo 52.°, n.° 1, da CPE (p. 17), in https:/ / www.epo.org/en/
boards-of-appeal / decisions/t040154ex1 (31/03/2023). Sobre esta questdo, v. IEP, Case
Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 10.* ed., 2022, pp. 2-9 in https:/ /
documents.epo.org/ projects /babylon/eponet.nsf/0/EF154D7BDD80ECF7C12588990
054645F / $File / case_law_of_the_boards_of_appeal_2022_en.pdf (01/04/2023).

T Artigo 51.°, n.° 1, alinea a), do CPI e artigo 52.°, n.° 2, alinea a), da CPE.
12 Artigo 51.°, n.° 1, alinea b), do CPI.

13 Artigo 51.°, n.° 1, alinea c), do CPI e artigo 52.°, n.° 2, alinea b), da CPE.
14 Artigo 51.° n.° 1, alinea d), do CPI e artigo 52.°, n.° 2, alinea c), da CPE.
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— relativamente aos programas de computador, apenas aqueles que nao
tenham qualquer contributo técnico®® —, e ainda as apresentag¢des de in-
formacgao.!®

No entanto, s6 é excluida a patenteabilidade de uma determinada
inven¢do quando a mesma incida sobre um destes elementos considera-
dos como tal'’, mas se um destes elementos for utilizado para a obten¢éo
de um determinado produto, entdo essa utilizacdo ja pode ser patentea-
da.!’® Além disso, também se exclui do universo da patenteabilidade um
outro acervo de realidades, como ragas animais e as variedades vegetais,
invencdes cuja exploragdo comercial seja contrdria a lei, a ordem publica
e aos bons costumes, métodos de tratamento cirtrgico ou terapéutico
do corpo humano ou animal e os métodos de diagndstico aplicados ao
animal ou corpo humano, entre outras.!’

No conjunto de requisitos formais, nos termos do artigo 61.° e se-
guintes do CPI, encontra-se, entre outros, a identificagdo do requerente
e do inventor (que podem ser pessoas distintas) e a descri¢ao do invento
de uma forma suficientemente clara e completa para a invencdo ser exe-
cutada por qualquer pessoa competente na matéria.?

Comecando pelo requisito da novidade, tem-se que uma invengao
é considerada nova quando a mesma ndo estiver incluida no estado da
técnica?!, sendo que o estado da técnica abrange tudo o que tiver sido

15 Artigo 51.° n.° 1, alinea d), do CPI, in fine.

16 Artigo 51.°, n.° 1, alinea e), do CPI e artigo 52.°, n.° 2, alinea d), da CPE.
17 Artigo 51.°, n.° 2, do CPI e artigo 52.°, n.° 3, da CPE.

18 Pedro Sousa e Silva, ob. cit., p. 49.

19 Artigo 52.°, n.° 1 en.° 2, do CPI e artigo 53.° da CPE.

20 Como é exigido pelos artigos 62.°, n.° 4, 66.°, 75.°, n.° 1, alinea d), e 114.°, alinea d),
do CPI e artigo 83.° da CPE.

2L Artigo 54.°,n.° 1, do CPI e artigo 54.°, n.° 1, da CPE.



18 | Inés Meneses Lampreia

tornado acessivel?? ao puablico??, a uma escala mundial (ou seja, dentro
ou fora do Pais) antes da data do pedido da patente, seja por descrigdo,
utilizagdo ou qualquer outro meio.?* Também se entende que estd com-
preendido no estado da técnica o contetido dos pedidos de patente® e
de modelos de utilidade?®, desde que tenham sido requeridos antes do
pedido da patente em causa?’, mesmo nao tendo sido ainda publicados,
desde que sejam publicados na mesma data do pedido da patente, ou
em data posterior.?

Relativamente ao requisito da atividade inventiva, a respetiva
defini¢do ndo € tdo evidente. Nos termos do artigo 56.° da CPE e do
artigo 54.°, n.° 2, do CPI, uma invencgao tem atividade inventiva quando,
para um perito na especialidade, ndo resultar de uma maneira evidente
do estado da técnica. O perito na especialidade consubstancia o «perfil
abstrato de uma pessoa ou um grupo de pessoas tecnicamente qualifica-
das», que representam o profissional tecnicamente competente no setor

22 Pedro Sousa e Silva, ob. cit., pp. 58-59, refere que se exige «que tenha ocorrido uma
“divulgagdo habilitante”, isto é, uma revelagdo que preste informacéo suficiente para
habilitar uma pessoa competente na matéria a pér em pratica o invento».

2 Pedro Sousa e Silva, ob. cit., p. 58, diz-nos que «por “publico” deve entender-se o
universo de pessoas que ndo estejam obrigadas, perante o inventor, a manter a infor-
macdo em segredo». V. no mesmo sentido, David I. Bainbridge, Intellectual Property, 8.
ed., Harlow, Pearson Education Limited, 2010, p. 419.

2 Artigo 55.°,n.° 1, do CPI e artigo 54.°, n.° 2, da CPE.

% Artigo 55.°, n.° 2, do CPI e artigo 54.°, n.° 3, da CPE.

% Artigo 55.°, n.° 2, do CPL

27 Para produzir efeitos em Portugal, nos termos do artigo 55.°, n.” 2, do CPIL

2 Pedro Sousa e Silva, ob. cit., p. 57, faz referéncia ao «principio de novidade absoluta»,
isto é, «a novidade do invento é medida a luz de toda a informacéo disponivel na data
do pedido (ou da prioridade) da patente, independentemente do modo, do tempo ou
do local em que a sua divulgagdo ocorreu».
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em questdo, que deve compreender os conhecimentos gerais presentes
nesse mesmo setor. %

E importante ter em atengdo que a evolugéo técnica ndo é um re-
quisito para a concessdo de uma patente. Assim, mesmo que uma deter-
minada inven¢do demonstre essa evolugdo técnica, em comparagdo com
outras invengdes ja existentes, ndo se substitui a necessidade da aferigao
da existéncia ou ndo do requisito da atividade inventiva.®

Para se averiguar se o requisito da atividade inventiva se encontra
preenchido, é necessdrio reconstruir a situagdo preexistente a data do
pedido de patente.3! A esse respeito, a doutrina e a jurisprudéncia tém
desenvolvido alguns métodos ou testes destinados a avaliar a atividade
inventiva®, sendo particularmente conhecida a «abordagem problema-
-solugdo»3?, desenvolvida pelo IEP e fundada na norma n.” 42, n.° 1,
alinea c), do Regulamento de Execucdo da CPE (RECPE).>* Este teste
ajuda a determinar se, em condi¢des normais, esse perito teria chegado
a solucdo encontrada pelo inventor, e ndo se poderia ter chegado a essa

2 Jodo Paulo Remédio Marques in Cédigo da Propriedade Industrial Anotado, ob. cit., pp.
287-288. V. Pedro Sousa e Silva, ob. cit., p. 61, que faz referéncia a elevada subjetividade
do requisito da atividade inventiva. A lei exige apenas que o perito na especialidade
seja um técnico competente na respetiva drea, devidamente atualizado, mas nao se
exige que seja alguém com uma capacidade acima da média.

30 Para melhor compreensao, v. IEP, ob. cit., p. 187, onde é feita referéncia a um conjun-
to de decisoes do IEP sobre esta questao.

31 Jodo Paulo Remédio Marques in Cédigo da Propriedade Industrial Anotado, ob. cit., p.
288.

2 V. ibid., pp. 288-294.

3 Para ler sobre esta abordagem, v. IEP, ob. cit., p. 187; Jodo Paulo Remédio Marques
in Cédigo da Propriedade Industrial Anotado, ob. cit., pp. 288-290; e Pedro Sousa e Silva,
ob. cit., pp. 62-63.

3  Regulamento de Execugdo da CPE in https:/ /new.epo.org/en/legal /epc/2020/
regulations.html (21/06/2023).
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mesma solugdo — evidentemente, o perito poderia ter sempre chegado a
essa solu¢ao.®

O estado da técnica, para este efeito, ndo é o mesmo daquele que se
tem em conta para aferir a existéncia do requisito da novidade.** Neste
caso, ndo se tem em conta o contetido dos pedidos de patentes e de mo-
delos de utilidade requeridos em data anterior ao pedido da patente
principal, destinados a produzir efeitos em Portugal e ainda ndo publi-
cados a data do pedido da patente.>” Embora o contetido dos pedidos de
patente e modelos de utilidade, anteriormente submetidos e ainda nao
publicados, sejam relevantes para aferir a novidade da invengdo, nao
podem condicionar a atividade criativa do novo inventor.®

Por outro lado, enquanto a apreciagdo da novidade nos pedidos
de patente depositados no IEP é realizada de forma individualizada,
documento a documento, tendo em conta cada divulgagdo anterior na
comparagdo com as regras técnicas reivindicadas e descritas no pedido
de patente, a apreciacdo da atividade inventiva permite uma andlise
mais abrangente do contetido do pedido de patente em relacdo a todos
os elementos relevantes que compdem o estado técnica mais recente (em
relagdo ao pedido da patente), mesmo que estejam presentes em diferen-
tes divulgagoes.®

% V. Pedro Sousa e Silva, ob. cit., pp. 62-63, que explica que, por esta razdo, se admite
«que se combinem vdrias referéncias da arte prévia desde que fosse provédvel que um
perito as combinasse». O autor também faz referéncia a forma benevolente como tanto
0 INPI, como o IEP tém aplicado este requisito, no sentido em que se uma determinada
invengdo gozar de novidade, raramente deixard de ser qualificada como tendo ativi-
dade inventiva.

% Ibid., p. 61.
% Artigo 54.°, n.° 3, do CPI, na mesma linha que o artigo 56.° da CPE.
% Pedro Sousa e Silva, ob. cit., p. 61.

% Jodo Paulo F. Remédio Marques, Direito Europeu das Patentes e Marcas, Coimbra,
Almedina, 2021, p. 194.
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Por fim, uma invencao tem aplicacdo industrial se o respetivo ob-
jeto puder ser fabricado ou utilizado em qualquer tipo de inddstria, ou
na agricultura.®’ Tantos os produtos como os processos sdo suscetiveis
de aplicagdo industrial*!, sendo este um requisito que demonstra a natu-
reza prética do direito de patentes.*?

Embora este tiltimo requisito e o requisito do carater técnico sejam
distintos, sdo frequentemente analisados em conjunto. O IEP esclareceu
que embora o requisito de aplicagdo industrial pudesse, cum grano salis,
ser equiparado a uma exigéncia de uma contribuicdo «técnica», isso nao
¢ o mesmo que um requisito de aplicagdo industrial; no artigo 57.° da
CPE o significado de «industrial» foi evidentemente destinado a cobrir
aplicagdes comerciais.*®

2. Direito de patentes versus direito de autor

Findo o enquadramento da patente e dos requisitos de patenteabi-
lidade, neste subcapitulo fazemos uma breve comparagédo entre o direito
de patentes e o direito de autor com o objetivo de destacar as diferengas
entre os elementos, presentes no direito de patentes e no direito de autor,
que podem servir como obstdculo a atribui¢do de autoria a sistemas de
IA e a inclusédo de sistemas de IA no conceito de inventor. Vamos prestar
especial atengdo aos direitos morais.

40 Artigo 54.°, n.° 4, do CPI e artigo 57.° da CPE.
41 IEP, ob. cit., p. 302.
42 David I. Bainbridge, ob. cit., p. 444.

4 IEP, ob. cit., pp. 302 e seguintes. Em sentido contrario, David I. Bainbridge, ob. cit.,
p- 445: «Industrial application can be equated with technical effect, and if there is some
technical effect, that is if the use or working of the invention produces some tangible
and physical consequences or if the invention is itself a physical entity (as opposed to
information), then the requirement should be met».
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Os direitos morais protegem diversos interesses, interesses esses
que podemos encontrar nas teorias de justificacdo cldssicas que tém
como objetivo fundamentar a concessao de direitos de exclusivo sobre
obras literdrias e artisticas, inveng¢des, entre outros.*

Atendendo a teoria do direito natural, inspirada pelo pensamento
de John Locke, se nds investimos o nosso tempo e trabalho numa deter-
minada criagdo ou invengdo, entdo temos o direito natural a deter e a
controlar o fruto do nosso trabalho.® J4 os pensamentos de Immanuel
Kant e de Georg Hegel inspiraram a teoria dos direitos de personali-
dade®, ao defenderem que as pessoas expressam a sua vontade e se de-
senvolvem com base nas interagdes com o mundo exterior?, vertendo o
criador na sua obra a sua personalidade criativa. Por exemplo, alguém
pode desenvolver-se como uma pessoa durante o processo de criagdo
de uma obra literdria e seria causado dano ao autor se outra pessoa as-
sumisse a autoria ou se o contetido do livro fosse alterado para apoiar
visdes extremistas ou violentas.*8

Os bens intelectuais tém duas caracteristicas muito evidentes — o
seu consumo nao é excludente e ndo sdo bens escassos, o que torna o pro-
cesso de desenvolvimento de um bem intelectual mais caro do que a sua
copia. Assim, de acordo com a teoria utilitarista, inspirada por Jeremy
Bentham, o investimento necessdrio para a criagdo de uma obra ou uma

4  Tito Rendas, «Da suscetibilidade de protegdo jusautoral de obras geradas por siste-
mas de inteligéncia artificial» in Catélica Talks: Direito e Tecnologia, Elsa Vaz de Sequeira
(coord.), Lisboa, Universidade Catdlica Editora, 2021, p. 141.

4 Ryan Abbott, The Reasonable Robot. Artificial Intelligence and the Law, Nova Iorque,
Cambridge University Press, 2020, p. 83.

% Que é mais evidente na perspetiva do direito de autor, e ndo tanto na perspetiva do
direito de patentes.

4 Ryan Abbott, ob. cit., 2020, p. 83.
4 Ibid.
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invencdo implica a existéncia de um incentivo, sob pena de os potenciais
criadores e inventores hesitarem antes de investirem o seu esfor¢o no
processo criativo ou inventivo, por ndo conseguirem recuperar os custos
do seu investimento, privando a sociedade do progresso social.*’

No direito de patentes, o foco estd nos incentivos econémicos pro-
porcionados pelo direito exclusivo de explorar uma invengdo durante
um periodo limitado, que, como ja vimos, é de 20 anos, razdo pela qual
os direitos morais ndo sdo geralmente reconhecidos da mesma forma
que no direito de autor, como iremos ver adiante. Neste sentido, nota-se
a auséncia de uma norma que aluda expressamente aos direitos morais
dos inventores no ambito do CPI, o que ndo quer dizer, no entanto, que
0s mesmos ndo se encontrem previstos.

Nari Lee defende que, embora o conceito de moralidade possa
ser citado como base para a inelegibilidade ou invalidade no direito
de patentes®, ndo pode ser invocado como argumento para os direitos
dos inventores contra violages da sua reputagdo ou integridade.”® No
ambito do direito de patentes, espera-se que as invengles sejam, de
alguma forma, desconstruidas e experimentadas, potenciando o desen-
volvimento de outras invencdes e, dessa forma, promover o progresso
tecnologico.>

O sistema de patentes assenta, assim, num compromisso entre a
divulgacdo da invencdo e o monopdlio limitado, pelo que pode ser ra-
cional negar o direito de integridade a invengdes, uma vez que tal di-
reito impediria ou, pelo menos, restringiria todas as utiliza¢des parciais

49 Tito Rendas, ob. cit., 142.
%0 V., por exemplo, o artigo 27.°, n.° 2, do Acordo TRIPS.

51 Nari Lee, «Inventor’s Moral Right and Morality of Patents» in Research Handbook on
Intellectual Property and Moral Rights (Forthcoming), Ysolde Gendreau (ed.), 2021, p. 5, in
https:/ / papers.ssrn.com /sol3/ papers.cfm?abstract_id=3716247 (03/04/2023).

52 Ibid.
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da invencdo patenteada.>® Contudo, é verdade que tanto os inventores
como os criadores fazem investimentos intelectuais, pelo que podem ser
ambos afetados através da falsa atribuicao de titularidade ou utilizacdo
censuravel de obras artisticas ou inven¢des.>*

Como referido, apesar da auséncia de uma previsdo normativa
expressa que atribua um direito moral a um inventor, a verdade é que,
através de uma leitura mais atenta, podemos encontrar alguns elemen-
tos de direitos morais na lei, nomeadamente o direito de paternidade do
inventor.

De acordo com o artigo 57.° do CPI e artigo 60.°, n.° 1, da CPE*, o
direito a patente pertence ao inventor ou aos seus sucessores. Tanto o
CPI, como a CPE ndo definem inventor, mas no artigo 62.° da CPE estd
previsto o direito do inventor, «em relac¢do ao titular do pedido de pa-
tente europeia ou da patente europeia» a ser designado como tal perante
o IEP®%, assim como se encontra previsto no artigo 60.° do CPI o direito
do inventor a «ser mencionado, como tal, no requerimento e no titulo da
patente», se a patente ndo for pedida em seu nome. Adicionalmente, diz-
-nos também o artigo 81.° da CPE que, se o requerente ndo é o inventor
ou o tnico inventor, a designacdo do inventor deve conter uma declara-
¢do que explique a origem da aquisi¢do do direito a patente.

Assim, pode-se defender que existe um direito de paternidade con-
cedido aos inventores no ambito do direito de patentes, embora numa
dimensao diferente daquela que encontramos no direito de autor. Aqui,
o direito de paternidade apresenta duas importantes dimensdées: por um

% Ibid.
5 Ibid.

% Tendo sido esta norma da CPE utilizada pelo IEP nas decisdes de ndo concessdo das
patentes no caso DABUS, como iremos ver mais adiante.

% Este direito tem origem no artigo 4.°-ter da Convencao de Paris para a Protecdo da
Propriedade Industrial.
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lado, reconhece o inventor por lhe permitir reivindicar a paternidade;
e, por outro lado, serve como um mecanismo para impedir a apresenta-
cdo fraudulenta de pedidos de patentes.”” No entanto, sendo um direito
pessoal, é um direito relativo (sem eficacia erga omnes), apenas aplicavel
perante outros requerentes ou o titular da patente.>

Este direito de paternidade é judicialmente tuteldvel, mesmo
quando a invenc¢do em causa ndo seja patentedvel, beneficia da tutela
post mortem dos direitos de personalidade, é intransmissivel e imprescri-
tivel, sobrevivendo ao prazo de protecao conferida pela patente.

No entanto, pese embora a violagdo desta dimensdo nao patrimo-
nial possa fazer surgir uma pretensdo indemnizatéria na esfera juridica
do inventor, contra o suposto infrator, ndo confere ao inventor qualquer
poder juridico relativamente ao exercicio dos direitos patrimoniais de-
rivados da invencdo, o que implica que as consequéncias da violagdo
desta dimensdo ndo patrimonial do direito a patente sdo consideravel-
mente menos significativas do que a violacdo da mesma dimensdo no
direito de autor.®®

Contrastando com o exposto, o direito de autor tem como objetivo
proteger obras literdrias e artisticas como formas originais de expressao
geradas pelo seu autor, no exercicio da sua liberdade criativa.®! A obra
artistica ndo pode ser idéntica ou similar a outra j4 existente, devendo re-
fletir a personalidade do seu criador (chamando a atengédo para a teoria
dos direitos de personalidade) — este é o chamado principio da autoria

5 Nari Lee, ob. cit., p. 9.
58 Ibid.

5 Jodo Paulo Remédio Marques in Cédigo da Propriedade Industrial Anotado, ob. cit., p.
382.

60 Ibid.

61 Alexandre L. Dias Pereira, «Autoria e Inteligéncia Artificial» in Revista de Direito
Intelectual, n.° 2, Coimbra, Almedina, 2021, pp. 41-42.
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(Urheberschaftsprinzip) consagrado na lei alemia.®> Atendendo a que o
valor das obras literdrias e artisticas reside na sua prépria expressao,
espera-se que estas expressdes sejam mantidas intactas®, ao contrdrio do
que acontece no ambito das patentes.®

Olhando para o cédigo de Direitos de Autor e dos Direitos Conexos
(CDADC), diz-nos o artigo 9.%, n.° 1, que o direito de autor abrange direi-
tos de cardcter patrimonial e direitos de natureza pessoal — os chamados
direitos morais, cujo regime juridico se encontra previsto nos artigos
56. a 62.° do CDADC, separado do regime do direito patrimonial de
autor, que se encontra previsto nos artigos 67.° e seguintes do CDADC.
A expressa alusdo aos direitos morais no artigo 9.°, n.° 1, do CDADC
contrasta com a auséncia de uma norma que aluda expressamente aos
direitos morais dos inventores no ambito do CPL

Estes direitos morais contidos no direito de autor integram um con-
junto de poderes conferidos ao autor da obra, nomeadamente o poder ao
inédito, o poder a identificagdo na obra, o poder ao anonimato, o poder
de afirmacdo da paternidade da obra, o poder a integridade da obra e o
poder de retirada®, o elenco mais extenso daquele que encontramos no
direito de patentes. Acresce ainda que hd quem defenda que o direito
moral de autor é um direito especial de personalidade por o escopo da
protecdo deste direito estar relacionado com a tutela da personalidade,
na ligacdo do autor a sua obra e a expressdo desta ligagdo na obra — é
por esta razdo que existem referéncias normativas explicitas ao nome, a
reputacdo e a honra do autor, que sdo direitos de personalidade.®

62 Ibid., p. 42.
63 Nari Lee, ob. cit., 2021, p. 5.
64 V. nota de rodapé 52.

% Sobre o contetido destes poderes no ambito do direito de autor, v. José Alberto Viei-
ra, Direito de Autor — Dogmitica Bdsica, Coimbra, Almedina, 2020, pp. 221-247.

6 José Alberto Vieira, ob. cit., p. 257.
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Assim, o direito moral de autor nunca pode ser investido na esfera
juridica de um terceiro — visto que o escopo da protecdo deste direito
incide sobre a tutela da personalidade do criador intelectual®” —, ao con-
trdrio do que acontece com o direito patrimonial de autor que, em casos
excecionais, pode ser atribuido a favor de terceiro.®® O artigo 56.°, n.° 2,
do CDADC confirma a irrenunciabilidade e inalienabilidade do direito
moral de autor, que permanece sempre na sua esfera juridica durante
toda a sua vida, independentemente da vontade do préprio e da atribui-
¢do do direito patrimonial de autor a terceiro.

Acresce ainda que o prazo geral de protecdo conferida pelo direito
de autor caduca 70 anos post mortem auctoris, nos termos do artigo 31.° do
CDACD, contrastando com os 20 anos de protecdo conferida pelas pa-
tentes, prazo esse que ndo tem como referéncia a vida do inventor. Como
refere Tito Rendas, atendendo também a ja mencionada ligacdo do di-
reito de autor e dos direitos morais a originalidade e a personalidade do
criador da obra literdria e artistica, torna-se dificil conceber a possibili-
dade de atribuir protecdo a obras que ndo advém do processo intelectual
de seres humanos por contrariar toda a base sistemdtica em que assenta
o direito de autor.®” Mesmo que a questdo ndo se centre no objeto e no
critério da originalidade, que pode ser visto como um complemento da
obra, ndo podemos ter um direito se ndo temos um sujeito.”

Se entendéssemos que uma das fung¢des do direito de autor fosse a
promocao do desenvolvimento da tecnologia, como é o caso do direito

67 Ibid., p. 249.
%8 Artigo 11.°, artigo 14.°, n.° 1, e artigo 19.°, n.° 1, do CDADC.
% Tito Rendas, ob. cit., p. 141.

70 Nuno Sousa e Silva, «Comentdrio a intervengéo e texto de Tito Rendas, “Da sus-
cetibilidade de protecdo jusautoral de obras geradas por sistemas de inteligéncia ar-
tificial”» in Catdlica Talks: Direito e Tecnologia, Elsa Vaz de Sequeira (coord.), Lisboa,
Universidade Catélica Editora, 2021, p. 148.
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de patentes, entdo o atual desafio relacionado com o desenvolvimento
de sistemas de IA implicaria a mudanga de paradigma de um direito de
autor antropocéntrico para um direito de autor a favor da tecnofilia.”
No entanto, a fungdo do direito de autor é a protegao do resultado da li-
berdade criativa que se reconhece ao ser humano, como uma «dimens&o
nuclear da sua dignidade»”2.

Como vimos, na sistemdtica do direito de autor, sdo varios os ele-
mentos que sugerem que a autoria tem de ser humana, elementos esses
que ndo surgem da mesma forma no direito de patentes. E verdade que
o inventor tem o direito a ser mencionado como tal no requerimento e no
titulo da patente, mas justifica-se pensar se este ndo serd um argumento
demasiado formal para se defender a impossibilidade de inclusao de
sistemas de IA no conceito de inventor.

3. InvencgOes com recurso a Inteligéncia Artificial

Antes de mais, importa procurar definir o conceito de IA, pese em-
bora ainda néo se tenha encontrado uma defini¢do formal e uniforme, em
parte devido a dificuldade em definir o préprio conceito de inteligéncia.
Contudo, hd autores que definem IA como sendo «o estudo de agentes
que recebem percecdes do ambiente e realizam agdes»”?, ou como o ramo
da ciéncia informdtica, geralmente descrita como sistemas baseados em
computadores que sdo desenvolvidos para imitar o comportamento

71 Alexandre L. Dias Pereira, ob. cit., p. 49.
72 Ibid.

73 Stuart Russel e Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4." ed., New
Jersey, Pearson Education, 2021, prefdcio (traducao nossa).
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humano’, ou ainda como «qualquer forma de inteligéncia demonstrada
por meios artificiais e ndo naturais»’.

Neste campo, importa distinguir os conceitos de invengdes assisti-
das, implementadas ou geradas por sistemas de IA — sendo este tltimo con-
ceito o que nos interessa no ambito deste estudo. Esta distin¢do baseia-
-se no nivel de interven¢do humana necessério para a concretizac¢do da
invenc¢do ou do processo inventivo.”®

Tanto as invengdes assistidas, como as invenc¢des implementadas
por sistemas de IA necessitam de algum grau de interven¢do humana.
Nas primeiras, os sistemas de IA consubstanciam uma mera ferramenta
destinada a auxiliar as vdrias etapas do processo inventivo, com um ele-
vado grau de intervengdo humana e sendo pacifica a patenteabilidade
destas invencoes.

Na Unido Europeia, as Invengdes Implementadas por Computador
(IIC) sdo invengdes cuja implementagdo envolve o uso de um sistema de
IA (um computador, rede de computadores ou outro dispositivo pro-
gramadvel), mas também requer que uma ou mais caracteristicas destas

7+ Josef Drexl et al., «Technical Aspects of Artificial Intelligence: An Understanding
from an Intellectual Property Law Perspective» in Max Planck Institute for Innovation
and Competition Research Paper No. 19-13, 2019, p. 3, in https:/ / papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=3465577 (03/12/2023).

7> Rui Luis Aguiar et al., Tecnologias Emergentes, 2023, p. 52, in https:/ / www.cncs.gov.
pt/docs/rel-tecemer2023-observ-cncs.pdf (03/12/2023).

76 V. Michael McLaughlin, ob. cit., pp. 14-15, que, na nossa opinido, ndo distingue de-
vidamente os trés conceitos quando afirma que: «To date, there has not been a known
instance of a patented independently computer-generated invention (...)», para, de
seguida, referir que «(...) patent applications that are solely the product of computer-
-assistance and computer-generation have already successfully been granted by the
USPTO». Se, segundo o autor, até agora ndo se conhece a existéncia de uma patente
sobre uma invencdo que tenha sido independentemente gerada por um sistema de IA,
entdo tais patentes nunca poderiam ter sido atribuidas pelo USPTO. Logo, parece que
o que o autor estd a dizer é que tém sido atribuidas patentes sobre invengdes assistidas
e implementadas por sistemas de IA.
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invencdes sejam total ou parcialmente realizadas através do programa
de computador.””

Cumpre distinguir estas inveng¢des da prote¢do conferida a progra-
mas de computador, ao abrigo do direito de autor. O propdsito de um
programa de computador, assim como um filme, fotografia, ou outro
tipo de obras protegidas no ambito do direito de autor, é ser processado
e dar origem a um resultado concreto. E por esta via que se defende a
protecdo, por via do direito de autor, da «expressdo audiovisual» de pro-
gramas de computador (como é o caso dos jogos de computador), ou até
mesmo do puro cédigo de programagdo, que serd «protegido enquanto
expressao»’s.

As dificuldades surgem quando o objeto fundamental da prote-
¢do ndo se centra na expressdo do programa, mas sim nas suas fungdes
técnicas, especificamente na correlagdo entre a fungdo e o resultado.”
Por exemplo, quando o jogo Flappy Bird foi retirado do mercado, foram
produzidos intimeros jogos com um conceito semelhante, que apesar
de serem dotados de uma expressdo diferente, cumpriam exatamente
a mesma funcionalidade que o jogo original .8 No entanto, porque estes
programas ja continham alteragdes significativas no cédigo, estas dife-
rengas ndo sdo protegidas no ambito do direito de autor.?!

77" Para uma melhor compreensao do conceito de Inven¢ées Implementadas por Com-
putador, v. André Andrade et al., Invengoes Implementadas por Computador. Guia de Legis-
lagdo e Prdtica de Exame no INPI para a drea das 1IC, 2014, pp. 3. in https:/ /inpi.justica.
gov.pt/Portals/6/PDF%20INPI/ Tecnologias%20de%20informa%C3%A7%C3%A30/
Manual%?20das?%?20Invenc%CC%A70%CC%83es%20Implementadas’%20por%20Com-
putador%20(1IC)%202014.pdf?ver=2017-08-28-161244-227 (13/11/2022).

78 Pedro Rebelo Tavares, «O programa de computador objeto de patente: evolugdo
jurisprudencial» in Revista de Direito Intelectual, n.° 02, Coimbra, Almedina, 2016, p. 170.

79 Ibid., pp. 170-171.
80 Ibid., pp. 171-172.
81 Ibid, p. 172.
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E esta natureza hibrida dos programas de computadores, dotados
de expressdo, mas também de uma funcionalidade técnica, que torna
a protecdo por via do direito de autor pouco adequada em alguns dos
casos e a razdo pela qual se recorreu a protecdo por via da patente; no
entanto, o direito de patentes desenvolveu-se no contexto de uma socie-
dade industrial, onde o objeto da protecdo era necessariamente tangivel,
o que ndo se verifica no caso dos programas de computador. Assim, de
forma que esta protecdo seja concedida, o objeto tutelado ndo pode ser
apenas o programa de computador, é necessdrio que o programa, em si,
configure uma invencdo.®? Ademais, o cardter técnico ndo é suficiente
para tornar o programa de computador patentedvel — para o IEP é neces-
sdrio que este programa produza um efeito técnico adicional, ou seja, um
efeito que va além das interagdes fisicas entre o programa e o hardware.®

Uma patente de software é, precisamente, uma patente concedida
sobre uma invenc¢do implementada por computador, ou seja, sobre a
funcionalidade prética que se retira através da interagdo entre esse c6-
digo e o préprio hardware da méquina, desde que respeite os requisitos
gerais da patenteabilidade.

Por fim, as invengdes geradas por sistemas de IA sdo aquelas que,
independentemente de qualquer intervencéo ou input humano, séo cria-
das autonomamente por computadores ou sistemas de IA com capaci-
dade inventiva, que identificam o problema e a respetiva solugéo.

Na opinido de Daria Kim, as implicacdes legais sobre a patentea-
bilidade destas invengdes surgiram antes de ter sido feita uma andlise

82 Para entender a extensa discussdo jurisprudencial sobre os requisitos necessarios
para a concessdo de patentes a IIC, tanto na Europa, como nos Estados Unidos, v. ibid.,
pp. 174-218.

$  Ibid., p. 176.
8 Ibid., pp. 174-175.
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técnica sobre o atual estado da tecnologia®®, de forma a determinar a ur-
géncia na aplicagdo de novas solugdes. Igualmente, no seio da literatura
sobre o tema, sdo feitas referéncias a diversas invengoes patenteadas que
foram geradas por sistemas de IA — como a Creativity Machine®, Inven-
tion Machine®” ou Watson®, uma delas que serviu de inspiragdo a este
estudo®, sem ter sido, segundo a autora, prestada qualquer explicacdo
técnica sobre o funcionamento do processo computacional, o que difi-
culta o trabalho de distinguir estas inven¢des das invengdes assistidas
por sistemas de IA.%°

Embora a viabilidade técnica de sistemas de IA com capacidade
inventiva ainda ndo esteja completamente estabelecida®!, o surgimento
dos mesmos mostra-se como inevitdvel, o que justifica uma andlise cui-
dadosa da aplicabilidade do atual enquadramento legal a esta realidade
e a eventual necessidade de o modificar.

8 Daria Kim, «AlI-Generated Inventions: Time to Get the Record Straight?» in GRUR
International, vol. 69, issue 5, 2020, p. 444, in https:/ /academic.oup.com/ grurint/ arti-
cle/69/5/443/5854752 (17/06/2023).

86 V. Daria Kim, ob. cit., 2020, p. 445, e Ryan Abbott, ob. cit., 2020, pp. 72-73.

8 V. John R. Koza, «Human-Competitive Results Produced by Genetic Program-
ming in Genetic Programmig & Evolvable Machines» in Springer, issue 11, 2010, pp.
251-284, in  https:/ /link.springer.com/content/pdf/10.1007 /s10710-010-9112-3.
pdf?pdf=button (03/04/2023) e Ryan Abbott, ob. cit., 2020, pp. 73-75.

8 V. Ryan Abbott, ob. cit., 2020, pp. 75-77.

8 V. Ryan Abbott, The Artificial Inventor Project, 2019, in https:/ /www.wipo.int/
wipo_magazine/en/2019/06/article_0002.html (13/11/2022).

0 Daria Kim, ob. cit., 2020, pp. 445-446.
o Ibid., p. 444.



III. O problema das inven¢des geradas por sistemas
de Inteligéncia Artificial

1. DABUS (Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified
Sentience)

Em 2018, o Dr. Stephen Thaler, um cientista americano e o criador e
dono de um sistema de IA denominado DABUS%, submeteu dois pedi-
dos de patentes, em diversas jurisdi¢des®, sob o Tratado de Cooperacgéo
em matéria de Patentes (PCT). Os pedidos referem-se a duas invengdes:
um recipiente para alimentos baseado em geometria fractal que per-
mite um reaquecimento rdpido, maior eficiéncia do armazenamento de
alimentos, facilitando o manuseamento humano e robético; e uma luz
intermitente para chamar a atencéo situagdes de emergéncia, que simula
o ritmo de atengdo observado no cérebro humano durante o surgimento
de ideias criativas.”

Nesses pedidos, Thaler nomeou-se como titular dos direitos as pa-
tentes e ao DABUS como o inventor, desafiando o atual enquadramento
legal em vdrias jurisdigdes, que parece limitar o conceito de inventor a
pessoas singulares.

92 Objeto de uma patente com o n.® US 10.423.875.

% V. as decisbes dos organismos administrativos e a jurisprudéncia relacionada com
estes pedidos in https:/ /artificialinventor.com/ patent/ (28/05/2023).

% V. Ryan Abbott, ob. cit., 2019 , e Tomas Webber, «The inventor who fell in love
with his Al» in 1843 Magazine, The Economist, 2023 in https:/ /www.economist.
com/1843/2023/04 /04 /the-inventor-who-fell-in-love-with-his-ai (25/04/2023).
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O Dr. Thaler afirma que o DABUS funciona através da combinagao
de redes neuronais com algoritmos genéticos para simular uma cria-
tividade semelhante a criatividade humana®, tendo sido criado para
funcionar como um inventor auténomo, capaz de gerar novas ideias e
solucdes para problemas complexos.

Nas suas alegagdes, Thaler refere que é o titular dos direitos de
autor do cédigo do DABUS, assim como também é o operador e titular
do direito de propriedade sobre o computador onde o DABUS opera,
mas nao é o inventor das invengdes objeto dos pedidos, em virtude de
o DABUS ter gerado autonomamente as inveng¢des em causa e identifi-
cado a novidade das mesmas antes de qualquer pessoa. Portanto, Thaler
defende que adquiriu o direito a patente por via do seu direito de pro-
priedade sobre o DABUS e, como tal, € o titular de qualquer direito de
propriedade intelectual gerado pela maquina.

Para Thaler, a designacdo do inventor é um principio fundamen-
tal do direito de patentes e argumenta que nomear outrem, que ndo o
verdadeiro inventor, é contrdrio a este principio, podendo constituir um
ilicito em determinadas jurisdi¢des. Embora um sistema de IA ndo possa
ter direitos morais ou direitos de cardter patrimonial, essa ndo pode ser
uma razdo impeditiva para incluir sistemas de IA no conceito de inven-
tor, visto que a capacidade inventiva deve ser aferida antes da existéncia
de quaisquer direitos.

Acresce ainda o argumento de que existem diversas leis de paten-
tes que ndo estipulam expressamente que o inventor tem de ser uma
pessoa singular. O entendimento de que uma invengao s6 pode ser de-
senvolvida por um ser humano baseia-se numa defini¢do puramente

% V. Tomas Webber, ob. cit.: «<The first hint of DABUS’s creativity, says Thaler, came
in 2012, when the system generated an original artwork: a hazy image of the opening
of a railway tunnel, garlanded with vivid, purple flowers. DABUS titled it, “A Recent
Entrance to Paradise”».
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antropocéntrica do termo «inventivo», que se tornou desatualizada.
O termo «inventor» deve ser interpretado a luz do progresso técnico,
que, em ultima andlise, é tarefa dos tribunais.

Para além disso, Thaler entende que o reconhecimento dos siste-
mas de IA como inventores facilitaria a protecdo dos direitos morais dos
inventores humanos e permitiria o reconhecimento do trabalho das pes-
soas que criaram as maquinas.

No préximo capitulo, vamos analisar, em particular, as decisdes
administrativas e jurisprudéncia publicadas sobre este tema. Por ordem
cronoldgica dos acontecimentos, em primeiro lugar, vamos olhar para a
decisdo administrativa do IEP e para a decisdo proferida pela Camara
de Recurso; em segundo lugar, iremos analisar a decisdo proferida pelo
Tribunal Federal de Patentes alemdo; em terceiro lugar, vamos atender a
decisdo administrativa emitida pelo organismo competente na Africa do
Sul; e, por fim, iremos fazer uma andlise sobre a decisdo administrativa
emitida pelo organismo competente na Australia, assim como as duas
decisdes proferidas pelo Tribunal Federal da Austrdlia. Em nenhuma
destas jurisdigdes é definido o conceito de inventor nas respetivas leis
de patentes.

2. Jurisprudéncia e decisdes administrativas
2.1. Instituto Europeu de Patentes
O Instituto Europeu de Patentes (IEP), no final de 2019, anunciou

que os dois pedidos para concessao de patentes sdo invélidos, tendo pu-
blicado as respetivas decisdes em janeiro de 2020.%° Na base desta decisdo

% Decisdo do IEP relativa ao pedido de patente n.° EP 18 275 163 in https:/ / register.
epo.org/application?documentIld=E4B635D62191498&number=EP18275163&Ing=en
&npl=false e decisdo do IEP relativa ao pedido de patente n.° EP 18 275 174 in https:/ /
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estd o argumento de que um sistema de IA ndo pode ser designado como
inventor num pedido de patente, atendendo ao requisito legal da CPE.””

Em marco de 2020, o Dr. Stephen Thaler recorreu das duas deci-
soes do IEP para a Camara de Recurso, que deram origem aos acérdaos
J0008/20%, relativamente ao recipiente para alimentos, e J0009/20%, re-
lativamente a luz intermitente, publicados a 21 de dezembro de 2021.1%

O pedido principal do requerente era que o DABUS fosse conside-
rado o inventor, nos termos da CPE, nos seus artigos 62.° (que consagra
o direito do inventor a ser mencionado perante o IEP), 81.° (que prevé o
direito de designacdo do inventor) e da norma 20 do RECPE!"* (que con-
sagra o direito do inventor a ser mencionado na publicacdo do pedido
da patente europeia).!?? Posteriormente, submeteu um pedido acessoério,
passando agora a requerer que ninguém fosse designado como inven-
tor, atendendo a que as invengdes foram geradas autonomamente pelo

register.epo.org/application?documentld=E4B630BI2076498&number=EP18275174&
Ing=en&npl=false.

% V. Amy Sandys, «EPO decision on Al could impact future patent law» in JUVE
Patent, 2020, que afirma que, perante esta decisdo, existe a preocupagdo que os mode-
los de negdcio mais inovadores que procuram utilizar sistemas de IA sejam restringi-
dos pela atual legislacdo in https:/ / www.juve-patent.com/ cases/epo-decision-on-ai-
-could-impact-future-patent-law / (14/05/2023).

% Acérdao J0008/20, proferido pela Cadmara de Recurso do IEF, de 21 de dezembro
de 2021 in https:/ /www.epo.org/law-practice / case-law-appeals/ recent/j200008eul.
html.

9 Acérdao J0009/20, proferido pela Cadmara de Recurso do IEF, de 21 de dezembro
de 2021 in https:/ /www.epo.org/law-practice / case-law-appeals/ recent/j200009eul.
html.

100 Os dois acérdaos sdo similares, pelo que iremos citar apenas o acérddo J0008/20.
101 V. nota de rodapé 34.
102 Acérdao J0008/ 20, cit., p. 5.
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DABUS e que Thaler adquiriu o direito a patente em virtude de ser o
dono e o inventor do DABUS.1%3

No caso de nenhum destes pedidos ser satisfeito, o requerente
avancou com duas questdes para a Camara de Recurso: em primeiro
lugar, pretendia saber se o artigo 81.°, primeira parte, da CPE e a norma
19 do RECPE (que prevé a apresentagdo do nome proprio e apelido, pais
e local de residéncia do inventor) permanecem aplicdveis nos casos em
que uma invengdo é gerada autonomamente por um sistema de IA; e,
em segundo lugar, se assim for, de que forma é que um requerente deve
indicar o inventor para satisfazer os requisitos constantes do artigo 81.°,
primeira parte, da CPE e a norma 19 do RECPE.!%

Os argumentos de Thaler incidiam no facto de que, quando a CPE
foi originalmente desenvolvida, os sistemas de IA ainda ndo eram uma
realidade e, consequentemente, ndo se tinha presente a possibilidade
de os incluir no conceito de inventor.! Ao recusar a concessdo da pa-
tente, o IEP baseou a sua decisdo no ponto substantivo de que a CPE
alegadamente ndo permite o registo de patentes de inveng¢ées por um
inventor que ndo seja uma pessoa singular. Deste modo, o IEP néo s6
ultrapassou as suas competéncias, como, ao referir-se a exigéncia formal
da designagdo de um inventor, fez da capacidade inventiva um requisito
substantivo para a concessdo de uma patente.!%

O requerente argumenta que, na légica do IEP, todos os investi-
mentos que resultem em invengdes geradas por sistemas de IA ndo serdo
elegiveis para protecdo por via da patente, porque mesmo que sejam

193 Ibid., pp. 5-6.
104 Tbid., p. 6.

195 Ibid., pp. 7-8.
106 Ibid.



38 | Inés Meneses Lampreia

patentedveis, a patente ndo pertenceria a ninguém.!%” Para além disso,
permitir que sistemas de IA sejam designados como inventores também
responde a um interesse ptblico e de justiga, atendendo a que o publico
tem o direito a saber como é que a invencao foi feita, o que também per-
mitiria reconhecer o trabalho e o mérito dos inventores de sistemas de
IA, o que, por sua vez, incentivaria ao desenvolvimento de mais sistemas
de IA.1% Acresce ainda que ndo existe um padrao internacional entre os
estados-membros contratantes da CPE no sentido de que o inventor tem
de ser uma pessoa singular.!%”

Adicionalmente, as invengdes geradas por sistemas IA sdo paten-
tedveis ao abrigo do artigo 52.° da CPE e do artigo 27.° do Acordo TRIPS,
de forma que o IEP ndo deve recusar a concessdo destas patentes com
base em regras de designa¢do ou com base na inexisténcia do direito a
patente, porque a violagdo da primeira é apenas uma violagdo proces-
sual, e a segunda é da competéncia dos tribunais nacionais.!!?

A Camara de Recurso entendeu que o pedido do requerente le-
vantava trés questdes!!l: em primeiro lugar, a questdo de saber se um
requerente, num pedido de patente, pode designar um sistema de IA
como inventor e satisfazer os requisitos constantes do artigo 81.° da CPE,
primeira parte!’? (esta questdo é relevante para o pedido principal); a
segunda questdo respeita a origem do direito a patente, nos termos do

107 Ibid., p. 10.
105 Jhid., p. 8.
19 Ibid., p. 9.
10 Jhid,

M Ibid,, p. 15

12 «O pedido de patente europeia deve designar o inventor».
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artigo 81.° da CPE, segunda parte!!3, e saber se, para respeitar a CPE,
basta que o requerente apresente qualquer declaragdo, independente-
mente do seu contetido, ou se é necessdrio que esta satisfaga requisitos
especificos (esta questdo é relevante para o pedido acessério); e, por fim,
a terceira questdo é relativa ao papel do IEP no exame das declaragdes
submetidas ao abrigo do artigo 81.° da CPE (esta questdo é relevante
para ambos os pedidos).

Quanto ao pedido principal, a Camara de Recuso considerou que
0 mesmo ndo pode ser permitido porque a designacao do inventor nao
cumpre com o previsto no artigo 81.° da CPE, primeira parte, ao abrigo
do qual, o inventor tem de ser uma pessoa singular.!* Seguindo o mesmo
raciocinio que o Comissdrio de Patentes australiano em Thaler v. Commis-
sioner of Patents, a Camara de Recurso recorre a defini¢des de diciondrio
do termo inventor, como sendo «uma pessoa que inventa um processo
particular ou um dispositivo ou que inventa coisas como ocupacao»!®,
argumentando que ndo existe nenhuma razdo para crer que a CPE se
afasta da definicdo de inventor contida no diciondrio.!® Acresce ainda
que a CPE atribui o direito a patente europeia ao inventor ao abrigo do
seu artigo 60.°, n.° 1, o que implica que o inventor tem de ter personali-
dade juridica.!”

Quanto aos argumentos de que o publico tem o direito a saber quem
é o inventor e como a invencao foi obtida, a Camara de Recurso do IEP
entende que ndo hd nenhuma base normativa que apoie esta afirmacao

113 Quando o requerente ndo é o inventor ou o tnico inventor, «esta designacido deve
conter uma declaracdo que indique a origem da aquisi¢do do direito a patente euro-
peia.».

4 Ibid., pp. 20-21.
115 Tradugdo nossa.
116 Ibid., pp. 20-21.
17 Ibid., p. 21.
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e a correcdo de uma designacdo incorreta ou a decisdo de publicagdo
do nome do inventor depende apenas do préprio, os terceiros ndo tém
direitos nesta matéria, além de que o artigo 83.° da CPE prevé que «a
invencdo deve ser descrita no pedido de patente europeia de forma su-
ficientemente clara e completa para que um perito na matéria a possa
executar»!18,

Quando ao pedido acessoério, a Camara de Recurso concorda que o
artigo 81.° da CPE, primeira parte, ndo se aplica quando a invenc¢do em
causa nao foi obtida por uma pessoa. No entanto, quando o requerente
for uma pessoa diferente do inventor, é sempre necessdria uma declara-
cao explicativa da origem do direito a patente, logo o artigo 81.° da CPE,
segunda parte, ja é aplicdvel nesses casos. ' De acordo com a declaracado
submetida por Thaler, o requerente afirma que adquiriu o direito a pa-
tente por ser o proprietario e inventor do DABUS, mas esta declaracao
ndo entra no escopo do artigo 60.°, n.° 1, da CPE, que nos diz que «o
direito a patente europeia pertente ao inventor ou ao seu sucessor de
direito» (primeira parte), por ndo se referir a nenhuma situagao juridica
ou transagdo que tornasse Thaler no sucessor.'?

Existem duas obje¢des a estas conclusdes. Em primeiro lugar, o am-
bito de aplicacdo do artigo 52.°, n.° 1, da CPE néao é limitado a invengdes
geradas por pessoas, facto que tanto o requerente como a Camara de
Recurso concordam. Assim, € possivel que invengdes geradas por siste-
mas de IA sejam patentedveis ao abrigo do artigo 52.°, n.° 1, da CPE, mas
refere a Camara de Recurso que, se os tribunais nacionais seguissem esta
interpretagdo, o &mbito de aplica¢do do artigo 52.°, n.” 1, e do artigo 60,
n.” 1, da CPE ja ndo seria coextensivo: existiriam inveng¢des patentedveis

18 Ibid., pp. 22-23.
19 Ibid., pp. 23-24.
120 Ibid., p. 24.
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ao abrigo do artigo 52.°, n.° 1, da CPE, para as quais ndo seria concedido
nenhum direito a patente, ao abrigo do artigo 60.°, n.° 1, da CPE.1?!

Em segundo lugar, submeter uma declara¢do com a origem do di-
reito a patente europeia é um requisito formal ao abrigo da CPE, pelo que
parece ser desproporcional negar a protecdo a invengdes patentedveis
por ndo preencherem este requisito, atendendo a pouca utilidade que o
mesmo tem para o ptblico e em vista a auséncia de um exame de mérito
por parte do IEP.1?2 Hipoteticamente, se se considerasse que o legislador
tinha apenas em mente invengdes criadas por pessoas quando concebeu
os artigos 60.° e 81.° da CPE, segunda parte, entdo poderia assumir-se
que ndo seria necessario qualquer declaragdo sobre a origem do direito a
patente quando a invengdo € gerada por sistemas de [A.123

No entanto, para aceder a qualquer uma destas objec¢des, seria ne-
cessdrio ignorar completamente o requisito formal ao abrigo da CPE, o
que a Camara de Recurso recusa fazer por trés razdes.

Em primeiro lugar, a Camara de Recurso ndo tem conhecimento
de jurisprudéncia que impossibilite o inventor de um sistema de IA que
esteve envolvido num processo inventivo de se designar como inventor
no pedido de patente dessa invengdo.!** Em segundo lugar, compete aos
legisladores e ndo aos tribunais o papel de alterar a lei, se assim se jus-
tificar. Por fim, a CAmara de Recurso ndo tem conhecimento de outros

121 Ibid., pp. 25-26.
122 Ibid., pp. 26-27.
123 Ibid., p. 27.

124 V. Jodo de Oliveira Geraldes, «Sobre novos desafios do direito industrial: paten-
tes, Inteligéncia Artificial e o caso Dabus» in Revista do Direito Comercial, n.° 39, 2022,
p- 1985, onde o autor afirma que se abriu «caminho, ainda que estreito, para que seja
admissivel realizar a mencdo de que uma invencao foi gerada por Inteligéncia Artifi-
cial, desde que o seu proprietdrio também seja mencionado no pedido de patente» in
https:/ /www.revistadedireitocomercial.com / sobre-novos-desafios-do-direito-indus-
trial (03/12/2023).
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processos que respeitem a um outro pedido de patente e onde estes te-
mas tenham sido mencionados.!?

Por fim, quanto ao papel do IEP, nos termos do artigo 60.°, n.° 3, da
CPE, «(...) o requerente é considerado habilitado a exercer o direito a pa-
tente europeia» e, nos termos da norma 19, n.° 2, do RECPE, «o IEP nao
deve verificar a veracidade da designacdo do inventor»!2. Acresce ainda
que a CPE ndo contém quaisquer regras que o IEP pudesse aplicar para
aferir se a declaragdo requerida ao abrigo do artigo 81.° da CPE, segunda
parte, explica a origem do direito a patente europeia. Atendendo a isto,
é discutivel se o IEP ndo deveria ou ndo poderia examinar a designacao
do inventor, incluindo a declaracdo da origem do direito a patente. No
entanto, a Camara de Recurso faz a ressalva ao artigo 90.°, n.° 3, da CPE
que nos diz que «se for atribuida uma data de apresentagdo ao pedido
de patente europeia, o Instituto Europeu de Patentes examina em con-
formidade com o Regulamento de Execucao se satisfaz as exigéncias dos
artigos 14.°, 78.° e 81.° (... »'%.

No entendimento da Camara de Recurso, isto significa que o IEP
deve verificar se o pedido ou a declaracdo identifica um inventor na
concecao da CPE. Se o requerente nao for o inventor, o IEP deve apenas
examinar se a declaragdo apresentada (partindo do principio de que estd
correta) cai ou ndo no &mbito de aplicacdo do artigo 60.°, n.° 1, da CPE.
Nao é necessdrio avaliar se a relacdo em causa é valida ou se ocorreu
sequer. O exame é apenas uma avaliacdo formal e, por este motivo, a Ca-
mara considera que o exame é coerente com os principios estabelecidos
no artigo 60.°, n.° 3, da CPE e na norma 19, n.° 2, do RECPE.!?#

125 Acérdao J0008/20, cit., pp. 27-28.
126 Ibid., pp. 19-20 (tradugdo nossa).
127 Ibid.
128 Ibid.
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2.2. Alemanha

Na mesma esteira das decisdes publicadas pelo IEP, o Instituto de
Patentes e Marcas da Alemanha (DPMA) também recusou conceder a
patente sobre a tnica invencdo objeto do pedido, o recipiente para ali-
mentos, tendo comunicado a referida decisdo ao requerente no dia 30 de
marco de 2020, argumentando que apenas uma pessoa singular pode ser
designada inventor, nos termos dos artigos 6. e 37.° da Lei de Patentes
da Republica Federal da Alemanha (LPRFA)'?, e uma pessoa singular
é alguém que detém capacidade juridica, nos termos do artigo 1.° do
Cédigo Civil Alemao (BGB).

Perante o Tribunal Federal de Patentes alemao (Bundespatentgeri-
cht), em 11 W (pat) 5/21'%, o requerente recorreu da decisdo do DPMA a
22 de abril de 2020, argumentando que se encontrava perante o seguinte
dilema: por um lado, o requerente é obrigado, nos termos do artigo
124.° da LPRFA, a designar corretamente o inventor, que, neste caso, é
o DABUS; mas, por outro lado, essa correta designacdo implica que o
pedido de patente seja rejeitado e, consequentemente, Thaler fica pri-
vado do direito a patente, embora esse direito lhe deva ser atribuido
atendendo a que é o dono do DABUS. Para além disso, defende que ndo
deve ser assumido que o legislador pretendia excluir da protegdo conce-
dida pelas patentes as invengdes geradas por sistemas de IA, visto que,

129 Patentgesetz, publicada a 16 de dezembro de 1980, com a dltima alteragdo ao artigo
1.° da Lei de 30 de agosto de 2021, com a tradugdo de Ute Reusch, em cooperagdo com o
Servico de Linguas do DPMA in https:/ / www.gesetze-im-internet.de / englisch_patg/
englisch_patg.html (27/05/2023).

130 Bundespatentgericht, de 11 de novembro de 2021 — 11 W (pat) 5/21 in https:/ / www.
ipwatchdog.com /wp-content/uploads/2022 /04 / DABUS-BPatG-11-W-pat-5-21.pdf.
Baseamo-nos na traduc¢éo nao oficial da Kéllner & Partner in https:/ /artificialinventor.
com/wp-content/uploads/2022 /12 /DABUS-decision-BPatG-English-translation.pdf
(27/05/2023).
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historicamente, o legislador ndo poderia ter previsto que uma invengao
poderia ser desenvolvida por sistemas de IA.13

Em fevereiro de 2021, o requerente submeteu dois novos requeri-
mentos onde se identificou como sendo o inventor. No entanto, na pri-
meira submissdo, no campo da designagdo de inventor, acrescentou que
a «presente invencao foi criada pela inteligéncia artificial denominada
DABUS» e, na segunda submissdo, acrescentou, no mesmo campo, que
o requerente incitou o sistema de IA denominado DABUS a criar a in-
vencgao.!3?

Assim, perante o Bundespatentgericht, o Dr. Stephen apresentou um
pedido principal — que a decisdo do DPMA fosse anulada —e trés pedidos
acessOrios: em primeiro lugar, que fosse declarado que ndo é necessdrio
designar o inventor, uma vez que nenhuma pessoa singular preenche
os requisitos, e que fosse concedido o direito a patente ao requerente,
por via da aquisi¢do de direitos, uma vez que é o dono do DABUS; em
segundo lugar, que fosse aceite a submissdo com a designacdo de inven-
tor onde o requerente se nomeia a si préprio como inventor e acrescenta
que a invengdo foi criada pelo DABUS; e, por fim, que fosse aceite a
submissdo com a designacdo de inventor onde o requerente se nomeia a
si préprio e acrescenta que incitou o DABUS a criar a invengdo.!®?

O recurso foi parcialmente aceite, tendo o Tribunal considerado ad-
missivel apenas o terceiro pedido acessério, o que resultou na anulacao
da decisdo do DPMA e remessa do processo para o instituto, de forma a
continuar o procedimento de registo.

Nos termos da admissibilidade do recurso, o Tribunal presume que
o requerente ndo procura apenas a clarificagdo de uma questao juridica

131 Tradugdo de 11 W (pat) 5/21, cit., pp. 3-4.
132 Ibid., p. 6.
135 Ibid., pp. 8-9.
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que privaria a admissibilidade do recurso por falta de interesse na prote-
¢do juridica, como também procura adquirir um direito de propriedade
intelectual e, portanto, procura um interesse econémico legitimo.!34

Curiosamente, o Tribunal referiu que, ao abrigo da lei alema, para
aferir a existéncia de uma invengdo com atividade inventiva, é irrele-
vante o processo por trds da invengao e se as pessoas designadas devem
ser devidamente designadas como inventoras!®, o que parece sugerir
que o Tribunal Federal de Patentes alemao ndo considera que uma de-
signacdo errada do inventor seja um obstdculo a existéncia de uma in-
vencado patentedvel.

O Tribunal conclui que o dilema apresentando pelo requerente,
acima referido, ndo existe verdadeiramente visto que o dever de ver-
dade ao abrigo do artigo 124.° da LPRFA refere-se, exclusivamente, a
circunstancias de facto, enquanto a convic¢do do requerente de que o
DABUS é o inventor consubstancia apenas um parecer juridico, logo nao
existe nenhum impedimento legal para que o requerente se designe a si
préprio como inventor.3

Nestes termos, o Tribunal conclui que o pedido principal e o pri-
meiro pedido acessério ndo sdo admissiveis, atendendo ao requisito de
nomeacao do inventor, enquanto pessoa singular, presente no artigo 37.°
da LPRFA. Acresce ainda que o artigo 7.° da LPRFA prevé uma ficcdo
legal no sentido de permitir a designacdo do préprio requerente como
inventor em caso de ddvida sobre a identidade do inventor. Para além
disso, a partir da conjugacdo dos artigos 37.° e 63.° da LPRFA, existe
um direito do inventor a ser designado, que pretende expressar um

134 Ibid., p. 10.
195 Iid.
19 Iid.
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reconhecimento da sua capacidade inventiva, consubstanciando um di-
reito moral do inventor.'?’

Assim, atendendo a uma decisdo deliberativa do legislador, um
sistema de IA ndo pode ser designado inventor ou coinventor!®, para
além de que a exclusdo de um sistema de IA da designagao de inventor
ndo conduz a qualquer restricdo da patenteabilidade da invencdo cor-
respondente e, por conseguinte, a qualquer desvantagem econémica.!?

Parece-nos que o argumento de que foi uma intengdo deliberada
do legislador ndo prever a possibilidade de um sistema de IA ser de-
signado como inventor ou coinventor vai um pouco aquém, pois como
é que se poderia inferir a existéncia dessa decisdo deliberada quando o
legislador, muito provavelmente, nem sequer tinha em mente essa pos-
sibilidade aquando da redacdo da lei?

Quanto ao segundo pedido acessério, o Tribunal considera o
mesmo inadmissivel porque se trata de uma alteracdo da descrigdo do
inventor. Por um lado, o requerente designa-se a si préprio como tal,
mas, por outro, vem afirmar que a invencao foi gerada pelo DABUS. No
entanto, o Tribunal considerou admissivel o terceiro pedido acessério
pois a informacgdo adicionada no campo da designacdo do inventor nado
é contraditdria e, contrariamente ao entendimento do DPMA, ndo se
extrai da lei um catdlogo exaustivo do tipo de informagdo que pode ser
incluida nesse campo. Assim, a informacgéo adicional que foi inserida s6
seria problemdtica se o DPMA estivesse obrigado a té-la em considera-
¢do na publicagdo da patente, mas néo é esse o caso.!4

197 Ibid., p. 12.
155 Thid,, p. 11.
19 Ibid., p. 12.
0 pid., p. 13
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Desta forma, o Tribunal remeteu o processo para o DPMA, com a
indicagdo de que o requerente pode designar-se como inventor, nos ter-
mos do terceiro pedido acessério. No entanto, o DPMA, com a intengao
de manter a sua decisdo, apresentou recurso da decisao do Bundespaten-
tgericht para o Tribunal Federal de Justiga (Bundesgerichtshof), que ainda
se encontra pendente.!4!

2.3. Africa do Sul

O Instituto de Patentes da Africa do Sul (SAPO), que funciona ao
abrigo da Comissdo para Empresas e Propriedade Intelectual (CIPC) foi
o primeiro'# (e, por enquanto, o tinico) a conceder a patente sobre as in-
vengdes geradas pelo DABUS a 24 de junho de 2021'*, tendo publicado
a mesma no Jornal de Patentes em julho de 2021.14

A Lei de Patentes da Africa do Sul (LPAS)¥5, nos termos do artigo
34.°, prevé que o Registo de Patentes deve «examinar, de forma prevista,
todos os pedidos de patentes e todas as especificacdes que acompanhem
esses pedidos ou que sdo apresentadas no instituto de patentes em

141 Jodo de Oliveira Geraldes, ob. cit., p. 1982.

142 TPWatchdog, DABUS Gets Its First Patent in South Africa Under Formalities Exami-
nation, 2021 in https:/ /ipwatchdog.com/2021/07 /29 / dabus-gets-first-patent-south-
-africa-formalities-examination/id=136116/ (07/05/2023).

143 Decisdo relativa ao pedido de patente n.° ZA2021/03242 in http:/ /www.ipwa-
tchdog.com/wp-content/uploads/2021/07 / AP7471ZA00-Notice-of-Acceptance-1.
pdf.

144 CIPC, The South African Patent Journal, 28 July 2021, Part II, vol. 54, n.° 7, p. 255,
in https:/ /iponline.cipc.co.za/Publications/PublishedJournals/E_Journal July 2021
Part 2.pdf (07/05/2023).

145 Patents Act 57 0of 1978 in https:/ / www.saflii.org/za/legis/ consol_act/pal978109/.
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conformidade com esses pedidos»!#® e aceitar os referidos pedidos se
cumprirem com os requisitos da LPAS.

Acontece que o CIPC efetua um exame formal dos pedidos de
patentes e ndo um exame substantivo.'¥” O exame substantivo permite
determinar se a invengado objeto do pedido preenche os requisitos subs-
tantivos da patenteabilidade: novidade, atividade inventiva e aplicagdo
industrial. J4 o exame formal, por sua vez, consiste em verificar se o pe-
dido estd em conformidade com os requisitos documentais, financeiros
e administrativos, nos termos do artigo 30.° da LPAS e das normas 22 a
40 e 43 do Regulamento de Patentes da Africa do Sul (RPAS)8, se tanto
o requerente como inventor sdo pessoas qualificadas ao abrigo da legis-
lagdo aplicdvel, nos termos do artigo 27.°, n.° 1, da LPAS e se a invencdo
nao incide sobre uma matéria excluida, nos termos do artigo 25.°, n.* 2 e
3, da LPAS (como os programas de computador, por exemplo).!4°

No entanto, como se extrai do artigo 30.° da LPAS e das normas
22 e 40 a 43 do RPAS, o CIPC limita o seu exame formal a afericdo dos
requisitos documentais, financeiros e administrativos, logo, uma vez es-
tes requisitos cumpridos, o CIPC concede a patente. Isto naturalmente

146 Tradugdo nossa.

147 European Commission & Africa IP SME HELPDESK, IP Country Fiche SOU-
TH AFRICA, 2021, p. 7: «Patents applications in South Africa are not subject to any
substantive examination by the Registry» in https:/ /intellectual-property-helpdesk.
ec.europa.eu/system/files /2022-05/ Africa_IP-Country-Fiche_SOUTH AFRICA.pdf
(12/05/2023). Daqui se poderd inferir que o sistema de patentes da Africa do Sul se
traduz num sistema de «depositario».

148 Patent Regqulations 1978 in http://www.saflii.org/cgi-bin/disp.pl?file=za/
legis/consol_reg/pr1978200/pr1978200.html&query=patent%20regulation%20
1978%26%2365533%3B78.

149 Desmond Osaretin Oriakhogba, «Dabus Gains Territory in South Africa and Aus-
tralia: Revisiting the Al-Inventorship Question» in 9 South African Journal of Intellectual
Property Law 87-108, 2021, p. 7, in https:/ / papers.ssrn.com/sol3 / papers.cfm?abstract_
id=3998162 (08/05/2023).
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implica que os outros requisitos formais sdo ignorados, nomeadamente
o requisito da aferi¢do se o requerente e o inventor sdo pessoas qualifi-
cadas ao abrigo da legislacdo aplicavel. Este requisito fica sujeito a apre-
ciagdo do Comissdrio de Patentes!>® perante um pedido de revogagdo da
patente nos termos do artigo 61.° da LPAS.15!

Acresce que o n.° 1 do artigo 27.° da LPAS reconhece que o direito
a requerer uma patente recai sobre o inventor, sobre qualquer outra pes-
soa que adquira esse direito através dele'>?, ou sobre os dois em conjunto,
0 que parece inferir que s6 as pessoas singulares é que podem ser inven-
tores, atendendo a que sé estas é que podem ceder direitos.!>

2.4. Australia

Em Thaler v. Commissioner of Patents'®, de 30 de julho de 2021, Tha-
ler recorreu da decisdo do Comissdrio de Patentes da entidade adminis-
trativa, o Instituto de Propriedade Intelectual da Austrdlia (IPIA), que
foi no sentido de recusar a concessao das patentes sobre as invengées em
causa, pois, segundo a lei australiana, o DABUS ndo pode ser conside-
rado inventor visto ndo se tratar de uma pessoa singular.

O Comissdrio utilizou, como argumentos, a norma 3.2.-C, alinea
aa), do Regulamento de Patentes da Austrdlia (RPA)!*® — que requer que

150 O Comissdrio de Patentes é o funciondrio judicial, nos termos do artigo 8.° da LPAS.
151 Desmond Osaretin Oriakhogba, ob. cit., p. 7.

152 «or by any other person acquiring from him» (sublinhado nosso).

155 Desmond Osaretin Oriakhogba, ob. cit., p. 8.

154 Thaler v. Commissioner of Patents [2021] FCA 879, de 30 de julho de 2021 in https:/ /
www.judgments.fedcourt.gov.au/judgments/Judgments/fca/single /2021/2021fca
0879.

15 Patents Regulations 1991 in http:/ /classic.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_
reg/pr1991218/index.html - s3.2c.
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o autor do pedido de patente deve fornecer o nome do inventor — e o
artigo 15, n.° 1, da Lei de Patentes da Austrdlia (LPA)'>® — que prevé as
diversas vias de concessdo do direito a patente e de onde o Comissdrio
extraiu a interpretagdo de que, nos termos deste artigo, € necessdrio que
o inventor seja um ser humano.

A alinea a) do n.° 1 do artigo 15.° diz-nos que o direito a patente
é concedido ao inventor. Visto que um sistema de IA ndo tem perso-
nalidade juridica, ndo pode ter direitos ou estar sujeito a deveres, logo
ndo pode ser o titular da patente. Nos termos da alinea b) do mesmo
artigo, uma patente pode ser concedida a quem tenha o direito de que a
mesma lhe seja atribuida (por exemplo, se a invencao for feita durante a
execugdo de um contrato de trabalho onde essa atividade tenha sido pre-
vista, caso em que o direito a patente pertence ao empregador e ndo ao
trabalhador — que é apenas designado como inventor, mas néo o titular).
Por fim, a alinea c) diz-nos que uma patente também pode ser concedida
a quem tenha adquirido o direito a patente por via do inventor, ou seja,
no entendimento do Comissdrio de Patentes trata-se de uma titularidade
derivada que resulta de uma titularidade origindria que residiu no in-
ventor. Ora, se um sistema de IA ndo tem personalidade juridica, ndo
pode ser titular de um direito a patente.

Para além destes argumentos, o Comissdrio também se baseou,
para a construcdo da sua decisdo, na defini¢do do nome «inventor» no
diciondrio, que implica que terd de ser um ser humano — alguém que in-
venta. Ndo existe uma defini¢do de «inventor» na legislacao de patentes

156 Patents Act 1990 in http://classic.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/
pal990109/index.html - s15.
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da Austrdlia, como ja vimos (contrastando com as legislagdes do Reino
Unido!” e dos Estados Unidos!®8).

O juiz entendeu que um sistema de IA pode ser, de facto, conside-
rado inventor ao abrigo da LPA, argumentando com base em trés pon-
tos.1%

Em primeiro lugar, a palavra inventor é um substantivo que se
pode referir tanto a uma pessoa como a uma coisa que inventa.

Em segundo lugar, esta posi¢do (defesa da possibilidade de um
inventor ser um sistema de IA) reflete a realidade onde existem muitas
outras invengdes patentedveis em que ndo se pode dizer com certeza que
um ser humano € o inventor, pelo que este entendimento estd de acordo
com o objetivo da lei de promover inovacao tecnolégica e equilibrar os
interesses dos produtores, proprietdrios, utilizadores e do publico, nos
termos do artigo 2.°-A da LPA.1¢0

Em terceiro lugar, nada na LPA contraria este entendimento.!®! Ao
contrdrio do direito de autor, onde existem direitos morais e, consequen-
temente, a implicagdo que a autoria tem de ser humana, o direito de
patentes ndo contém qualquer elemento que indique que os inventores
tenham de ser pessoas.!?

157 UK Patents Act 1977, artigo 7.°, n.° 3: «In this Act ‘inventor’ in relation to an inven-
tion means the actual deviser of the invention and “joint inventor” shall be construed
accordingly.» in https:/ /www.legislation.gov.uk /ukpga /1977 /37 / contents.

158 United States Code Title 35 — Patents, artigo 100.°, alinea f): «The term ‘inventor’
means the individual or, if a joint invention, the individuals collectively who invented

or discovered the subject matter of a joint invention» in https:/ / www.uspto.gov/web/
offices / pac/ mpep / mpep-9015-appx-L.html - d0e302367313.

159 Thaler v. Commissioner of Patents, cit., p. 2.
160 Thid., p. 24.

161 Jbid., p. 2.

162 [bid,, p. 23.
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O juiz afirma, também, que, por vezes, ndo é claro quem deve ser
o inventor nestas situagdes, se o inventor tiver de ser uma pessoa sin-
gular. Serd o programador, o dono do sistema, o operador, a pessoa que
submeteu os dados? Em alguns casos, ndo é mesmo nenhuma destas
pessoas. Assim, designar o sistema de IA como o inventor é aquilo que
se coaduna melhor com o objetivo descrito no artigo 2.°-A da LPA, por
refletir a realidade e evitar incerteza.'®® E, de facto, pode ser esse o caso
se a unidade que incorpora o sistema de IA tiver a sua prépria autono-
mia.!64

Além disso, se apenas se permitir inventores que sejam pessoas
singulares, nas situagdes em que se considere que apenas um sistema de
IA gerou a invengdo, poderemos nao ter um inventor e, por conseguinte,
pode ndo ser possivel patentear a invengdo. De um modo geral, é bas-
tante indesejavel excluir da patenteabilidade uma classe de invencdes
que, de outro modo, seriam patentedveis, com base numa exclusdo que
ndo resulta das palavras expressas da lei. De facto, isso seria a antitese
da promocéo da inovagao.!

Em relacdo as defini¢Ges de diciondrio'®, o juiz argumentou que é
perigoso fazé-las coincidir com defini¢des legais porque isto fard com que
cheguemos a uma situagdo em que estamos a exigir requisitos que nao
estdo previstos na lei. De facto, o termo «inventor» ndo surge definido
na lei australiana nem na maioria das leis de patentes, mas as defini¢des
de diciondrio tém uma realidade histérica, sdo baseadas na utilizagdo
histérica dos termos, ndo necessariamente na realidade atual. O termo
«computador», por exemplo, antes de ser aplicado a computadores, era

163 Thid., p. 26.
164 Thid,
165 Thid.
166 Ibid., p. 3.
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aplicado a pessoas que faziam computagdes. S6 mais tarde é que passa-
mos a utilizar este termo para nos referirmos a hardware que realiza ope-
ragdes de computagdo.'®” Quando aplicamos estas defini¢des ao Direito,
fazemos com que este se torne imutével, o que nao se coaduna com esta
realidade, tendo o Direito de responder sempre as circunstancias atuais.

O juiz abordou, no entanto, duas implica¢gdes fundamentais neste
acordao: a atividade inventiva e a titularidade.

Se permitirmos que sistemas de IA podem ser considerados inven-
tores, entdo o limiar da atividade inventiva pode aumentar como con-
sequéncia. Nos termos do artigo 7.°, n.” 2, da LPA, uma invengdo nao
terd atividade inventiva se esta invengdo for 6bvia para um perito na
especialidade atendendo aos conhecimentos gerais comuns. No futuro,
poderd considerar-se que um perito na especialidade é uma pessoa com
o auxilio de sistemas de IA ou que tem conhecimento dos desenvolvi-
mentos produzidos pelos sistemas de IA no respetivo ramo como parte
do conhecimento geral comum.!%

O juiz também se apercebeu de que esta decisdo levanta uma ques-
tdo relacionada com a titularidade do direito de propriedade sobre a
patente. Comeca por esclarecer que o direito a patente e a designagdo
de inventor sdo questdes diferentes. E verdade que o titular do direito
exclusivo concedido pela patente s6 pode ser uma pessoa juridica, mas
dai inferir-se que o inventor também s6 pode ser uma pessoa humana é
o raciocinio falacioso. Defende que a interpretacdo do artigo 15.° da LPA
que o Comissdrio apresentou é demasiado restritiva porque entende a
titularidade derivada como uma relagdo em que hd a transmissdo do
direito da esfera juridica de A, o inventor, para a esfera juridica de B,
e é claro que, se o inventor ndo pode ser titular de direitos, entdo esta
transmissdo ndo pode acontecer.

167 Ibid., p. 30.
165 Ibid., p. 29.
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A alinea c) do n.° 1 do artigo 15.° da LPA, como vimos acima, esta-
belece que uma patente pode ser concedida a uma pessoa que adquire
o direito a patente por via do inventor. Neste caso, existiria uma titula-
ridade derivada resultante do facto de Thaler ser o legitimo requerente
desta patente por ser o possuidor e proprietario do DABUS, dos direitos
de autor que incidem sobre o c6digo do DABUS e do préprio computa-
dor onde o DABUS opera — como o proprietdrio de uma arvore é tam-
bém proprietdrio dos seus frutos. Esta titularidade dos direitos de autor
sobre o software, conjugado com o facto de Thaler ser o proprietdrio do
computador onde opera o sistema de IA sdo elementos suficientes para
aplicar o artigo 15.°, n.° 1, alinea c), da LPA.1¢

No entanto, este julgamento foi objeto de recurso em Commissioner
of Patents v. Thaler'”%, de 13 de abril de 2022, concluindo este acérdao
que um sistema de IA ndo pode ser considerado o inventor no dmbito
do direito de patentes. Para chegar a esta decisdo, o Tribunal teve de
interpretar o significado de «inventor» ao abrigo da LPA e do RPA, o que
exigiu, em parte, uma andlise histérica da legislacdo e da intenc¢do do
Parlamento.

Neste acérddo foi expresso que a defini¢do de «inventor» tem sido
interpretada pelos tribunais atendendo ao seu significado comum, ou
seja, como a(s) pessoa(s) singulare(s) responsdvel(eis) pela criagdo da in-
vengdo. Quando o artigo 15.°, n.° 1, da LPA prevé que uma patente para
uma invengao s6 pode ser concedida a «uma pessoa», d4 a indicagao de
que se trata de uma pessoa singular.!”!

169 Ibid., pp. 33-36.

170 Commissioner of Patents v. Thaler [2022] FCAFC 62, de 13 de abril de 2022 in ht-
tps:/ / www.judgments.fedcourt.gov.au/judgments/Judgments /fca/full /2022 /2022
fcafc0062.

171 Ibid., pp. 26-28.
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No entanto, o Tribunal faz a ressalva de que o desenvolvimento do
direito de patentes ndo foi, desde 1624, confrontado com a questdo de
saber se um inventor pode ou ndo ser outra entidade para além de uma
pessoa singular, razdo pela qual a lei partiu do pressuposto de que s6
uma pessoa singular poderia ser o inventor.!”2

O Tribunal prossegue para elencar dois pontos para reflexao!”>:

— em primeiro lugar, é reconhecido que Thaler pretendeu provocar
um debate sobre o papel que os sistemas de IA podem desempe-
nhar no 4mbito da legislagdo sobre patentes. Esse debate é im-
portante e hd questdes que devem ser analisadas, nomeadamente
saber se o conceito de inventor pode ser redefinido para incluir
sistemas de IA. Em caso afirmativo, deve ser concedida a patente
(1) ao proprietdrio da maquina onde o software opera, (2) ao cria-
dor do software de sistemas de IA, (3) ao proprietdrio dos direitos
de autor do seu cédigo fonte, (4) a pessoa que introduz os dados
utilizados pelos sistemas de IA para desenvolver a invengao, ou
(5) a outra entidade? Se um sistema de IA pode ser reconhecido
como inventor, deve o conceito de atividade inventiva ser alte-
rado, e que papel é que os mecanismos de extingdo do direito nos
casos de falsificacdo terdo nas situagdes em que o inventor é uma
madquina?

—em segundo lugar, o Tribunal ndo aceita o raciocinio subjacente
ao acordao Thaler v. Commissioner of Patents no sentido de que, se
o DABUS néo for aceite como inventor, entdo nenhuma invengao
concebida por um sistema de IA é patentedvel. A caracteriza-
¢do de uma pessoa como inventor é uma questdo de direito e a
questdo de saber se o pedido objeto do recurso tem um inventor

172 Ibid., pp. 29-30.
173 Ibid., pp. 30-31.
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humano néo foi explorada neste litigio. Se esta questao fosse ex-
plorada, o mesmo raciocinio concebido em Thaler v. Commissioner
of Patents para atribuir o direito a patente ao Dr. Thaler por via
do DABUS (o facto de o Dr. Thaler ser o proprietdrio do DABUS,
do computador onde opera o DABUS, entre outros) parece ter
sido utilizado em Commissioner of Patents v. Thaler para permitir
atribuir a Thaler o titulo de inventor.

Posteriormente a este acérddo, o Dr. Thaler submeteu o pedido ao
Tribunal Superior (High Court) para que este caso fosse apreciado pelo
mesmo, situa¢des que ocorrem quando a matéria em discussdo apresenta
uma importancia juridica ou de interesse ptiblico considerdvel — é o cha-
mado procedimento de special leave to appeal. O pedido do Dr. Thaler foi
recusado a 11 de novembro de 2022.174

174 Thaler v. Commissioner of Patents [2022] HCA Trans 199, de 11 de novembro de 2022 in
https:/ /artificialinventor.com / wp-content/uploads /2022 /11/2022.11.11-Transcript-
Special-leave-hearing801737754.1.pdf.



I'V. Respostas possiveis

Ap6s a andlise da jurisprudéncia no dltimo capitulo e da perspe-
tiva de direito constituido (jure condito), sabemos que um inventor s6
pode ser uma pessoa singular. Assim, quando estamos perante inven-
¢Oes geradas por sistemas de IA, e assumindo que ndo existe uma pessoa
singular que possa ser designada como inventor, temos duas vias possi-
veis de agdo: ou se entende que, por nado existir um inventor, a invengao
ndo pode ser patenteada, como mencionado em Thaler v. Commissioner of
Patents, ou pode compreender-se que, dentro da defini¢cdo de inventor,
também se incluem as pessoas responsdveis pelos sistemas de IA que
geram invengdes — como o dono do sistema de IA, o dono do compu-
tador onde o sistema de IA opera, o programador, a pessoa que insere
os dados no programa, entre outros — tal como defendido em 11 W (pat)
5/21 e mencionado em Commissioner of Patents v. Thaler.

Vamos comegar por analisar esta dltima via da patenteabilidade
de invencgdes geradas por sistemas de IA e, no préximo ponto, iremos
analisar a via alternativa da ndo patenteabilidade destas invencdes.

1. Admitindo a patenteabilidade de invenc¢des geradas
por sistemas de Inteligéncia Artificial

Ao admitir-se a patenteabilidade de invengdes geradas por sistemas
de IA, podemos seguir duas vias distintas: a via do direito constituido,
ou seja, ndo se incluindo os sistemas de IA no conceito de inventor; ou
a via da admissibilidade da inclusdo de sistemas de IA no conceito de
inventor.

Cada uma destas vias apresenta os seus obstdculos, que iremos
abordar nos subcapitulos respetivos, no entanto, iremos comegar por
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tecer comentdrios acerca daqueles que entendemos ser os obstdculos co-
muns a admissibilidade da patenteabilidade de inven¢des geradas por
sistemas de IA.

Uma questdo que surge neste ambito estd relacionada com um dos
requisitos substantivos para a concessdo de uma patente — a atividade
inventiva, que ja aborddmos no Capitulo II. Como referido, uma inven-
cdo revela atividade inventiva quando, para um perito na especialidade,
nao resultar de uma maneira evidente do estado da técnica.

Determinar o nivel de competéncia do perito na especialidade é
fundamental para avaliar a existéncia (ou ndo) de atividade inventiva.
Naturalmente que, quanto mais qualificado for este perito, maior é a
probabilidade de uma invengado resultar de uma maneira evidente do
estado da técnica. O conceito de «perito na especialidade» é subjetivo,
como ja vimos, mas a lei pressupde que se trate de alguém devidamente
qualificado, mas ndo exige alguém extremamente dotado.!”>

O padrao da competéncia varia consoante a invengdo em questéo,
o estado da técnica e o tipo de investigadores na drea. Acontece que,
até hd pouco tempo, as invengdes eram desenvolvidas apenas por pes-
soas, mas sabemos que este cendrio ja ndo corresponde a realidade atual.
Neste sentido, Ryan Abbott ilustra esta transi¢do e o futuro de sistemas
de IA com capacidade inventiva através da apresentagao de cinco fases
distintas.!”®

Na primeira fase, tanto os inventores, como o perito na especiali-
dade sdo pessoas singulares. Para o autor, esta fase terminou em 1998
quando, alegadamente, o USPTO concedeu a primeira patente sobre
uma invengdo gerada por um sistema de IA, a Creativity Machine, outra

175 V. nota de rodapé 29.
176 Ryan Abbott, ob. cit., 2020, p. 98.
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invencdo de Thaler!”” — embora, neste caso, no pedido de patente, Thaler
se tenha designado a si como o inventor (defendendo, no entanto, que
o verdadeiro inventor tinha sido o sistema de IA). Na verdade, visto
que ndo existe qualquer obrigatoriedade de comunicar o papel de um
sistema de IA num pedido de patente!’8, ndo se pode saber, com certeza,
quando é que uma patente deste tipo foi concedida (se é que foi), pelo
que vamos assumir que nos encontramos, ainda, nesta primeira fase.

Na segunda fase as pessoas e os sistemas de IA competem e coo-
peram simultaneamente nos processos de invencdo. Esta fase vai recom-
pensar os primeiros utilizadores de sistemas de IA com capacidade in-
ventiva nos casos em que estes consigam superar os inventores (pessoas
singulares) na resolucdo de problemas especificos. Desta forma, o perito
na especialidade serd uma pessoa que tenha acesso a este tipo de siste-
mas de [A.17

Na terceira fase existird mais competi¢do e cooperagdo entre pes-
soas e sistemas de IA, sendo que os sistemas de IA com capacidade in-
ventiva irdo tornar-se a norma em algumas industrias e na resolugdo de
problemas especificos. Aqui, a proposta é que o perito na especialidade
seja alguém com recurso a sistemas de IA e, simultaneamente, em com-
peticdo com sistemas de IA com capacidade inventiva.!8

Nao se sabe quando vai chegar a Inteligéncia Geral Artificial ou
Artificial General Intelligence (AGI), que ird propulsionar a entrada na
quarta fase. Pese embora a divergéncia de opinides nesse campo!®!, a

177 Ibid.

178 Jodo Paulo Remédio Marques in Cédigo da Propriedade Industrial Anotado, ob. cit.,
p. 376.

179 Ryan Abbott, ob. cit., 2020, p. 98.
180 Ibid.

181 V. Daria Kim, ob. cit., 2020, p. 444, que faz referéncia a um estudo conduzido entre
cientistas na drea da Inteligéncia Artificial, de onde se retirou que a previsdo média
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chegada da AGI implica que os sistemas de IA estardo, finalmente, a par
(ou acima) da inteligéncia humana, logo a AGI ird competir e superar
inventores humanos em qualquer érea, o que a vai tornar o préximo pe-
rito na especialidade. Mesmo assim, Ryan Abbott defende que existem
pessoas, particularmente geniais, que poderiam continuar a inventar,
embora em menor quantidade.!®?

Por fim, a quinta fase implicard o fim da atividade inventiva com
a chegada da Superinteligéncia Artificial ou Artificial Superintelligence
(ASI), que ird superar as pessoas em todas as dreas, logo todas as inven-
¢Oes poderdo resultar de maneira evidente do estado da técnica para
um sistema de IA suficientemente inteligente e a ASI ird ser capaz de
inventar ou descobrir praticamente tudo.!®?

para a chegada da Inteligéncia Geral Artificial seria no ano de 2099; Katja Grace et al.,
«When Will AI Exceed Human Performance? Evidence from Al Experts» in Journal
of Artificial Intelligence Research, vol. 62, 2018, pp. 729-754, referem que 50% de uma
amostra de investigadores na drea de Machine Learning acredita que em 45 anos a IA
vai desempenhar todas as tarefas melhor que uma pessoa, e em 120 anos ird automati-
zar todos os empregos humanos; Dom Galeon, «Ray Kurzweil: “AI Will Not Displace
Humans, It's Going to Enhance Us’» in Futurism, 2017, faz referéncia a opinido de Ray
Kurzweil, um dos inventores e pensadores mais proeminentes na drea, que prevé a
chegada de uma IA hibrida em 2030, utilizando uma ligacdo neocértex com o cérebro
humano, in https://futurism.com/ray-kurzweil-ai-displace-humans-going-enhance
(24/01/2023); Frederico Berruti et al., «An executive primer on artificial general inte-
lligence» in Mckinsey & Company, 2020, destacando a opinido de Rodney Brooks, um
professor de robética do MIT e cofundador do iRobot, que estd convencido de que este
nivel de IA ndo chegard até ao ano de 2300, contrastando com a opinido de Richard
Sutton, um professor de ciéncia informédtica que, em 2017, afirmou que a compreen-
sdo deste nivel de IA serd uma revolugdo cientifica que pode acontecer em 2030, com
25% de probabilidade, até 2040, com 50% de probabilidade, ou nunca, com 10% de
probabilidade, in https:/ /www.mckinsey.com/ capabilities / operations / our-insights /
an-executive-primer-on-artificial-general-intelligence (24 /01/2023).

182 Ryan Abbott, ob. cit., 2020, p. 99.
183 Ibid.
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O exposto leva-nos a questdo de saber se se justifica atualizar o
requisito da atividade inventiva, atendendo a que os sistemas de IA j4
se encontram a aumentar as capacidades dos trabalhadores e inventores
nos dias de hoje, logo, na averiguacdo da existéncia de atividade inven-
tiva, podera ser necessdrio ter-se em conta o tipo de tecnologia utilizada
pelos trabalhadores na 4rea.'®

Existe também uma outra problemadtica que surge neste campo re-
lacionada com o requisito formal da descri¢do do invento. Como vimos
acima'!®, no requerimento do pedido de patente deve ser apresentada
uma descricdo do objeto da invengdo que se mostre suficientemente
clara e completa de forma a permitir a sua execugdo por um perito na es-
pecialidade, sem exercer atividade inventiva prépria e com base no nivel
de diligéncia normalmente exigivel aos peritos nesse setor.!% Nestes ter-
mos, deve ser disponibilizada uma descricdo adequada que demonstre
como atingir os resultados técnicos reivindicados.!®”

Acontece que, no futuro, poderd nao ser tdo evidente a apresenta-
¢ao de uma descricdo capaz de demonstrar e explicar, pelo menos, um
modo de realizagdo de uma invencdo gerada por um sistema de IA que
permita a sua execugdo por um perito na especialidade — atendendo a
sua definicdo atual.

184 Ryan Abbott, ob. cit., 2020, pp. 99-100. V. Jodo Paulo Remédio Marques in Cédigo
da Propriedade Industrial Anotado, ob. cit., p. 376, que refere que o uso de sistemas de
IA «pode ser importante no quadro da sindicacdo do requisito da atividade inventiva

(...
185 V. nota de rodapé 20.

186 Joao Paulo Remédio Marques in Cédigo da Propriedade Industrial Anotado, ob. cit.,
p. 423.

187 Ibid.
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Perante a existéncia de «dtvida séria resultante da matéria instru-
toria sujeita a prova acerca dessa clareza e inequivocidade»!®, os pe-
didos de patentes podem ser recusados nos termos do artigo 75.°, n.°
1, alinea d), do CPI e artigo 100.°, alinea b), da CPE, ou, ja tendo sido
concedidas as patentes, as mesmas podem ser objeto de um pedido de
nulidade, nos termos do artigo 114.°, alinea d), do CPI e artigo 138.°, n.°
1, alinea b), da CPE.

Além disso, com a rapidez do avango tecnolégico pode ser desvan-
tajoso manter inalterada a duragdo padrdo da protecdo conferida por
uma patente, estabelecida em 20 anos. Neste contexto, pode fazer sen-
tido ponderar a redugdo do periodo de prote¢do conferida pela patente,
especialmente perante a crescente adogdo de sistemas de IA na investi-
gacdo, o que tende a aumentar o ntimero de novas invengdes e acelerar

a obsolescéncia das anteriores.
1.1. O atual enquadramento legal nesta matéria

Em 11 W (pat) 5/21, foi afirmado o principio de que a criatividade
humana estd na base do direito do inventor a ser designado como tal,
mas, por outro lado, foi permitido que uma pessoa que afirma nao ter
tido qualquer papel no processo da invengao seja considerada inventor.
Se este principio fosse aplicado de forma coerente, assim como a convic-
¢do de Thaler de que 0o DABUS é o verdadeiro inventor fosse considerada
como um facto, e ndo como um mero parecer juridico, concluir-se-ia que
ninguém poderia ser designado como inventor neste caso e, consequen-
temente, ninguém teria direito a patente em causa.'®

188 Ibid., p. 424.

18 Daria Kim, «The Paradox of the DABUS Judgment of the German Federal Patent
Court» in GRUR International, vol. 71, issue 12, 2022, p. 1166, in https:/ /academic.oup.
com/grurint/article/71/12/1162 /6821266 (27 /05/2023).
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Ao permitir que alguém que, alegadamente, se limitou a «incitar»
um sistema de IA a gerar uma invengéo fosse designado como inventor,
este acérddo parece ter enfraquecido o préprio significado e a justifica-
¢do subjacentes ao direito do inventor a ser identificado como tal, ao seu
direito moral.'® Podemos perguntar-nos se era mais importante para o
Bundespatentgericht manter a possibilidade de a invenc¢do em questdo ser
patenteada do que aplicar os requisitos da designacdo de inventor de
uma forma que correspondesse verdadeiramente ao propésito do direito
moral de inventor.!"!

Em Commissioner of Patents v. Thaler, o Tribunal menciona a pos-
sibilidade de se admitir Thaler como o inventor por via do facto de ser
o possuidor e proprietdrio do DABUS, de ser o titular dos direitos de
autor que incidem sobre o cédigo do DABUS e titular do direito de pro-
priedade sobre o préprio computador onde o DABUS opera. Mas e se o
proprietdrio do sistema de IA ndo for a mesma pessoa que o titular dos
direitos de autor sobre o cédigo fonte, ou a mesma pessoa que é titular
do direito de propriedade sobre o computador onde o sistema opera,
como é que se pode definir a identidade do inventor? Pela sua dificul-
dade, esta andlise pode, no limite, impedir a concessdo da patente sobre
a inveng¢do em causa, desvirtuando o objetivo do sistema de patentes e
caindo na primeira via da ndo patenteabilidade destas invengdes.

Considere-se uma hipétese inspirada no modelo de negécio de
Watson Insights onde os clientes fornecem os seus dados a IBM, a IBM
passa os dados pelo Watson e o Watson gera ideias que podem dar ori-
gem a uma invengdo patentedvel e pertenceriam, por via do contrato, ao
proprio cliente.’? Neste cendrio, nem sempre é ébvio quem € o inventor

190 Tbid.
191 Ibid.
192 Ryan Abbott, ob. cit., 2020, p. 78.
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ou que alguém se qualifica, sequer, como inventor. O cliente, provavel-
mente, ndo é o inventor, uma vez que, por solicitar uma investigagao,
nao se qualifica, geralmente, como inventor.!%

Porventura, poderfamos entender que o inventor seria o progra-
mador do Watson. No entanto, se 0 mesmo tivesse desenvolvido um pro-
grama com capacidades gerais de resolugdo de problemas e sem abordar
o problema ou a solugdo especifica que consubstancia a inven¢do em
causa, ndo parece fazer sentido, nesta circunstancia hipotética, atribuir
ao programador o titulo de inventor.!* Da mesma forma, se um grupo
de pessoas estiver envolvido no desenvolvimento de um sistema de IA,
a identidade do inventor ndo é evidente.

Parece que, em alguns casos, uma invencdo patentedvel é criada
em circunstancias tais que nenhuma pessoa singular se qualifica tradi-
cionalmente como inventor. Por exemplo, a Siemens jd comunicou que
ndo conseguiu apresentar pedidos de patentes para invenc¢des geradas
por sistemas de IA porque ndo consegue identificar uma pessoa singular
que se qualifique como inventor dessas invengdes.!%

1.2. Admitindo a inclusao de Inteligéncia Artificial no conceito de
inventor

Em diversos acérddos aqui analisados foi feita mencdo aos direi-
tos morais dos inventores como elementos que obstam a atribuicdao do
titulo de inventor a sistemas de IA. Por um lado, hd quem entenda que a
concessdo de patentes nestes termos resultard num desmantelamento da
capacidade inventiva do ser humano que estd ligada ao préprio conceito

195 Ibid.
194 Ibid.
195 Ibid.
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de pessoa e aos direitos subjetivos em que assenta o atual regime de
patentes!, mas, por outro lado, hd quem defenda, no entanto, que a
inclusdo de sistemas de IA no conceito de inventor permitiria proteger
tanto a integridade do sistema de patentes, como os direitos morais dos
inventores'¥’, ndo sendo, portanto, a existéncia de direitos morais um
obstdculo a designacdo de sistemas de IA como inventores, mas antes
um argumento a favor.

No seio deste argumento estd o facto de que o mérito de inven-
¢Oes geradas por sistemas de IA é reconhecido as pessoas. Ryan Abbott
defende que esta pratica fomenta a desonestidade entre os requerentes
nos pedidos de patentes e permite que as pessoas recebam um reconhe-
cimento injustificado.!”® Como refere Nuno Sousa e Silva, na perspetiva
do direito de autor, na maioria dos casos nao é possivel saber quais fo-
ram as exatas condi¢des da criagdo!® — ou, neste caso, da invengado —, o
que levanta problemas de prova. No limite, alguém pode apresentar-se
como o criador (ou inventor) de uma obra (invengdo) que retina as con-
dicdes necessdrias para ser objeto de prote¢do®®, ndo sendo certo o grau
de envolvimento do ser humano no processo em causa.

Esta prética levanta questdes de equidade entre as pessoas, pois se
a atribuigdo do titulo de inventor advier da mera associacdo do nome da
pessoa a uma invengdo gerada por um sistema de IA, diminui-se o reco-
nhecimento das pessoas que inventam sem recurso a sistemas de IA.20!

1% Desmond Osaretin Oriakhogba, ob. cit., p. 13; v. também Nari Lee, ob. cit., pp. 1-15.
197 Ryan Abbott, ob. cit., 2020, p. 83.

198 Tbid.

199" Nuno Sousa e Silva, ob. cit., p. 148.

200 Thid.

201 Ryan Abbott, ob. cit., 2020, pp. 83-84.
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Para Ryan Abbott, o reconhecimento da inclusdo de sistemas de
IA no conceito de inventor permitiria, simultaneamente, reconhecer o
esforgo e investimento pelos inventores responsaveis pelo desenvolvi-
mento dos sistemas de IA, assim como também os seus contributos para
as invengdes geradas pelos sistemas de IA por si desenvolvidos.???

Segundo Donrich Thaldar e Meshandren Naidoo, o problema do
argumento que defende que um sistema de IA ndo pode ser inventor
porque nao tem personalidade juridica é que parte do principio de que
o inventor deve poder ser sempre detentor dos direitos.?® Se pensarmos
na situagdo em que um inventor, pessoa singular, morre antes da apre-
sentacdo do seu pedido de patente, o direito a requerer a mesma patente
vai recair sobre os seus herdeiros (artigo 57.°, n.° 1, CPI) e, embora o
inventor jd ndo seja capaz de ser titular de direitos, a lei exige que o
inventor seja legitimamente designado como tal para efeitos do pedido
(artigo 61.°, n.° 1, alinea c), CPI).2# O que este exemplo mostra é que
ndo é necessdria a existéncia de personalidade juridica do inventor no
momento da sua designacdo como tal no pedido de patente.

Nesta l6gica, assumindo a possibilidade de se incluirem sistemas
de IA no conceito de inventor, cumpre averiguar qual seria a forma de
transmissdo do direito a patente a uma pessoa juridica. O sistema de IA,
ndo tendo personalidade juridica, ndo pode ser titular de direitos que,
por sua vez, sejam transmitidos a outrem.

No entanto, os mesmos autores, de uma forma mais vanguardista,
argumentam que existem justificacdes morais e econémicas para tornar

202 Jbid.

203 Donrich Thaldar e Meshandren Naidoo, «Al Inventorship: The Right Decision?»
in South African Journal of Science, vol. 117, n.° 11/12, 2021, p. 2 in https:/ /sajs.co.za/
article/view /12509 (08/05/2023).

204 Ibid.
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sistemas de IA titulares dos seus direitos e deveres.?’> Do ponto de vista
moral, quando os sistemas de IA atingirem a autoconsciéncia, esta me-
dida permitiria a aproximacao do seu estatuto ao estatuto das espécies
mais avancadas, embora isso implicasse que os sistemas de IA fossem
capazes de experienciar emogdes; ja do ponto de vista econémico, po-
dera ser ttil atribuir aos sistemas de IA a titularidade de direitos e de-
veres, de forma semelhante ao que se encontra previsto para as pessoas
coletivas?®, que podem ser definidas como «todo o ente ndo humano
dotado de personalidade juridica»?””. Todavia, o reconhecimento da ca-
pacidade inventiva dos sistemas de IA ndo implica que 0s mesmos sejam
considerados pessoas juridicas, mas sim que se trata de uma entidade
especial que tem a capacidade de inventar e a qual, talvez, se justifique
conceder um estatuto juridico préprio.2®
No entanto, partindo da realidade de que os sistemas de IA ndo sao
titulares de direitos, pode-se conceber o desenvolvimento de uma via de
transmissdo derivada, defendida em Thaler v. Commissioner of Patents,
resultante do facto de alguém ser o legitimo requerente de uma patente
por ser o possuidor e proprietdrio do sistema de IA, ou por ser o titular
dos direitos de autor que incidem sobre o cédigo do sistema de IA e/ou
por ser o proprietdrio do préprio computador onde o sistema de IA
opera — como o proprietdrio de uma drvore é também proprietdrio dos
seus frutos.
De facto, esta argumentagdo no acérddo em apreco implicou uma
leitura errada da lei, representativa de um esforgo em tentar que o atual
enquadramento juridico abarcasse este tipo de situagdes. Nao cremos

205 Jbid.
206 Tbid.

207 Elsa Vaz de Sequeira, Teoria Geral do Direito Civil: Principios Fundamentais e Sujeitos,
Lisboa, Universidade Catdlica Editora, 2020, p. 221.

208 Donrich Thaldar e Meshandren Naidoo, ob. cit., p. 2.
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que o processo passe por deturpar a ratio legis das normas, mas o esforco
16gico em causa é demonstrativo da necessidade de, pelo menos, pensar
em atualizar o sistema atual de forma a corresponder a realidade do
desenvolvimento tecnolégico.

Contudo, ndo somos alheios ao facto de que, da mesma forma que
se coloca a questdo sobre a atribuicdo do titulo de inventor quando o
mesmo s6 pode ser uma pessoa singular, podemos questionar a quem
devemos atribuir a titularidade do direito a patente quando atribuimos
o titulo de inventor a um sistema de IA. No caso do DABUS, Thaler era
o titular do direito de propriedade sobre o sistema de IA, do computa-
dor onde o sistema de IA opera, do direito de autor sobre o cédigo do
sistema, entre outros. Este cendrio, como ja vimos, permite concentrar a
resposta numa sé pessoa, mas a questdo persiste quando hd mdltiplas
pessoas envolvidas.

Ryan Abbott defende que os direitos de propriedade intelectual
sobre as invengOes geradas por sistemas de IA devem ser concedidos
ao titular do direito de propriedade sobre o sistema de IA, uma vez que
seria mais coerente com o tratamento dos bens pessoais.?”” Este principio
reflete a nogdo de que, se uma pessoa é titular do direito de propriedade
sobre um sistema de IA, quando esse sistema de IA produz algo, a pessoa
é também titular do direito de propriedade sobre o produto resultante.

Este parece constituir um ponto de partida razodvel, como regra,
mas ndo afasta a possibilidade de as partes poderem negociar contra-
tualmente acordos alternativos, permitindo as partes determinar a dis-
tribuicdo mais eficiente dos direitos, desde que os direitos de proprie-
dade intelectual sejam claramente definidos.?!?

Além disso, esta regra de concessdo do direito de propriedade
intelectual pode promover mais inovacdo, em contraste com outras

29 Ryan Abbott, ob. cit., 2020, p. 87.
210 Ipid.
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alternativas, como atribuir a titularidade do direito ao programador ou
ao utilizador do sistema de IA.2'! O dono de um sistema de IA pode dis-
ponibilizar a mesma a intimeros programadores sem estar, no entanto,
a transmitir a propriedade sobre a mesma.?!2 Pensando no exemplo do
Watson da IBM, quando se promove o acesso dos utilizadores ao Wat-
son, aumenta-se a probabilidade de o sistema de IA poder inventar algo
enquanto estiver sob o controlo de um utilizador especifico que nao
pertencga a IBM.?3 Ora, se a regra for atribuir o direito a patente ao utili-
zador, este tipo de cendrios leva a que empresas como a IBM restrinjam
o acesso dos utilizadores.?!*

Por outro lado, a atribuigdo do direito a patente ao titular do direito
de propriedade sobre o sistema de IA poderia incentivar o proprietdrio
do sistema de IA a promover o acesso ao mesmo. Em caso de negocia-
¢do de uma licenca com um terceiro para utilizar o sistema de IA, esta
regra poderia resultar no pagamento, por parte do terceiro, de uma re-
muneracado adicional ao proprietdrio do sistema de IA, pela titularidade
do direito a patente. Alternativamente, o terceiro poderia receber um
desconto na licenca de utilizagdo por aderir a regra de concessdo do di-
reito de propriedade intelectual, ou seja, mantendo o direito a patente
na esfera do titular do direito de propriedade sobre o sistema de IA.215

2 Ibid., p. 88.
22 Ipid,
213 Jhid,
214 Ibid,
215 [bid.
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2. Nao se admitindo a patenteabilidade de invenc¢Oes geradas
por sistemas de Inteligéncia Artificial

Um risco muito evidente que surge de imediato quando se pensa
na possibilidade da ndo patenteabilidade destas invengdes, é que as
pessoas passem a optar por proteger as invengdes geradas por sistemas
de IA como segredos de negocio, sem qualquer divulgacdo publica.?!
Do mesmo modo, as empresas podem nao ser capazes de desenvolver
invencdes patentedveis e transformd-las em produtos comercializdveis
sem a protecdo conferida pelas patentes.?!”

No entanto, o argumento a favor da patenteabilidade destas in-
vengdes assenta principalmente na narrativa que justifica a concessao
de direitos de propriedade intelectual. Esta narrativa tem sido criticada
por académicos?!® porque as patentes podem resultar em custos sociais
significativos através da criacdo de monopdlios, que acarretam custos
anticoncorrenciais.

Em 11 W (pat) 5/21, o Tribunal entendeu que a exclusdo de sistemas
de IA do conceito de inventor ao abrigo da LPRFA ndo conduz a qual-
quer restricdo em termos de patenteabilidade da invencdo em causa e,
por conseguinte, a nenhuma desvantagem econémica. Este facto parece
sugerir que o Bundespatentgericht tende a favorecer a justificagdo econé-
mica subjacente ao sistema de patentes.?!” Neste campo, vale a pena no-

216 Ryan Abbott, «I think, therefore I invent: Creative Computers and the Future of
Patent Law» in Boston College Law Review, vol. 57, issue 4, 2016, p. 1104, in https:/ /
papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id=2727884 (22/06/2023).

27 Ibid., pp. 1104-1105.

218 Dr. Shlomit Yanisky Ravid e Xiaogiong (Jackie) Liu, «When Artificial Intelligent
Systems Produce Inventions: An Alternative Model for Patent Law at the 3A Era» in
Cardozo Law Review, vol. 39, issue 6, 2018, pp. 2252-2262, in http:/ / cardozolawreview.
com/wp-content/uploads/2018/08 /RAVID.LIU_.39.6.5-1.pdf (28/05/2023).

219 Daria Kim, ob. cit., 2022, p. 1166.
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tar que o predominio da justificagdo econémica dos direitos concedidos
pelas patentes sobre a justificacdo deontolégica ndo é um fenémeno que
tenha surgido com os sistemas de IA, mas sim fruto de um desenvolvi-
mento que estd em curso hd muito tempo na Europa Continental.??

Idealmente, a protecdo conferida pelas patentes deve oferecer um
equilibrio entre os custos sociais e 0s beneficios que surgem desses direi-
tos exclusivos. No caso de inven¢des alegadamente geradas sem inter-
veng¢do humana ndo é inteiramente claro, para alguns, se o rdcio entre os
beneficios e custos sociais € mais ou menos favoravel do que outras vias
alternativas, incluindo a auséncia de protegdo das patentes.??!

De facto, alguns manifestam a opinido de que as patentes ndo sao
necessdrias para incentivar a investigacdo e o desenvolvimento na in-
dustria do software. A inovagao nesta indtstria é, muitas vezes, relativa-
mente barata, rapidamente ultrapassada, produzida sem incentivos de
patentes, protegida por outras formas de propriedade intelectual e as-
sociada a uma vantagem significativa — first mover advantage (o produto
inicial no mercado capta os utilizadores e as pessoas acabam por sentir
relutdncia em mudar de plataforma mais tarde).??

Do mesmo modo, as patentes podem ser desnecessdrias para es-
timular a inovagdo em ambientes académicos, onde os inventores sao
motivados a publicar os seus resultados para obterem prestigio e promo-
¢do académica.?”® De forma semelhante, é possivel desenvolver inven-
¢des geradas por sistemas de IA sem recurso ao sistema de patentes.??*
Os programadores de sistemas de IA tém outro tipo de motivagdes ndo

20 Jbid.
21 Jbid.
222 Ryan Abbott, ob. cit., 2020, p. 84.
25 Ibid.
24 Ibid.
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econdémicas para desenvolverem estes sistemas, como a sua reputacao
ou curiosidade cientifica.??

Acresce ainda que os sistemas de IA com capacidade inventiva po-
dem implicar uma maior consolidacdo de patentes em grandes empre-
sas, que deteriam monopdlios de 20 anos sobre invencées, prejudicando
o mercado.??® No entanto, hd outras formas de proteger os consumidores
da manipulacdo de precos e escassez de oferta que ndo impliquem a ndo
patenteabilidade destas inven¢des. Um exemplo serd permitir que os
governos emitam licengas obrigatdrias, que concedam aos concorrentes
o direito a utilizar uma invencdo, mediante o pagamento de royalties.??”
Em dltima andlise, a prote¢do mais eficiente serd, provavelmente, o facto
de se tornar mais dificil conceder patentes quando os sistemas de IA
com capacidade inventiva se tornarem uma parte normal e integrante da
investigacdo, como ja vimos.??

3. Posi¢ao adotada

Sem prejuizo do mérito das solugdes apresentadas, defendemos
que poderd serd necessdrio, no futuro, reformular o conceito de inventor
de modo a incluir sistemas de IA.

Em primeiro lugar, pese embora a admissibilidade da patentea-
bilidade destas inveng¢des, mantendo no conceito de inventor apenas
pessoas singulares, ainda ndo levante problemas praticos substanciais,
parece-nos que esta solugdo poderd ndo ser vidvel no longo prazo, aten-
dendo ao paradigma do desenvolvimento tecnolégico.

25 [pid,
26 Ibid., p. 90.
27 [bid.
25 [bid.
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Esta solugdo implica o risco de atribui¢do do titulo de inventor a
pessoas cuja contribuigdo para a inveng¢do ndo foi significativa ou, no
limite, foi inexistente — fomentando uma prética desonesta, que deturpa
a razdo subjacente das normas que atribuem o direito de paternidade
aos inventores. Ao invés, a aplicagdo correta destas normas nestas cir-
cunstancias invalida a patenteabilidade de invencées geradas por siste-
mas de IA por ndo existir uma pessoa singular que, verdadeiramente, se
possa reconhecer como inventor.

Acresce ainda que a problemdtica aqui discutida ndo surge ex-
clusivamente no plano tedrico, existindo ja empresas, como a Siemens,
que ndo submeteram pedidos de patentes devido a impossibilidade de
designar o inventor perante o contributo de diversas pessoas para uma
determinada invencdo. Poderfamos adaptar a regra proposta da conces-
sdo do direito de propriedade intelectual ao dono do sistema de IA, ou
seja, nestes casos, seria o dono do sistema de IA que seria designado
como inventor. No entanto, no cendrio apresentado, tendencialmente,
¢ a entidade empresarial, pessoal coletiva, que é titular do direito de
propriedade sobre o sistema de IA. Sabendo que apenas se permite a
inclusdo de pessoas singulares no conceito de inventor, esta solugdo nao
poderia ser aceite.

Em segundo lugar, a solugdo apresentada no sentido da inadmissi-
bilidade da patenteabilidade destas inven¢des poderd ser admissivel em
algumas circunstancias, existindo razdes de ordem prética que justificam
o recurso a outros de meios de protecado, atendendo ao custo da inovagao
nesta industria e a elevada substituibilidade das invenc¢bes em setores
mais tecnolégicos, que se encontram em constante inovagdo. No en-
tanto, o cendrio apresentado ndo é representativo de todas as realidades,
existindo o risco de se recorrer a protecdo conferida pelo regime dos se-
gredos de negocio, privando a sociedade da exploragdo da invengdo em
condicdes livres e do inerente progresso tecnoldgico. Adicionalmente, a
opgao pelo regime dos segredos de negdcio ndo afasta o risco de alguém,
de forma independente, se apropriar e explorar a invengdo em causa.
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Por estas razdes, parece-nos que, no futuro, poderd ser necessdria
uma eventual adaptagdo do direito de patentes a evolugdo dos sistemas
de IA. Essa adaptagdo pode passar por permitir-se a inclusao de siste-
mas de IA no conceito de inventor, implicando o reconhecimento do
proprietdrio do sistema de IA como o titular do direito a patente nestas
situagdes. Pensemos no artigo 58.°, n.° 1, do CPI, que j& consagra um
desvio ao principio de inventor, no sentido em que prevé uma situacdo
de aquisi¢do origindria do direito a patente pelo empregador, pessoa
singular ou coletiva (que ndo é o inventor). Se é verdade que se trata de
realidades distintas, atendendo a que o empregador ndo é proprietdrio
do seu trabalhador inventor, podemos encontrar semelhancas nestas
duas situagdes: tanto a prestagdo (atividade inventiva) como o resultado
(invencgdo) sdo idénticos.??

Esta adaptagdo também pode implicar a necessidade de se criar
uma nova formulagdo para o requisito da atividade inventiva e para o
conceito de perito na especialidade, que podera ser utilizada quando
estejamos perante invengdes geradas por sistemas de IA. O escopo do
estado da técnica a que um sistema de A com capacidade inventiva tem
acesso é necessariamente mais alargado do que aquele que o atual perito
na especialidade deve conhecer. Assim, o que pode parecer ndo resultar
de uma maneira evidente do estado da técnica para o atual perito na
especialidade, pode resultar de uma maneira evidente para um sistema
de IA com capacidade inventiva.

Desta forma, se incluissemos sistemas de IA com capacidade in-
ventiva na defini¢do de perito na especialidade e alargdssemos o escopo
do estado da técnica que se deve ter em conta para se aferir da existéncia

22 V. Joao de Oliveira Geraldes, ob. cit., p. 1994. O autor também defende que a cria-
¢do de um sistema semelhante, aplicdvel as invengdes geradas por sistemas de IA, no
sentido de se admitir que o proprietdrio de um sistema de IA adquire o direito a paten-
te por via de uma aquisigdo origindria, ndo ird introduzir uma rutura muito significati-
va no atual direito de patentes.
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de atividade inventiva, estariamos, necessariamente, a dificultar a veri-
ficagdo deste requisito para novas invengdes geradas por sistemas de IA.
Atendendo a velocidade de producdo de invengdes relacionadas com
sistemas de IA%%, as entidades administrativas poderao néo ter a capa-
cidade de dar resposta a todos estes pedidos, logo 0 aumento do grau
de exigéncia para a verificacdo do requisito da atividade inventiva, por
um lado, promove uma maior eficiéncia administrativa no processo de
concessdo de patentes e, por outro lado, terd consequéncias socialmente
justas, evitando-se penalizar os inventores que ndo tém acesso a siste-
mas de IA, mantendo-se, para estas invengdes (geradas por inventores
humanos), a atual formulagdo do requisito de atividade inventiva e pe-
rito na especialidade, sem alteracdes.

O statu quo atual relativamente a sistemas de IA é o reconhecimento
dos mesmos enquanto coisas e, como tal, ndo podem ser titulares de
direitos ou deveres. Como vimos, hd quem entenda que poderéo sur-
gir razdes morais ou econdmicas para alterar este status quo no futuro.
E importante notar que, embora a classificagdo juridica fundamental
entre pessoas e coisas seja bindria, hd espago para o desenvolvimento de
regras juridicas sofisticadas, que partem destas bases, e que tém o poten-
cial de criar um quadro juridico tinico e adaptado aos sistemas de IA.?*!

Nao pensamos que o processo passe por atribuir direitos e deveres
aos sistemas de IA, mas parece-nos, no entanto, que se pode justificar,
no futuro, a ponderacdo da criagdo de uma figura juridica especifica
que permita acautelar as especificidades destes sistemas mais avanca-
dos neste cendrio. Tal ja foi feito, pensemos na lei que entrou em vigor
em 2017%°2 que alterou o Cédigo Civil, o Cédigo de Processo Civil e o

20 V. nota de rodapé n.° 1.
231 Donrich Thaldar e Meshandren Naidoo, ob. cit., p. 2.
22 Lein.°8/2017, de 3 de marco.
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Codigo Penal no sentido de conferir aos animais um estatuto juridico
préprio, que antes eram legalmente considerados como «coisas», pas-
sando a ser considerados como «seres vivos dotados de sensibilidade
e objeto de protecao juridica em virtude da sua natureza», nos termos
do artigo 201.°-B do Cédigo Civil, prevendo-se, entre outros, a crimi-
nalizacdo dos maus-tratos aos mesmos. Naturalmente, os animais ndo
podem ser detentores de direitos ou deveres pois ndo tém personalidade
juridica, no entanto, pensamos que a lei pode ser desenvolvida de forma
criativa no que toca aos sistemas de IA, ndo por via do reconhecimento
de personalidade juridica, mas passando a classificar os mesmos como
coisas sui generis, sujeitos a um regime diferenciado das restantes coisas
corpéreas, onde seria reconhecida a capacidade de inteligéncia racional
destes sistemas e, acima de tudo, a sua capacidade inventiva.



V. Conclusao

Neste estudo, analisdmos os desafios presentes no atual sistema de
patentes em face do desenvolvimento de sistemas de IA, especialmente
a discussdo acerca da patenteabilidade das invengdes geradas por siste-
mas de IA com capacidade inventiva.

Como vimos, o atual enquadramento legal limita o reconhecimento
do titulo de inventor apenas a pessoas singulares. Se admitirmos a pa-
tenteabilidade destas invengdes, o titulo de inventor poderd ser atribuido
a varios intervenientes nos sistemas de IA, nomeadamente os titulares
dos direitos de propriedade sobre os sistemas de IA, os possuidores dos
sistemas de IA, os titulares dos direitos de propriedade sobre os compu-
tadores onde os sistemas de IA operam, os programadores dos sistemas
de IA, os utilizadores dos sistemas de IA, entre outros.

Esta incerteza pode resultar na insuscetibilidade de patenteabili-
dade destas invengdes, fazendo-as cair no dominio ptblico. Embora esta
solugdo acarrete 0s riscos inerentes a op¢ao da protecdo destas invengdes
por via dos segredos de negdcio, privando a sociedade da exploragao
das invengdes apds a caducidade do prazo de protecdo da patente e o
progresso tecnoldgico e social que dai advém, existem autores que de-
fendem que a patenteabilidade destas inveng¢des pode ndo ser a opgdo
mais indicada por ndo ser inteiramente claro se o rdcio entre os benefi-
cios e custos sociais inerentes a concessao de patentes para este tipo de
invengdes é mais ou menos favordvel do que outras vias alternativas.

De facto, pese embora a existéncia de razdes de ordem prética que
justifiquem o recurso a estas vias alternativas como meio de prote¢do das
invencOes geradas por sistemas de IA, em algumas situagdes, pode nao
ser ideal a comercializacdo destas inveng¢des sem a protecdo conferida
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pelas patentes, razdo pela qual as empresas podem optar pelo regime
dos segredos de negdcio, com as implica¢des que dai surgem.

Desta forma, sem prejuizo do mérito das solugdes acima descri-
tas, defendemos que uma melhor solugédo consiste em adotar, no futuro,
uma abordagem mais diferenciada do direito das patentes que tenha em
conta as caracteristicas tinicas das invengdes geradas por IA e até mesmo
dos sistemas de IA, através da criagdo de uma figura juridica prépria
que, embora mantendo os sistemas de IA no conceito de coisas juridicas,
permitisse o reconhecimento da capacidade inventiva destes sistemas.

A partir desta abordagem, propomos uma reformulagdo do con-
ceito de inventor, de forma a permitir incluir no mesmo os sistemas de
IA com capacidade inventiva, tendo sempre em conta determinados fa-
tores, como o nivel de envolvimento humano no processo inventivo, a
complexidade do sistema de IA, e a extensdo da sua contribui¢do para o
processo inventivo.

Como consequéncia desta alteracdo, serd necessdrio rever os re-
quisitos da patenteabilidade, especificamente o requisito da atividade
inventiva e o inerente conceito de perito na especialidade, de modo a
refletir esta realidade. Admitindo-se que os sistemas de IA possam inte-
grar o conceito de inventor, serd necessdrio, igualmente, construir uma
nova via de atribuicdo do direito a patente a uma pessoa juridica, que
seria, a partida, o proprietdrio do sistema de IA.
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