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RESUMO

A dissertacdo "A Patenteabilidade de Invencdes Criadas por Métodos de Inteligéncia
Artificial" examina os desafios juridicos emergentes do uso da IA como agente criador de
inovacOes, discutindo a viabilidade de estender-lhe protecdo conferida pela patente. A
investigacdo centra-se na adequacdo do atual regime de propriedade intelectual para
invencbes geradas autonomamente por IA, confrontando o paradigma tradicional de
Inventor, que pressupde intencionalidade e consciéncia humana como requisitos essenciais

para a titularidade de direitos.

O estudo do caso DABUS revela divergéncias na jurisprudéncia internacional. Enquanto a
Unido Europeia, os Estados Unidos e o Reino Unido adotam uma postura mais conservadora
em relacdo ao reconhecimento de invencdes criadas por inteligéncia artificial, a Africa do
Sul é o Unico pais a aceitar a possibilidade de protecdo por patente para essas criacdes. Por
outro lado, a Australia, ap6s um recurso, decidiu ndo reconhecer a DABUS como inventora
num pedido de patente, contrariando a decisao inicial. Esta disparidade normativa indica a

necessidade de uma harmonizacéo a nivel internacional.

Iremos explorar diferentes abordagens juridicas sobre as invencGes geradas por Inteligéncia
Artificial (1A). Avaliar trés modelos de protecdo: Segredos de Negocio, Direitos de Autor e
Patenteabilidade. Manter-se a o foco na patenteabilidade e em que moldes seréa esta possivel
defende-se, adicionalmente, uma regulamentacéo internacional unificada, visando aumentar
a previsibilidade e uniformidade no tratamento juridico da A como ferramenta criativa no

ambito das invencoes.

Palavras-chave: inteligéncia artificial; patenteabilidade; direitos de autor; segredos de

negaocio.



ABSTRACT

The dissertation “The Patentability of Inventions Created by Artificial Intelligence Methods”
examines the legal challenges arising from the use of Al as a creator of innovations,
discussing the feasibility of extending patent protection to it. The research focuses on the
adequacy of the current intellectual property regime for inventions generated autonomously
by Al, confronting the traditional paradigm of Inventor, which presupposes intentionality

and human consciousness as essential requirements for the ownership of rights.

The study of the DABUS case reveals divergences in international jurisprudence. While the
European Union, the United States and the United Kingdom adopt a more conservative
stance towards recognizing inventions created by artificial intelligence, South Africa is the
only country to accept the possibility of patent protection for these creations. On the other
hand, Australia, after an appeal, decided not to recognize DABUS as an inventor in a patent
application, going against the initial decision. This regulatory disparity indicates the need

for international harmonization.

We will explore different legal approaches to inventions generated by Artificial Intelligence
(Al). We will evaluate three protection models: Trade Secrets, Copyright and Patentability.
The focus will remain on patentability and how this can be achieved. In addition, we

advocate unified international regulation, with a view to increasing patentability.

Keywords: artificial intelligence; patentability; copyright; trade secrets.
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Capitulo I - Introducéo

1.1. - Tema
A patenteabilidade de invencgdes criadas por métodos de inteligéncia artificial.
1.2. - Delimitacédo do tema

Com o titulo «A patenteabilidade de invencGes criadas por métodos de inteligéncia
artificial», a presente dissertacdo tem como objetivo central apresentar uma solucéo hibrida

para a possibilidade de patenteabilidade de invencGes geradas por inteligéncia artificial (1A).

Essa tematica insere-se no contexto da chamada Quarta Revolugéo Industrial®, caracterizada
pela automatizacdo algoritmica, que desafia a eficacia da produtividade humana, mas
também questiona o antropocentrismo predominante nas legislacdes de propriedade

intelectual até entéo.

O estudo pretende abordar a problemética de forma sequencial, analisando os diversos
componentes do tema, com o intuito de estruturar uma visao holistica e fundamentada das
questdes envolvidas. Tendo em consideracdo o0s desafios relacionados com a
patenteabilidade de invenc@es criadas por IA, o estudo inicia-se com uma andlise do conceito
de inteligéncia artificial e suas diferentes tipologias, classificadas conforme os niveis de
autonomia e complexidade, até se alcancar o tipo especifico de inteligéncia artificial

generativa (Generative Al), que é a mais relevante para este debate.

No cerne axiologico da questdo, surge a figura do inventor e o requisito da atividade
inventiva, tradicionalmente associado a criacdo humana. No entanto, com o0 avanco da 1A, a
capacidade de criagdo pode agora ser replicada por sistemas automatizados e algoritmos
inteligentes. A dissertacdo examina a problematica da patenteabilidade, delimitando os
conceitos de «invencao» e «inventor» no ambito do direito das patentes, em contraposic¢éo
com o direito de autor, para investigar se a inovacdo humana é um requisito essencial de

validade das patentes e se tal requisito deve ser considerado.

1 Cfr. SCHWAB, K. - The fourth industrial revolution. Londres: Portfolio Penguin, 2017.
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Como exemplo paradigmatico do tema em questdo, serd estudado o caso «DABUS», que
trouxe a tona o debate sobre o reconhecimento da IA como possivel inventora. Este caso
sera analisado em duas fases: numa primeira fase, sera examinada a matéria de facto e de
direito relacionada como caso «DABUS»; numa segunda fase, serdo discutidas as diferentes
decisdes judiciais e administrativas proferidas em vérias jurisdicdes, comparando as
abordagens doutrindrias e jurisprudenciais adotadas. Esta analise procura identificar padrdes

interpretativos e identificar possiveis tendéncias em diferentes sistemas juridicos.

Concluida a analise dos componentes do problema, e caracterizada a IA generativa, sera
examinado o seu potencial inventivo e discutido se essa capacidade inventiva é compativel
com os requisitos de patenteabilidade. A dissertacéo finaliza com a apresentacao de solucdes
«hibridas» para a tutela juridica de invencdes geradas por métodos de inteligéncia artificial,
abordando tanto os desafios, como as limitacdes associadas a sua patenteabilidade.
Exploram-se ainda outras possiveis solucfes juridicas para a protecdo dessas invencdes,
incluindo a articulacéo entre segredos de negocio e direitos de autor, proposta como uma
alternativa para a protecdo juridica, considerando a problematica da patenteabilidade como

uma solucéo hibrida para casos especificos.

Esta abordagem permitird uma visdo comparativa entre as diversas solucbes juridicas
propostas, culminando na apresentacdo de uma posi¢ao critica e fundamentada sobre a figura
juridica mais adequada para assegurar a protecao de invencgdes geradas por IA. A dissertacdo
procura, assim, demonstrar a relevancia de um enguadramento juridico que acompanhe o
desenvolvimento tecnol6gico e promova a inovacdo, assegurando, a0 mesmo tempo, um

equilibrio entre protecdo juridica e incentivo ao avanco cientifico.
Questdes:

1. Poderéa ser atribuida personalidade e capacidade juridica a 1A generativa?

2. As invencbes geradas por IA podem ser tuteladas por direitos de propriedade
industrial?

3. Aluz do caso «<DABUS», a patenteabilidade sera o meio mais adequado de protecéo

legal?

12



1.3. — Fundamentagéo e pertinéncia do estudo

A expressdo inteligéncia artificial (IA) pode ser enganadora, pois sugere que a
«inteligéncia» envolvida é comparavel a razdo humana. Na realidade, os sistemas de 1A nédo
«aprendem»? como 0s seres humanos, mas alteram 0 seu comportamento com base na
experiéncia acumulada, de modo a otimizar o desempenho®. O que se interpreta como
«aprendizagem» num sistema de 1A é, na verdade, um processo de ajuste automatico em
resposta aos dados previamente processados, sem a intuicdo ou consciéncia que caracteriza

a cognicao humana.

Ao tratar de novas tecnologias, é essencial reconhecer que “o conjunto de dados digitais
criado pelas pesquisas esta a crescer a uma velocidade estonteante e em modos impossiveis
de lidar pelo sistema cognitivo humano™. Esse aumento exponencial de dados implica a
necessidade de processamento automatizado, pois somente a IA e os algoritmos de analise
conseguem lidar com grandes volumes de informacgdes. No entanto, é importante salientar
que “nenhuma tecnologia é axiologicamente neutra — este € um facto que ainda néo foi
suficientemente assimilado nem pelos seus criadores, nem pelos seus utilizadores, nem pelos
seus financiadores, nem pelos seus gestores "°. As tecnologias digitais, sobretudo a IA, estéo,
portanto, longe de serem neutras, ja que carregam os valores e objetivos de quem as projeta

e controla.

A «revolucdo» tecnoldgica tem conduzido a uma reconfiguracdo da realidade, que situa o
ser humano em “multiplas latitudes digitais, de servidores a bases, passando por plataformas

e fluxos®, criando uma experiéncia de espacialidade. Vivemos e interagimos numa

2 Inteligéncia artificial é a tecnologia que: (1) é capaz de trabalhar informagédo néo estruturada; (2) capaz de
raciocinio computacional, capaz de chegar a conclusGes e entender os argumentos que sustentam essas
conclusdes; (3) capaz de aprender automaticamente e pode; (4) ser capaz de automatizar o processo inventivo,
na senda do que defende teleologicamente, Ana Ramalho na Obra, “Intellectual Property Protection For Ai-
Generated Creations editora TAYLOR AND FRANCIS, ISBN 9781000513257, Dezembro 2021.

3 “Por outras palavras estes sistemas podem aprender no sentido em que s3o capazes de fazer melhorias sem
estarem programados para tal”, tradu¢do para portugués de um trecho da Obra, “Intellectual Property
Protection For Al-Generated Creations” de RAMALHO, ANA, Ob. Cit.

4 Cfr. VEGAR, José — O controlo contemporaneo e o futuro da informac&o (dados, grandes volumes de dados
e tecnologia). Coimbra: Conjuntura Actual Editora, marco de 2023. P. 94 e ss.

5 Nas palavras de NEVES, Maria do Céu Patrdo; CARVALHO, Maria da Graga — O mito da neutralidade
axioldgica. In Etica aplicada: novas tecnologias. Coord. NEVES, Maria do Céu Patrdo; CARVALHO, Maria
da Graca. Lisboa: Edic6es 70, novembro de 2018. P. 9.

® VEGAR, José — O controlo contemporaneo e o futuro da informagédo (dados, grandes volumes de dados e
tecnologia). Ob. Cit.
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realidade virtual que dilui o conceito de localizacdo geografica, tornando-nos, por vezes,

alheios ao local fisico onde realmente nos encontramos.

Uma das principais preocupacdes é que, num futuro préximo, as pessoas possam ser atraidas
e dominadas em diferentes pontos da «infoesfera» digital. InformacGes altamente
persuasivas e envolventes podem induzir os utilizadores a partilhar dados pessoais,
resultando numa exposi¢do constante dos seus dados aos interesses dessas plataformas

digitais.

Tecnologias baseadas em IA levantam sérios problemas éticos. Arlindo Oliveira’, por
exemplo, aponta: “se (...) nas proximas décadas, forem desenvolvidos sistemas que exibam
comportamentos inteligentes semelhantes aos dos seres humanos, sera necessario analisar
questdes complexas que se prendem com a propria natureza humana”. E questiona: “Se um
sistema se comporta de forma inteligente, devera ter direitos ¢ deveres especificos?” Essa
indagacgdo evidencia a urgéncia de reflexdes éticas sobre o estatuto da IA na sociedade,

especialmente quando se considera que ja participa em processos inventivos.

A tecnologia IA, de facto, permite a automacdo de tarefas e processos, tornando-os mais
eficientes, como demonstra o caso DABUS?, que aborda justamente a criacdo de invencdes
por algoritmos. Embora o algoritmo tenha sido desenvolvido pelo ser humano, o criador do
sistema, Dr. Stephen Thaler, defendeu que DABUS seria o legitimo inventor de duas
criagBes patenteaveis®, tendo solicitado a patente internacional dessas duas invengdes em

diversas jurisdicdes, nomeando DABUS como o responsavel pela autoria inventiva.

Até a0 momento, todos os pedidos de patente, & excecdo da Africa do Sul, foram recusados
por entidades como o Gabinete Europeu de Patentes, bem como pelas suas congéneres nos
Estados Unidos, Australia, Alemanha e Reino Unido. Essas recusas foram unéanimes ao
afirmar que o requisito do inventor exige que o autor seja uma pessoa humana dotada de

capacidade juridica®®. As instituicGes sublinharam, ademais, a necessidade de um eventual

TOLIVEIRA, Arlindo — A origem do mundo digital. In Etica aplicada: investigacéo cientifica. Coord. NEVES,
Maria do Céu Patrdo; CARVALHO, Maria da Graca. Lisboa: Edi¢6es 70, dezembro de 2018. P. 234-235.

8 Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience, uma tecnologia de 1A, que é capaz de criar
raciocinios complexos a partir de conceitos simples e interliga-los entre si.

® Um recipiente de bebida melhorado e um dispositivo para auxiliar missdes de resgate e salvamento chamado
“neural flame”, chama neural, em traduc&o livre.

10 Na visdo da Jurisdicdo Alemd, a invencdo poderia ser patentedvel, mas uma pessoa singular deveria ser
nomeada inventor. No Reino Unido, quando a recusa da patente ocorreu, 0s requerentes acrescentaram como

14



alargamento do escopo do conceito de inventor e invencdo por parte do legislador,
destacando que, no contexto atual, apenas este pode definir critérios que abram espaco para
invencOes geradas por 1A, embora 0 momento para tal adaptacdo normativa ainda ndo tenha
chegado. Por outro lado, na Australia, o Tribunal Federal Australiano decidiu, a 13 de abril
de 2022, que a origem da invencdo gerada pelo DABUS seria fruto do esforco humano
subjacente a criagdo do algoritmo.

Estes eventos demonstram a necessidade de uma harmonizacéo legal para acompanhar o
aumento de invencdes geradas ou assistidas por algoritmos de 1A. A protecéo financeira que
a patente proporciona aos inventores, o esforco intelectual que impulsiona a criagdo desses
sistemas de IA e o incentivo a inovagdo tornam a questdo da tutela juridica das invencdes

geradas por IA cada vez mais pertinente.

Dentre as abordagens em debate, encontramos a posicao hibrida, que considera a IA como
uma ferramenta inovadora, mas ainda dependente da supervisao e da participacdo humana
no processo inventivo. Autores como RYAN ABBOTT!e KIM DARIA??, defendem essa
visdo, na qual o envolvimento humano é preservado sem comprometer o avango da inovagao
tecnoldgica. Divergindo, contudo, face ao grau de autonomia e independéncia atual da

Inteligéncia Artificial, ligacdo “méquina-homem”.

Outra abordagem enfatiza a protecdo através de segredos de negécio, uma alternativa
defendida por autores como HAMMOUD HAWRAA® E HAGEN, GREGORY R, Esta
solucdo é considerada mais flexivel para proteger algoritmos e dados de treino de IA,

dispensando a necessidade de exposicao publica que ocorre no processo de patenteabilidade.

argumento a ndo necessidade de averiguacdo da identidade do inventor por parte do Gabinete de Propriedade
Industrial do Reino Unido, para a concesséo de patente.

11 ABBOTT, R. - The reasonable robot: Artificial intelligence and the law. Cambridge: Cambridge University
Press, 2020.

2 KIM, D - Al-Generated Inventions’: Time to Get the Record Straight? GRUR International, Oxford
Academics, Volume 69, Issue 5, 2020. P. 443-456

8 HAMMOUD, Hawraa - Trade Secrets and Artificial Intelligence: Opportunities & Challenges (December
29, 2020). Disponivel em: https://ssrn.com/abstract=3759349 ou http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3759349

4 HAGEN, Gregory R. - | and Patents and Trade Secrets (February 1, 2021). in Florian Martin-Bariteau &
Teresa Scassa, eds., Artificial Intelligence and the Law in Canada (Toronto: LexisNexis Canada, 2021).
Disponivel em SSRN: https://ssrn.com/abstract=3734654 ou HAGEN, G.R., 2021- Al and patents and trade
secrets. Artificial Intelligence and the Law. Toronto: LexisNexis Canada, 2021.
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Uma terceira corrente, defendida por autores como ANDRES GUADAMUZ?®® entre outros,
propOe que as invengdes geradas por IA sejam protegidas por direitos de autor. Segundo
esses autores, o0 sistema de direitos de autor possui flexibilidade suficiente para acomodar

novas formas de criacdo, como as produzidas por sistemas de IA.

Dada a complexidade deste cenério, revela-se pertinente proceder a uma anélise aprofundada
do conceito de inteligéncia artificial, classificando as suas tipologias e enfatizando
especialmente a inteligéncia artificial generativa (Generative Al), que € particularmente

relevante para a producao criativa.

Outrossim, damos igualmente enfoque ao caso DABUS como paradigma para uma analise
comparativa das decisdes judiciais e administrativas proferidas em diversas jurisdi¢des. Esta
abordagem permitird uma discussao abrangente sobre a viabilidade de concessédo de patentes
ou de outros direitos de propriedade industrial a invengdes autonomamente criadas por 1A e
as possiveis consequéncias dessa pratica para o sistema de propriedade industrial

contemporaneo.

A dissertacdo, portanto, ndo s6 procura contribuir para a clarificacdo do enquadramento
juridico adequado as invencgdes geradas por IA, mas também para propor solu¢des adaptadas

aos desafios éticos, legais e praticos emergentes da Quarta Revolucdo Industrial.

15 GUADAMUZ, A. - Do androids dream of electric copyright? Comparative analysis of originality in
artificial intelligence generated works. Journal of Intellectual Property Law & Practice, (2017).
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Capitulo 11 - Desafios da Patenteabilidade de Invengdes Criadas por 1A:

considerac0es preliminares

2.1. - Conceito e tipologias de Inteligéncia Artificial

Em 1837 surge o conceito de engenho analitico, o qual poderia ser programado para realizar
sequéncias arbitrarias de instrucbes semelhantes aos computadores atuais, com a diferenca
de essas operacdes serem executadas por um processo mecanico, em vez de circuitos

elétricos.

Por outras palavras, o engenho criado por Charles Babbage poderia somar, subtrair,

multiplicar e dividir de forma automatica, a uma velocidade de 60 somas por minuto.

A histéria conta-nos que Ada Lovelace, filha de Lord Byron'®, e considerada a primeira
programadora e cientista de computacdo, apaixonada por matematica e entusiasta da
invencdo de Babbage, escreveu notas complementares!’ a traducdo do artigo de Luigi
Manabrea, antigo primeiro-ministro italiano e notavel matematico e engenheiro. Este

trabalho tornou-se o primeiro artigo sobre computacéo da histéria.

Nas suas analises, Lovelace discerne brilhantemente o que define um engenho inteligente de
inteligéncia artificial, mas considera que o engenho nédo poderia tornar-se inteligente no
sentido literal da palavra, pois a maquina nao é capaz criar algo original, porque nao é dotada
de criatividade!®. Exemplificou que o engenho poderia até compor pecas musicais

elaboradas, mas apenas porgue as regras fundamentais que governam as notas e a harmonia

16 Referimo-nos a Lord Byron, nome literario de George Gordon, poeta inglés que viveu entre 1788—1824,
conhecido por obras como Don Juan e A peregrinacao de Childe Harold. Cfr. Fontes biograficas disponiveis
online https://www.britannica.com/biography/L ord-Byron-poet/https://www.poetryfoundation.org/poets/lord-
byron.

17 Nessas notas complementares que se estendiam de A a G, Ada Lovelace escreveu o primeiro programa de
computador, um algoritmo para calcular os ndmeros de Bernoulli. As suas anotagdes sdo consideradas
pioneiras na area da computagdo, destacando a capacidade da maquina de realizar tarefas complexas além de
calculos numéricos.

18 «“A Maquina Analitica ndo tem nenhuma pretensio de originar nada. Ela pode fazer tudo o que sabemos
como ordenar que ele execute. Pode seguir a analise, mas ndo tem poder de antecipar quaisquer... relagdes ou
verdades. A sua intencdo é ajudar-nos a disponibilizar o que ja conhecemos ” (Traducdo nossa), “The Analytical
Engine has no pretensions whatever to originate anything. It can do whatever we know how to order it to
perform. It can follow analysis, but it has no power of anticipating any ... relations or truths. Its province is to
assist us in making available what we are already acquainted with.”. LOVELACE, Ada - Sketch of the
Analytical Engine invented by Charles Babbage. [Em linha]. Bibliothéque Universelle de Genéve, outubro de
1842, n° 82. [Consultado em 26 set. 2024]. Disponivel em: https://www.fourmilab.ch/babbage/sketch.html
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Ihe poderiam ser ensinadas. A maquina seguiria essas regras sem qualquer propdsito ou
I6gica subjacente, ja que nao teria, por si s6, 0 instinto de criar.

O termo inteligéncia artificial’® remonta a 1955%°, embora s6 nos ultimos anos tenha
adquirido popularidade?*. Foi entdo cunhado durante uma conferéncia em Dartmouth??, onde
um grupo de pesquisadores se reuniu para discutir a possibilidade de maquinas que pudessem

simular a inteligéncia humana.

O trabalho destes investigadores foi fundamental para o estabelecimento da IA como um
campo de pesquisa formal. As pesquisas da época eram predominantemente centradas em
abordagens simbdlicas, focando na resolucdo de problemas Idgicos e na manipulagdo de
simbolos. Os cientistas acreditavam que a inteligéncia poderia ser modelada através de
regras explicitas, levando ao desenvolvimento de programas que podiam realizar tarefas

especificas, como jogos de tabuleiro?® e resolucio de equacoes.

Um exemplo notével desse periodo foi o programa de xadrez desenvolvido por Arthur
Samuel, que utilizou técnicas de aprendizagem para melhorar o seu desempenho ao longo

do tempo.

19, John McCarthy, cientista da computag&o americano, é reconhecido como o pai da inteligéncia artificial (1A).
Propbs o termo "inteligéncia artificial” na Conferéncia de Dartmouth, realizada em 1956, onde foram
estabelecidas as bases da IA como campo cientifico. McCarthy também desenvolveu a linguagem de
programacdo Lisp em 1958, essencial para a pesquisa em IA. — Conforme encontramos na Stanford
Encyclopedia of Philosophy, disponivel em linha em https://plato.stanford.edu/entries/artificial-
intelligence/#HistoriAl

20 Embora o termo "inteligéncia artificial" tenha sido introduzido na conferéncia de 1956, o campo da IA ja
estava em operacdo antes disso. Em 1950, Alan Turing prop6s que a questdo "Uma maquina pode pensar?"
fosse substituida por "Uma maquina pode ser linguisticamente indistinguivel de um humano?", apresentando
0 "Teste de Turing". Nesse teste, um juiz humano deve identificar, apenas com base em respostas, se estava a
interagir com um ser humano ou um computador. Turing argumenta a favor da construcdo de maquinas que
possam passar nesse teste, sugerindo a criagdo de "maquinas infantis" que aprenderiam a comunicar-se em
linguagem natural. Cfr: https://plato.stanford.edu/entries/artificial-intelligence/#HistoriAl

21 Esse aumento deve-se a combinagéo de fatores como a disponibilidade massiva de dados provenientes de
redes sociais, dispositivos conectados e transagdes online, essenciais para treinar modelos de 1A. Além disso,
0s avangos em algoritmos, especialmente nas redes neurais profundas, melhoraram a capacidade das maquinas
de processar informagdes complexas e reconhecer padrées. As melhorias no armazenamento computacional,
impulsionadas pela reducdo de custos e aumento da capacidade de processamento, também foram cruciais,
permitindo que modelos fossem treinados em escalas antes inviaveis.

22 Dartmouth College é uma universidade privada de pesquisa de referéncia mundial (lvy League) em Hanover,
New Hampshire. Fundada em 1769 por Eleazar Wheelock, Dartmouth é uma das nove faculdades coloniais
fundadas antes da Revolugdo Americana.

Z HAENLEIN, M., & Kaplan, A. - A brief history of artificial intelligence: On the past, present, and future of
artificial intelligence. California Management Review, 61(4), 2019. 5-14.
https://cmr.berkeley.edu/2019/08/61-4-a-brief-history-of-artificial-intelligence-on-the-past-present-and-
future-of-artificial-intelligence/
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Na década de 1960, o Departamento de Defesa dos EUA comegou a interessar-se nesta
tecnologia e a programar computadores que se assemelhassem ao raciocinio humano basico.
Por exemplo, a Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA)?* levou a cabo um

projeto de mapeamento de ruas nos anos 1970.

Estes eventos formaram a «pedra angular» para a automacao e o raciocinio formal existente
em computadores, dotados de sistemas de apoio a decisao e sistemas inteligentes de pesquisa

que podem ser projetados para complementar e expandir as capacidades humanas.

O estudo do machine learning (aprendizagem da maquina) comecou a ganhar destaque nas
décadas de 1980 e 1990%, como uma alternativa & abordagem tradicional da 1A, que se
baseava em regras explicitas e sistemas 16gicos. A aprendizagem da maquina propde que 0s
algoritmos possam aprender a partir de dados, ajustando-se automaticamente para melhorar
0 desempenho ao longo do tempo. A base tedrica da aprendizagem da maquina remonta a
conceitos de estatistica e reconhecimento de padrGes, mas as técnicas comecaram a
desenvolver-se em aplicacbes praticas nos anos 90%, com o aumento da capacidade

computacional e o crescimento da disponibilidade de dados.

Basicamente, podemos, desde ja, estabelecer trés «marcos» da Inteligéncia Artificial (1A):
1950/1970 - Redes neurais; 1980/2010 - Machine learning®’; e, atualmente -. Deep

learning®,

24 A DARPA foi criada em fevereiro de 1958 por militares e pesquisadores norte-americanos sob a supervisio
do presidente Eisenhower, como reagdo dos Estados Unidos a vitoria tecnoldgica da entdo Unido Soviética
com o langamento do primeiro satélite artificial, o Sputnik. O objetivo original da DARPA era manter a
superioridade tecnolégica dos EUA e alertar contra possiveis avangos tecnoldgicos de adversarios potenciais.
Embora a DARPA néo tenha langado assistentes pessoais inteligentes no sentido comercial, 0 Instituto esteve
envolvido no desenvolvimento de tecnologias fundamentais para a inteligéncia artificial e a interagdo homem-
maquina desde os anos 60. Projetos como SHRDLU, sistemas de reconhecimento de voz nos anos 80 e 0
assistente cognitivo CALO, os quais foram precursores importantes e influenciaram o surgimento de
assistentes como Siri, Alexa e Cortana.

2 KARIJIAN, R. (2024, 24 de setembro). The history of artificial intelligence: Complete Al timeline.
TechTarget. Disponivel em linha em: The History of Artificial Intelligence: Complete Al Timeline
(techtarget.com), consultado a 5 de Outubro.

% RUSSELL, S. J., & Norvig, P. (2021). Artificial Intelligence: A Modern Approach (42 ed.). Prentice Hall,
Estados Unidos.

27O verdadeiro avanco do deep learning ocorreu na década de 2000, quando melhorias significativas em
hardware, como as GPUs (unidades de processamento gréfico), tornaram possivel o treino de redes neurais
profundas com grandes volumes de dados. Essa evolucdo foi acompanhada pelo desenvolvimento de novos
algoritmos e arquiteturas, como as redes neurais convolucionais (CNNSs) e as redes neurais recorrentes (RNNS).
Estas novas arquiteturas demonstraram eficacia em tarefas complexas, como reconhecimento de imagem e
processamento de linguagem natural.

28 GOODFELLOW, I., BENGIO, Y., & COURVILLE, A. (2016). Deep Learning. MIT Press, Estados Unidos.
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As redes neurais sdo sistemas de computagdo interconectados que funcionam como 0s
neurdnios do cérebro humano, utilizando algoritmos que permitem reconhecer padrGes e

correlagdes em dados que lhe séo fornecidos, agrupa-los e classifica-los.

A primeira rede neural foi idealizada por Warren McCulloch?® e Walter Pitts® em 1943,
quando publicaram: A Logical Calculus of the ideas Imminent in Nervous Activity®!,
surgindo o primeiro modelo matematico de uma rede neural. O artigo de McCulloch e Pitts
descreveu as funcbes cerebrais em termos abstratos e mostrou que elementos simples
conectados numa rede neural podem ter imenso poder computacional. O artigo recebeu
pouca atencao até que as suas ideias foram aplicadas por John von Neumann, Norbert Wiener

e outros.

No entanto, s6 em 1975, Kunihiko Fukushima®? criou a primeira rede neural multicamada.
O primeiro objetivo era criar um sistema computacional capaz de resolver problemas como
um cérebro humano. Porém, no decorrer das investigacGes, o foco mudou, passando a utilizar
redes neurais para resolver tarefas especificas, afastando-se de uma abordagem estritamente

biolégica®.

Desde entdo, as redes neurais tém oferecido suporte a tarefas diversas, incluindo visao
computacional, reconhecimento de fala, traducdo de maquina, filtragem de redes sociais,
jogos de tabuleiro ou jogos de video e diagnésticos médicos.

29 Warren McCulloch, neurofisiologista e ciberneticista americano da Universidade de Illinois em Chicago.

30 Walter Pitts, l6gico e psicélogo cognitivo autodidata.

31 MCCULLOCH, Warren e PITTS, Walter - A Logical Calculus of the ideas Imminent in Nervous Activity. In
Bulletin of Mathematical Biophysics. Vol. 5, 1943. P. 115-133. [Em linha]. [Consultado em 2 abr. 2021].
Disponivel em: https://www.cse.chalmers.se/~coguand/AUTOMATA/mcp.pdf

%2 FUKUSHIMA, Kunihiko - Cognitron: A self-organizing multilayered neural network. Biological
Cybernetics 20, 121-136 (1975).

3 Cfr. FUKUSHIMA, Kunihiko. Idem. Justificando que: Uma nova hipétese para a organizacdo de sinapses
entre neurdnios é a seguinte: A sinapse do neurdnio x para o0 neurénio y € reforgada quando x dispara, desde
que nenhum neuroénio nas proximidades de y esteja a disparar mais forte que y.”. Ao introduzir esta hipotese,
pode-se deduzir um novo algoritmo com o qual uma rede neural multicamadas é efetivamente organizada. Uma
rede neural multicamadas auto-organizada, denominada “cognitron”, é construida seguindo este algoritmo e
simulada num computador digital. Ao contrario da organizagdo de modelos cerebrais habituais a auto-
organizacao de um cognitron progride favoravelmente sem a necessidade de interven¢do humana que instrua
todos os detalhes como as células individuais respondem. (Traducdo nossa de: A new hypothesis for the
organization of synapses between neurons is proposed. “The synapse from neuron x to neuron y is reinforced
when x fires provided that no neuron in the vicinity of y is firing stronger than y.” By introducing this
hypothesis, a new algorithm with which a multilayered neural network is effectively organized can be deduced.
A self-organizing multilayered neural network, which is named “cognitron,” is constructed following this
algorithm, and is simulated on a digital computer. Unlike the organization of a usual brain models such as a
three-layered perceptron, the self-organization of a cognitron progresses favorably.)

20


https://www.cse.chalmers.se/~coquand/AUTOMATA/mcp.pdf

Atualmente, as redes neurais séo desenvolvidas para a resolugéo de problemas complexos
em varias areas da vida real, melhorando processos de decisdao em diversos contextos, tais
como®*: (i) Detecdo de fraude em cartdes de crédito e assisténcia médica; (ii) Otimizacéo de
logistica para redes de transporte; (iii) Reconhecimento de caracteres e de voz, também
conhecido como processamento de linguagem natural; (iv) Diagnésticos médicos; (V)
Marketing direcionado; (vi) no Mercado Financeiro; (vii) Sistemas de controle roboéticos;
(viii) Previsdo de carga elétrica e demanda de energia; (ix) Controle de qualidade e de
processos; (X) ldentificacdo de compostos quimicos; (xi) Avaliacdo do ecossistema; (Xii)
Visdo computacional para interpretar fotos e videos ndo-tratados (v.g., na obtencdo de

imagens médicas, robotica e reconhecimento facial).

Ao iniciarmos o estudo da Inteligéncia Artificial (IA), recordamos de imediato as
representacdes nos filmes de Hollywood, onde a IA é frequentemente retratada através de
simbologias, como robds humanoides que dominam o mundo. Lembramo-nos também dos
romances de ficcdo cientifica, onde a IA é explorada em cenarios distépicos ou como
entidades superinteligentes. Contudo, a evolugdo das tecnologias de 1A (ainda) ndo é tdo

assustadora — ou tao inteligente.

A inteligéncia artificial (1A) permite a automatizacdo da aprendizagem de forma sistematica,
utilizando dados pré-definidos. Essa tecnologia é capaz de executar tarefas frequentes,
volumosas e de natureza computacional de maneira confidvel e sem a influéncia da fadiga
humana. Contudo, a interven¢do humana continua a ser fundamental para garantir a eficacia,

seguranca e ética dos sistemas tecnologicos.

A configuracdo inicial requer especialistas que definam algoritmos e parametros,
minimizando riscos de viés nos dados. Além disso, a intervencdo humana é necessaria para
formular perguntas relevantes, interpretar resultados e contextualizar dados, promovendo a
aceitacdo dos sistemas. A supervisdo humana assegura também a aplicacdo de principios
éticos, conforme destacado por diretrizes da Organizagdo para a Cooperacdo e
Desenvolvimento Econdmico (OCDE)®.

3 Cfr. IBM — Al in the enterprise - Unleashing opportunity through data. [Em linha]. Results from research
conducted in 2021 by IBM Market Development & Insights. [Consultado em 2 set. 2024]. Disponivel em:
https://www.ibm.com/downloads/cas/6DRIQRVQ que seguimos.

% OECD. (2019). Recommendation of the Council on Artificial Intelligence. Disponivel em:
https://www.oecd.org/going-digital/ai/principles/.
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Por fim, a capacidade humana de adaptacdo e inovagdo complementa a anélise de dados da
IA, promovendo decisGes mais estratégicas e benéficas tanto em contextos pessoais, quanto
profissionais. A colaboracéo entre humanos e maquinas, portanto, é crucial para otimizar o

desempenho e a responsabilidade nas aplicacdes de IA.

Apos a abordagem do conceito de inteligéncia artificial, diretamente correlacionamos os trés
principais subtipos de algoritmos IA, os quais se distinguem pelo nivel de autonomia que
apresentam. S&o estes: Machine learning (Aprendizagem da Magquina)®*® Deep learning
(Aprendizagem Profunda), e Generative Al (Inteligéncia Artificial Generativa).

Estes sistemas podem aplicar o seu «conhecimento» (aquele inferindo dos dados com os
quais foram programados e treinados) a grandes quantidades de dados para se destacarem

no reconhecimento facial, da fala e objetos, traducdes, entre outros.

Quadro I - Tipologia de algoritmos de Inteligéncia Atrtificial

s010s = Deep learning
Machine learning models that mimic human brain function

[+ Generative AI (Gen AI)

Deep learning models (foundation models) that
create original content

2020’s

Fonte: IBM (Internacional Business Machines) [Em linha] [Consultado em 11 marco 2024]

Disponivel em: https://www.ibm.com/topics/artificial-intelligence

%"0s programas sé podem aprender os factos ou comportamentos que os seus formalismos podem representar
e, infelizmente, os sistemas de aprendizagem sdo quase todos baseados em habilidades muito limitadas para
representar informag@es. (Traducdo nossa). "Programs can only learn what facts or behaviors their formalisms
can represent, and unfortunately learning systems are almost all based on very limited abilities to represent
information, McCARTHY, John, What is Artificial Intelligence? Stanford University, 2007. Disponivel em:
http://www-formal.stanford.edu/jmc/. Consultado em: 05 de out. de 2024.
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Machine learning € um subtipo de IA caracterizado pela capacidade de, a partir de um
conjunto estruturado de dados, fazer previsoes e tomar decisdes com base nas informagdes

recebidas, como uma forma altamente sofisticada de analise estatistica®’.

Ao contrario da codificacdo manual de um software, que utiliza instru¢bes especificas para
completar uma tarefa, o sistema machine learning permite que uma aplicacdo aprenda a

reconhecer padrdes por si proprio e a fazer previsdes® **

A aprendizagem da maquina &, portanto, um ramo da inteligéncia artificial baseado na ideia
de que os sistemas podem aprender com dados fornecidos, identificar padrdes e tomar
decisGes com intervencdo humana minima“. Isso inclui a selecdo de caracteristicas e a
definicdo de parédmetros, geralmente exigindo dados estruturados para que os algoritmos

compreendam as diferencas entre as entradas de dados.

Ao falar de machine learning, ndo nos referimos a uma hipotética utilizacdo futura; ele ja é

frequentemente usado para reconhecimento de fala*!, atendimento ao cliente®?, visdo

37 «Ciéncia da Computacao que se foca no uso de dados e algoritmos para permitir que a IA consiga imitar a
forma como os seres humanos aprendem e gradualmente melhorar a sua precisdo”” Computer Science that
focuses on the use of data and algorithms to enable Al to mimic the way humans learn and gradually improve
its accuracy" IBM "IBM TechXchange Conference 2024."! IBM, 2024. Disponivel em: What Is Machine
learning (ML)? | IBM. Acesso em 05 de outubro de 2024

3 1sso inclui a selecdo de caracteristicas e a definicdo de parametros, além de geralmente exigir dados
estruturados para que os algoritmos possam compreender as diferencas entre as entradas de dados. Portanto,
enguanto a IA é um campo mais abrangente, 0 machine learning representa uma abordagem prética e orientada
a dados dentro desse contexto.

39 Caracteristicas igualmente destacadas por REESE, Hope. Understanding the differences between Al,
machine learning, and deep learning. Disponivel em linha com o URL: https://www. techrepublic.
com/article/understandingthedifferencesbetweenaimachine learninganddeeplearning, consultado em 11 de
marco de 2024,

40 Fruto do desenvolvimento das novas tecnologias computacionais, o atual machine learning difere do
machine learning do passado (1980-2010). Tendo surgido do reconhecimento de padrdes e da teoria de que
computadores podem aprender sem serem programados para realizar tarefas especificas; pesquisadores
interessados em inteligéncia artificial queriam saber se as maquinas poderiam aprender com dados que Ihe
eram fornecidos.

41 Reconhecimento de fala ou reconhecimento automatico de fala (ASR), reconhecimento de fala de
computador ou fala para texto, e € um recurso que usa processamento de linguagem natural (PNL) para traduzir
a fala humana num formato escrito. Muitos dispositivos méveis incorporam reconhecimento de fala nos seus
sistemas para realizar pesquisas por voz — por exemplo, Siri —ou melhorar a acessibilidade para mensagens de
texto.

42 No atendimento ao cliente, os chatbots online estdo a substituir os agentes humanos ao longo da jornada do
cliente, mudando a forma como pensamos sobre o envolvimento do cliente em sites e plataformas de redes
sociais. Os chatbots respondem a perguntas frequentes (FAQSs) sobre tépicos como remessa, ou fornecem
aconselhamento personalizado, venda cruzada de produtos ou sugestdo de tamanhos para os utilizadores. Os
exemplos incluem agentes virtuais em sites de comércio eletronico; bots de mensagens, usando Slack e
Facebook Messenger; e tarefas geralmente realizadas por assistentes virtuais e assistentes de voz.
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computacional®, mecanismos de recomendagdo**, negociacdo automatizada de acoes® e

detecéo de fraude®,

Machine learning divide-se em subtipos, como Redes Neurais ou Redes Neurais
Artificiais*’, que sdo compostas por camadas de nos, incluindo uma camada de entrada, uma
ou mais camadas ocultas e uma camada de saida*®. O termo «profundo» em aprendizagem
profunda refere-se ao nimero de camadas na rede neural. Uma rede neural com mais de trés
camadas - incluindo a de entrada e a de saida - é considerada uma rede neural profunda,

enguanto uma rede neural com trés camadas é considerada uma rede neural basica.

A aprendizagem Supervisionada (Supervised Learning) € uma subcategoria de machine
learning e inteligéncia artificial que utiliza conjuntos de dados rotulados para treinar
algoritmos, com o objetivo de classificar dados ou prever resultados com precisdo. Neste
método, os algoritmos aprendem a partir de exemplos pré-definidos, onde cada entrada
possui uma saida conhecida. O sucesso da aprendizagem supervisionada depende da
qualidade e quantidade de dados rotulados disponiveis, sendo que conjuntos de dados
diversificados permitem uma melhor generalizacdo do modelo. Além disso, a escolha do
algoritmo e a sua parametrizacdo sdo cruciais para otimizar o desempenho do modelo.
Assim, a aprendizagem supervisionada desempenha um papel fundamental na anélise e

interpretacdo de dados em diversas aplicaces.

4 Visdo computacional é uma tecnologia de 1A que permite que os computadores obtenham informacdes

significativas de imagens digitais, videos e outras entradas visuais e, em seguida, tomem as medidas

apropriadas. Alimentada por redes neurais, a visdo computacional tem aplicagdes em marcacao de fotos em

redes sociais, imagens radioldgicas na area da salde e carros autbnomos na industria automotiva.

4 Os mecanismos de recomendac&o usam dados de comportamento de consumo passado. Os algoritmos de 1A

podem ajudar a descobrir tendéncias de dados que podem ser usadas para desenvolver estratégias de venda

cruzada mais eficazes. Essa abordagem é usada pelo comércio on-line para fazer recomendagdes de produtos

relevantes aos clientes durante o processo de finalizacdo da compra.

4 As negociaces automatizadas de agOes sdo projetadas para otimizar carteiras de acdes. As plataformas de

negociagdo de alta frequéncia orientadas por A realizam milhares ou até milhGes de negociac¢@es por dia sem

intervencdo humana.

46 Bancos e outras instituicdes financeiras podem usar machine learning para detetar transagdes suspeitas. A

aprendizagem supervisionada pode treinar um modelo usando informagdes sobre transagfes fraudulentas

conhecidas. A detecdo de anomalias pode identificar transagdes que parecem atipicas e merecem uma

investigacdo mais aprofundada.

47 IBM "IBM TechXchange Conference 2024."! IBM, 2024, Disponivel em: What Is Machine learning (ML)?
IBM. Acesso em 05 de outubro de 2024

48 Cada no, ou neurdnio artificial, estabelece conexdes com outros nds e possui um peso e um limite associados.

Se a saida de um né exceder o limite definido, esse nd ¢ ativado e transmite dados para a proxima camada da

rede. Caso contrario, ndo havera transmissao de dados para a camada seguinte.
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A aprendizagem néo supervisionada utiliza algoritmos para analisar e agrupar dados que néo
tém rotulos definidos. Estes algoritmos identificam padrbes ocultos e organizam os dados
em grupos sem intervencdo humana. E especialmente Gtil para a descoberta de semelhancas
e diferencas nas informagdes, permitindo insights em varias areas. E é particularmente eficaz
para analise exploratdria de dados, estratégias de cross-selling e segmentacdo de clientes.
Acresce que, a aprendizagem ndo supervisionada pode ajudar na reducdo de

dimensionalidade, simplificando modelos ao reduzir o nimero de caracteristicas.

A Aprendizagem Semi-Supervisionada (Semi-Supervised Learning)*® representa uma
abordagem intermédia entre a aprendizagem supervisionada e a aprendizagem néo
supervisionada. Este método é valioso em cenérios onde a obtencdo de dados rotulados é
dificil ou dispendiosa. Durante o processo de treino, a aprendizagem semi-supervisionada
utiliza um conjunto de dados rotulados reduzido para orientar a classificacao e a extracdo de

caracteristicas de um conjunto de dados maior e nao rotulado.

Aprendizagem por Reforgo (Reinforcement Learning)® é um modelo em que o algoritmo
aprende por tentativa e erro, recebendo recompensas ou penalizagfes com base nas suas
acles. O sistema interage com o ambiente, ajustando as suas decisdes para maximizar a
recompensa ao longo do tempo. Esta técnica é utilizada em robotica, jogos e sistemas de

recomendacdo complexos, onde a tomada de decisdo dindmica é essencial.

A Aprendizagem Profunda (Deep Learning)®!, é uma subarea do machine learning e inspira-

se na estrutura e no funcionamento do cérebro humano, utilizando redes neurais artificiais

49 Goodfellow, 1., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press, Estados Unidos.

0 “Aprendizagem por reforco é um ramo de aprendizagem da maquina preocupada em utilizar experiéncia
obtida através da interacdo com o mundo e de feedback avaliativo para melhorar a capacidade de um sistema
de tomar decisdes comportamentais” (Tradugdo Nossa). “Reinforcement learning is a branch of machine
learning concerned with using experience gained through interacting with the world and evaluative feedback
to improve a system's ability to make behavioural decisions “- LITTMAN, M. L. (2015). Reinforcement
learning improves behaviour from evaluative feedback. Nature, Volume 521, Paginas 445-451.
https://doi.org/10.1038/nature14539

SI"Deep learning, ou redes neurais profundas, é um esquema especifico de aprendizagem da maquina,
geralmente para aprendizagem supervisionada ou ndo supervisionada, e pode ser integrado com a
aprendizagem por reforco, geralmente como um aproximador de fungdo. A aprendizagem supervisionada e
ndo supervisionada € geralmente one-shot, miope, considerando a recompensa instantanea; enquanto a
aprendizagem por reforco é sequencial, perspicaz, considerando a recompensa acumulada a longo prazo."
(Traducdo Nossa). “Deep learning, or deep neural networks, is a particular machine learning scheme, usually
for supervised or unsupervised learning, and can be integrated with reinforcement learning, usually as a
function approximator. Supervised and unsupervised learning are usually one-shot, myopic, considering
instant reward; while reinforcement learning is sequential, far-sighted, considering long-term accumulative
reward.” - LI, Y. (2018). Deep Reinforcement Learning: An Overview. Disponivel em linha em: 1701.07274

(arxiv.org).
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com multiplas camadas. A medida que os dados passam por cada camada da rede, o modelo
aprende a extrair caracteristicas cada vez mais sofisticadas. O deep learning permite modelos
que extraem padrdes e relacdes diretamente de dados ndo estruturados, melhorando
progressivamente a precisdo das previsdes. Essa tecnologia alimenta diversas aplicaces,
como assistentes digitais, controle por voz, dete¢do de fraudes, veiculos auténomos e IA

generativa.

A inteligéncia artificial generativa® é uma aplicacio de machine learning °3, capaz de criar
amostras de dados com base nos padrdes aprendidos. Inclui uma infraestrutura abrangente
que engloba o modelo, o processamento de dados e os elementos de interface. O seu
funcionamento ocorre em trés fases: treino, ajuste e geracao, avaliagéo e reajuste. Durante a
fase de treino, é criado um modelo de base a partir de vastos conjuntos de dados, permitindo
gue o sistema aprenda a identificar padrbes e a gerar saidas relevantes. Na fase de ajuste,
este modelo é adaptado a aplicacdes especificas, permitindo personalizar o seu desempenho
de acordo com as necessidades de cada projeto. Por fim, a fase de geracdo, avaliacdo e
reajuste possibilita uma melhoria continua, onde os resultados gerados sdo constantemente

avaliados e refinados para assegurar a sua qualidade e precisao.

540 termo IA generativa refere-se a técnicas computacionais que sdo capazes de gerar contetido
aparentemente novo e significativo, como texto, imagens ou audio a partir de dados de treino. A difuséo
generalizada desta tecnologia com exemplos como Dall-E 2, GPT-4 e Copilot esta atualmente a revolucionar
a forma como trabalhamos e comunicamos uns com 0s outros. Os sistemas de |A generativa nao sé podem ser
usados para fins artisticos para criar novo texto imitando escritores ou novas imagens imitando ilustradores,
mas eles podem e ajudardo os seres humanos como sistemas inteligentes de resposta a perguntas” (Tradugdo
Nossa). “The term generative Al refers to computational techniques that are capable of generating seemingly
new, meaningful content such as text, images, or audio from training data. The widespread diffusion of this
technology with examples such as Dall-E 2, GPT-4, and Copilot is currently revolutionizing the way we work
and communicate with each other. Generative Al systems can not only be used for artistic purposes to create
new text mimicking writers or new images mimicking illustrators, but they can and will assist humans as
intelligent question-answering systems” FEUERRIEGEL, S., Hartmann, J., JANIESCH, C., & Zschech, P.
(2023).  Generative  Al.Business & Information  Systems  Engineering, 66(1), 111-126.
https://doi.org/10.1007/s12599-023-00834-7

53 Um modelo de IA generativa é um tipo de arquitetura de aprendizagem da maquina que usa algoritmos de
IA para criar instancias de dados novas, baseando-se nos padrdes e relagdes observadas a partir dos dados
de treino. Um modelo de 1A generativa é de natureza criticamente central, mas incompleta, uma vez que requer
um maior ajustamento a tarefas especificas através de sistemas e aplica¢oes” | “A generative Al model is a
type of machine learning architecture that uses Al algorithms to create novel data instances, drawing upon the
patterns and relationships observed in the training data. A generative Al model is of critically central yet
incomplete nature, as it requires further fine-tuning to specific tasks through systems and application”
FEUERRIEGEL, S., Hartmann, J., JANIESCH, C., & Zschech, P. (2023). Generative Al. Business &
Information Systems Engineering, Ob. Cit.
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2.2. - Repercussoes e Riscos da Inteligéncia Artificial

A 1A comporta desafios, limitagdes e riscos, enunciamos em seguida 0s principais riscos de
Inteligéncia Artificial Generativa, conforme descritos por RUSSELL, Peter® Norvig e Stuart

Russell:

e Armas Letais Auténomas: Definidas pelas NagGes Unidas com armas que
conseguem localizar, selecionar e eliminar alvos humanos sem ser necessaria
intervengdo humana.

e Vigilancia e Persuasio — °. “Embora seja dispendioso, tedioso e, por vezes,
legalmente questionavel para o pessoal de seguranca monitorizar linhas telefénicas,
feeds de cémaras de video, e-mails e outros canais de mensagens, a IA
(reconhecimento de fala, visdo computacional e compreensédo de linguagem natural)
pode ser utilizada de forma escalavel para realizar vigilancia em massa de
individuos e detetar atividades de interesse. Ao adaptar os fluxos de informacao aos
individuos através das redes sociais, com base em técnicas de aprendizagem
automatica, o comportamento politico pode ser modificado e controlado até certo
ponto.. ” Referindo-se 0s autores a realidade norte-americana no que respeita a
instrumentos massivos de vigilancia governamental.

e Vieses na tomada de decisdes: O uso indevido descuidado ou deliberado de
algoritmos de aprendizagem automatica para tarefas como a avaliacdo de pedidos de
liberdade condicional e de empréstimo pode resultar em decisdes tendenciosas por
raca, género ou outras categorias protegidas. Muitas vezes, os proprios dados
refletem preconceitos generalizados na sociedade.

e Impacto no mercado de Trabalho: A histdria mostra que inovagdes tecnoldgicas
anteriores causaram perturbacGes no emprego, mas novas funcbes acabaram por
surgir. No entanto, a IA pode também desempenhar esses novos trabalhos, tornando

esta questdo um tema central para a Economia e para a Lei.

> RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. Artificial intelligence: a modern approach. 4. ed. Hoboken: Pearson,
2020.

35“SURVEILLANCE AND PERSUASION: While it is expensive, tedious, and sometimes legally questionable
for security personnel to monitor phone lines, video camera feeds, emails, and other messaging channels, Al
(speech recognition, computer vision, and natural language understanding) can be used in a scalable fashion
to perform mass surveillance of individuals and detect activities of interest. By tailoring information flows to
individuals through social media, based on machine learning techniques, political behavior can be modified
and controlled to some extent—a concern that became apparent in elections beginning in 2016 ”.
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e Preocupagcdes de Seguranca: A medida que as técnicas de IA avancam, sdo cada
vez mais utilizadas em aplicacdes de alto risco e de seguranca critica, como a
conducdo de automoveis e a gestdo do abastecimento de &gua das cidades. J& se
registaram acidentes mortais que pdem em evidéncia a dificuldade de verificagéo
formal e de andlise estatistica dos riscos dos sistemas desenvolvidos com recurso a
técnicas de aprendizagem automatica. O dominio da IA terd de desenvolver normas
técnicas e éticas pelo menos compardveis as que prevalecem noutras disciplinas da
engenharia e dos cuidados de salde em que a vida das pessoas esta em jogo.

e Ciberseguranca: As técnicas de 1A sdo Uteis na defesa contra ataques cibernéticos,
por exemplo, detetando padrBes de comportamento invulgares, mas também
contribuirdo para a poténcia, capacidade de sobrevivéncia e capacidade de
proliferacdo do malware. Por exemplo, os métodos de aprendizagem por reforco tém
sido utilizados para criar ferramentas altamente eficazes para chantagem
automatizada e personalizada e ataques de phishing.

Um desafio especifico na 1A generativa € o fendmeno das alucinacdes, que ocorre quando o
modelo gera respostas sem base factual ou incorretas, mas que aparentam plausibilidade. A
natureza probabilistica desses modelos leva a variabilidade das respostas, 0 que pode ser
problematico em aplicacdes que exigem consisténcia, como chatbots de atendimento.

Para mitigar esses riscos, é necessario executar prompts®® com cuidado para garantir
respostas desejadas e consistentes - aprimorando ou acumulando iterativamente 0s
comandos—para que 0s utilizadores possam obter resultados corretos das suas aplicagdes de
IA generativa.

Os modelos generativos de IA também reproduzem o0s preconceitos sociais presentes nos
dados de treino, gerando contetdos tendenciosos, o que € particularmente preocupante em
contextos sensiveis, como 0 recrutamento ou o diagnostico médico. Torna-se, assim,
essencial uma monitorizagdo continua e avaliagdes sistematicas para identificar e mitigar

£sses vieses.

Estas avaliacbes devem ser conduzidas de forma sistemética e interdisciplinar, envolvendo

ndo apenas especialistas em ciéncia de dados e inteligéncia artificial, mas também peritos

% Prompts — pedidos/solicitagdes que o utilizador faz ao sistema IA.
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em ética, ciéncias sociais e direito, garantindo uma analise mais abrangente e

contextualizada dos outputs do sistema.

Adicionalmente, a falta de transparéncia torna a IA generativa uma “caixa negra” e dificulta
a compreensdo dos processos de tomada de deciséo. A utilizacdo de 1A explicavel e a criacdo
de métodos de avaliacao robustos sdo areas ativas de pesquisa para melhorar a confianga nos

sistemas.

Os modelos de 1A generativa levantam ainda preocupacdes sobre a propriedade intelectual,
podendo expor inadvertidamente dados sensiveis durante a formulacdo de prompts.
Desenvolvedores e utilizadores devem adotar praticas de seguranga para garantir a
conformidade e prote¢éo de dados.

Os modelos de IA generativa podem ser utilizados para criar e-mails de phishing
sofisticados, identidades falsas e outros conteddos maliciosos, enganando os utilizadores e
levando-os a tomar agBes que comprometem a seguranga e a privacidade dos seus dados. E
crucial que desenvolvedores e utilizadores adotem precaugdes para garantir que as
informacdes inseridas no modelo—seja durante o0 ajuste ou como parte de um prompt—nao
exponham a sua propria propriedade intelectual (PI) ou qualquer informacéo protegida por
direitos de PI de terceiros. Além disso, é fundamental monitorizar continuamente as saidas
do modelo para identificar novos conteddos que possam comprometer a sua propria P1 ou
violar as protecGes de Pl de outros, até porque tal pode desencadear consequéncias legais e

financeiras graves.

Para mitigar os riscos da inteligéncia artificial generativa, empresas de tecnologia,
investigadores, reguladores e outros intervenientes devem adotar praticas rigorosas de
seguranca e conformidade. Isto inclui politicas claras de protecdo de dados, auditorias das
saidas dos modelos e a sensibilizacdo para as implicacGes éticas e legais da tecnologia. Um
dos exemplos mais alarmantes do uso malicioso da IA séo os deepfakes—conteddos
manipulados para enganar, usados em fraudes, ataques cibernéticos e desinformacgdo. A
crescente sofisticacdo destas técnicas exige uma abordagem vigilante e informada para
maximizar os beneficios da IA, minimizando 0s seus riscos.
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2.3 - Agentes de 1A vs IA generativa, uma nova fronteira?
Pelo cariz mutavel e de constante inovacdo da ciéncia de dados e tecnologias subjacentes,

cumpre, de forma expedita analisar aquele que foi um desenvolvimento do estado da arte na

inteligéncia artificial.

Ainda no decorrer da preparacdo da presente dissertacdo de mestrado, surgiram
desenvolvimentos importantes na concretizacdo de algoritmos de Agentes de IA, assim é
relevante destrincar uma as principais diferencas entre os dois conceitos, as quais passamos,

brevemente e sob prejuizo de consulta de referéncia técnicas, a explicar:

Agentes de 1A, sdo concebidos para tomar decisdes e agir de forma autbnoma, com a
capacidade de alcancar objetivos complexos com supervisao limitada.” Agentic Al describes
Al systems that are designed to autonomously make decisions and act, with the ability to

pursue complex goals with limited supervision. ™’

Relnem as caracteristicas flexiveis dos Large Language Models (LLMs) com a precisdo da
programacao tradicional. Este tipo de 1A atua de forma autdbnoma para atingir um objetivo,
utilizando tecnologias como o processamento de linguagem natural (PLN), a aprendizagem
automatica, a aprendizagem por reforcgo e a representacdo do conhecimento. Trata-se de uma
abordagem proativa da IA, ao passo que a IA tradicional € reativa aos contributos dos

utilizadores.

Os agentes de IA podem adaptar-se a situagdes novas ou em mudanca e tém “agéncia”®para
tomar decisbes com base no contexto. Sdo utilizados em varias aplicacBes que se beneficiam
de um funcionamento independente, como a robdtica, a analise complexa de dados e 0s

assistentes virtuais.

Um exemplo representativo é o DeepResearch, da OpenAl, *um sistema de inteligéncia

artificial que realiza pesquisas autbnomas na internet. Para além de simples consultas, este

57 IBM: FINN, Teaganne & DOWNIE, Amanda. "Agentic Al vs. Generative Al". IBM Think Blog, 11 de
fevereiro de 2025. Disponivel em: https://www.ibm.com/think/topics/agentic-ai-vs-generative-ai e RUSSELL,
Stuart; NORVIG, Peter. Artificial intelligence: a modern approach. 4. ed. Hoboken: Pearson, 2020.

58 Referimo-nos ao verbo anglosaxoénico “agency” —* the ability to take action or to choose what action to
take” — A capacidade de tomar uma acdo ou escolher que acdo tomar (tradugdo nossa), cfr. Definicdo do
Cambridge Dictionary, disponivel (em linha) em: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/agency
- 0 qual apropriamos para melhor ilustragdo do conceito.

% “Today we launch deep research, our next agent. This is like a superpower, experts on demand! It can go
use the internet, do complex research and reasoning, and give you back a report. It is really good and can-do
tasks that would take hours/days and cost hundreds of dollars,” “Hoje langamos o deep research, 0 nosso
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sistema planeia investigacbes em Vvérias etapas, analisa dados de fontes diversas (como
textos, imagens e documentos em PDF) e sintetiza os resultados em relatdrios detalhados e

devidamente referenciados—tarefas habitualmente desempenhadas por analistas.
Principais diferencas entre Inteligéncia Artificial Generativa e Agentes de 1A:%°

IA Generativa:

Capacidade Descricéo

Criacdo de Conteudo Geracdo de textos coerentes, listas,
relatorios e respostas complexas. Auxilia
tarefas de programacéo com a producéo de

codigo.

Anélise de Dados Processamento e identificacdo de padrbes
em grandes volumes de dados. Otimizagao

de fluxos de trabalho.

Adaptabilidade Capacidade de Alterar o resultado com base
na interagdo com o utilizador, se este lhe der
orientacOes especificas o algoritmo é capaz
de adaptar o seu padrdo para responder ao

resultado pretendido.

Personalizacao Pode fazer recomendacfes e experiéncias
personalizadas com base nos pedidos do

utilizador

préximo agente. Isto é como um superpoder: especialistas a pedido! Pode ir & Internet, fazer pesquisas e
raciocinios complexos e apresentar-nos um relatorio. E realmente bom e pode fazer tarefas que demorariam
horas/dias e custariam centenas de délares” (traducdo nossa), - ALTMAN, Sam, CEO da OpenAl, num post
na rede social X anteriormente designada por Twitter datado de 3 de fevereiro de 2025. Disponivel em:
https://x.com/sama/status/1886220046864671067

60 Seguimos a organizacdo apresentada pela documentacdo técnica consultada: IBM: FINN, Teaganne &
DOWNIE, Amanda. "Agentic Al vs. Generative Al". IBM Think Blog, 11 de fevereiro de 2025. Disponivel
em: https://www.ibm.com/think/topics/agentic-ai-vs-generative-ai
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Agentes de IA:

Capacidade

Descricéo

Capacidade de tomar decisdes

Devido aos planos e objetivos pré-
definidos, esses sistemas de 1A podem
avaliar situacOes e determinar o caminho a
seguir sem ou com 0 minimo de

intervencdo humana.

Resolucédo de Problemas

O agente de IA usa uma abordagem de
quatro etapas para resolver problemas;
perceber, raciocinar, agir e aprender. O
LLM atua como um coordenador,
processando os dados recebidos para
compreender o contexto. Além disso,
integra-se com ferramentas externas que
evoluem constantemente, aprendendo e
melhorando com base no feedback

continuo.

Autonomia

O comportamento autébnomo define a 1A
agente. Sua capacidade Unica de aprender e
operar por conta propria a torna uma
tecnologia promissora para organizacoes
que buscam simplificar fluxos de trabalho
e fazer com que as maquinas executem
tarefas complexas com 0 minimo de

intervengdo humana.

Planeamento

Os Agentes de 1A podem lidar com
cenarios complexos e executar estratégias
de varias etapas para atingir objetivos
especificos.
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Revisitaremos as implicagOes desta categoria de algoritmos de inteligéncia artificial e
potencial implicacdo de invencdes e obras por estes geradas no momento que avaliarmos 0s

critérios para a tutela pelo direito da propriedade industrial.

2.4. - Problemética da Personalidade Juridica da 1A

A répida evolucdo da inteligéncia artificial (I1A) e a sua crescente integracdo em diversos
setores da sociedade contemporanea suscitam questdes juridicas e éticas complexas que
precisam de ser abordadas com urgéncia. Este panorama exige uma andlise aprofundada do
impacto da A sobre a personalidade juridica, a responsabilidade e os direitos dos individuos

num mundo cada vez mais automatizado.

2.4.1. - Autonomia e Inteligéncia

Mafalda Barbosa®® argumenta que caracteristicas como a autonomia e a capacidade de
autoaprendizagem permitem que certos algoritmos alcancem niveis de inteligéncia que
podem ser comparaveis aos de seres humanos, incluindo criancas ou pessoas em estado de
coma: “De facto caracteristicas como a Autonomia, a capacidade de autoaprendizagem de
adaptacéo do comportamento ao meio ambiente, fazem ecoar a ideia que alguns algoritmos
apresentam um nivel de inteligéncia superior a alguns humanos, tais como criancas, pessoas

em coma, entre outros”.

A implicacdo mais significativa € a necessidade de redefinir a forma como a lei considera a
IA. Se um algoritmo pode agir de forma auténoma, aprender e adaptar-se ao seu ambiente,
isso ndo apenas transforma a nossa percecdo da inteligéncia, mas também desafia a forma
como as leis sdo formuladas e aplicadas. Portanto, é crucial que os legisladores e juristas
considerem as implicacdes da autonomia da IA na elaboracéo de novas normas juridicas que
possam contemplar adequadamente as responsabilidades e direitos associados a tais

sistemas.

61 BARBOSA, Mafalda Miranda - Inteligéncia artificial: entre a utopia e a distopia, alguns problemas
juridicos. Coimbra: GESTLEGAL, 2021. p. 7.
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2.4.2. - Aprendizagem Automatica e Imprevisibilidade

Segundo GANASCIA®2, a medida que os algoritmos sdo alimentados com dados e aprendem
com eles, o seu comportamento pode desviar-se do que foi originalmente programado,
tornando-se dificil prever as suas ac6es. A imprevisibilidade resulta, segundo o autor citado,
da dificuldade de prever a reacdo das maquinas ‘“na precipita¢do da a¢do, devido a sua
rapidez e carater inédito dos seus comportamentos que decorrem da execucdo de programas
constituidos sobre dados que nenhum homem examinou”. Esta imprevisibilidade levanta
questdes cruciais sobre a responsabilidade legal: em casos de decisGes erradas ou danosas
tomadas por 1A, quem deve ser responsabilizado? A méaquina, o seu programador, ou a
entidade que a utiliza?

Este dilema torna-se ainda mais complexo devido a rapidez com que a IA é capaz de tomar
decisoes, frequentemente ultrapassando a capacidade humana de intervencao ou corre¢do de
erros em tempo habil. Nesse sentido, € imprescindivel que o sistema juridico evolua para
contemplar a natureza célere e, por vezes, autdnoma dos sistemas de inteligéncia artificial.
A construcdo de um quadro normativo que atribua responsabilidade a tais sistemas, sem
desconsiderar as obrigacGes dos seus criadores e utilizadores, constitui um desafio que a
legislacdo atual ainda ndo solucionou plenamente. Desse modo, impde-se um enfoque
proativo e colaborativo, capaz de fomentar o desenvolvimento de normas precisas que
assegurem o funcionamento da IA dentro de parametros éticos e legais claramente

estabelecidos.

2.4.3. - Personalidade Juridica da 1A

A discussdo sobre a atribuicdo de personalidade juridica a 1A é um dos topicos mais
provocadores associados ao advento da inteligéncia artificial. Mafalda Barbosa argumenta
que a atribuicdo de personalidade juridica a entidades eletronicas, como algoritmos
inteligentes, so seria viavel caso se abandonasse qualquer avaliacdo ética e axiologica. Nesse

contexto, sugere a autora que, ao adotar um enfoque estritamente formalista e desvinculado

62 GANASCIA, Jean-Gabriel — O Mito da Singularidade: Devemos temer a inteligéncia artificial?
Tradugdo CARDOSO, Artur Lopes. Lisboa: Temas e Debates — Circulo de Leitores, janeiro de 2018. p. 63.
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de valores éticos, poder-se-ia, hipoteticamente, conceder personalidade juridica a

algoritmos, considerando-os meros sujeitos de direitos e obrigacoes.

Esta posicdo, no entanto, é apresentada pela autora como uma suposicao teorica: apenas ao
suprimir o juizo ético e axioldgico seria possivel concentrar-se unicamente nos requisitos
formais necessarios para tal reconhecimento. Desse modo, Mafalda Barbosa®® salienta que
um quadro juridico construido sem um exame ético profundo poderia resultar na atribuicéo
de personalidade juridica de forma simplificada, tratando entidades eletrénicas como sujeitos
de direito de maneira neutra e desprovida de consideracdes sobre dignidade ou valor moral:
“Desta forma, a personalidade juridica despida de qualquer sentido ético-axiolégico que a
predicasse, surgia como suscetibilidade para se ser, em abstrato, titular de direitos e
obrigacdes, sem qualquer preocupacdo explicativa acerca da precedéncia ldgica e
axioldgica entre os dois termos da categoria, isto é sem se indagar se a titularidade dos
direitos, uma vez constatada, determinava o reconhecimento da personalidade juridica ou
se esta, impondo-se no seu reconhecimento ao proprio legislador, implicava o igual

reconhecimento de um ndcleo minimo de direitos na titularidade de certos entes.” %4,

2.4.3.1. - Posicao a Favor da Personalidade Juridica da 1A

Os defensores da atribuicdo de personalidade juridica a 1A sustentam que, a medida que 0s
sistemas de IA adquirem niveis mais elevados de autonomia e capacidade de tomada de
decisbes, torna-se imperativo estabelecer um quadro juridico que reflita estas
transformacdes. Esse reconhecimento juridico permitiria uma responsabilizacdo mais efetiva
da IA por eventuais danos causados, enquanto asseguraria uma atribuicao clara de direitos e
obrigacOes a tais entidades. Ao conferir personalidade juridica a IA, vislumbra-se a
possibilidade de promover uma maior transparéncia nas suas a¢des e decisdes, facultando as
vitimas de eventuais prejuizos causados por sistemas automatizados um recurso legal bem
definido.

Adicionalmente, a atribuig@o de personalidade juridica a IA poderia incentivar a inovacgéo,

ao estabelecer um ambiente legal que proteja os direitos de criacdo e de propriedade

8 Cfr. BARBOSA, Mafalda Miranda. Ob. Cit.
64 1bidem.
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intelectual, promovendo, assim, a responsabilidade social e a ética no desenvolvimento

tecnoldgico.

2.4.3.2. - Posicdo Contra a Personalidade Juridica da 1A

Por outro lado, ha uma resisténcia significativa a ideia de conceder personalidade juridica a
IA. Os criticos argumentam que tal reconhecimento pode levar a uma diluicdo da
responsabilidade, permitindo que desenvolvedores e utilizadores de sistemas de 1A evitem
as consequéncias legais das suas acdes. A ideia de tratar maquinas como «pessoas» levanta
preocupacdes éticas sobre o valor da vida humana e os direitos que sdo conferidos a

entidades que ndo possuem consciéncia, sentimentos ou moralidade ®

Além disso, a atribuicdo de personalidade juridica a 1A pode complicar ainda mais o sistema
legal, criando uma camada de complexidade que pode resultar em lacunas legais e confuséo
em relacdo a responsabilidade. Se as maquinas sdo tratadas como pessoas juridicas, sera
necessario desenvolver novas normas para regular a sua interagcdo com o0s seres humanos e
a sociedade em geral, 0 que pode ser um processo longo e problematico. Os criticos também
apontam gue o foco deve permanecer na responsabilidade dos individuos que programam e

operam estas maquinas, em vez de desviar a atencéo para a propria IA.

A questdo da atribuicdo de personalidade juridica a inteligéncia artificial (1A) suscita um
debate profundo, centrado na adequacdo ética e juridica de considerar algoritmos e sistemas
de IA como sujeitos de direitos e obrigacfes. A analise desta possibilidade passa pela
compreensdo dos fundamentos axioldgicos da personalidade juridica, que tradicionalmente
se encontra ligada a conceitos de dignidade e responsabilidade moral — principios que estdo

profundamente enraizados na ideia de personalidade humana.

65 A relagdo entre ética e direitos na era da A é um aspeto fulcral. A medida que a IA se torna cada vez mais
presente nas nossas vidas, desde assistentes virtuais até sistemas de reconhecimento facial, surge a necessidade
de um debate ético profundo que aborde as implicagcBes dessas tecnologias. O reconhecimento de uma
personalidade juridica para a | A ndo deve ser apenas uma questéo de formalismo legal; deve incluir uma anélise
ética que considere os direitos fundamentais dos seres humanos e a prote¢ao contra abusos potenciais por parte
de entidades eletronicas. Os riscos associados a utilizagdo de 1A em contextos sensiveis, como seguranga
publica ou decisdes de crédito, destacam a necessidade de salvaguardas robustas. Questdes sobre a dignidade
humana, a privacidade e a seguranca dos dados tornam-se centrais nesse debate. Cfr. BARBOSA, Mafalda
Miranda. Ob. Cit.
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No ambito da filosofia do direito, a personalidade juridica é historicamente atribuida com
base num cunho ético e axioldgico, i.e., na ideia de «pessoalidade» ou «personalidade
humana». E esta pessoalidade que confere a suscetibilidade para se ser titular de direitos,
fundada na dignidade e na capacidade de responsabilidade moral inerentes ao ser humano®.
Ao contrério dos direitos que podem ser mais ou menos atribuidos, a personalidade juridica
envolve a ideia de uma subjetividade juridica intrinseca, que ndo é quantificavel — ou se tem
ou ndo se tem. Assim, a personalidade juridica funciona como um conceito absoluto e
indivisivel, emergindo de uma qualidade Unica da pessoa humana que ndo pode ser repartida

nem dividida em graus®’.

2.4.3.3. - Personalidade Juridica Coletiva como Ficcéo Juridica e Necessidade Técnica

A atribuicdo de personalidade juridica a entidades ndo-humanas ndo é uma novidade no
direito, como se verifica com as pessoas coletivas. No entanto, a criacdo de personalidade

juridica para estas entidades surgiu com uma finalidade técnica, ndo axioldgica®®.

Desde o inicio, as pessoas coletivas foram concebidas como ficgbes juridicas, i.e., como
construcdes legais que respondem a necessidades praticas e interesses de organizacao e
gestdo de determinados projetos coletivos. A personalidade coletiva permite a protecéo de
interesses de uma coletividade humana subjacente, sem que esta represente uma duplicacao

da personalidade individual.

Deste modo, a personalidade juridica das pessoas coletivas € conferida como um meio para
a organizacdo de interesses concretos que servem a coletividade, funcionando como um
expediente técnico-juridico. A criagdo de uma pessoa coletiva exige, no entanto, um
substrato de interesses humanos concretos, de modo que esta entidade ficticia se organize

em torno de um fim legitimo que a justifiqgue como sujeito de direitos. Esse substrato varia

% BARBOSA, Mafalda Miranda. Ob. Cit.

7 “A subjetividade juridica é uma qualidade diretamente dependente da personalidade juridica, ndo
dependente da personalidade juridica, ndo dependente dos direitos e deveres que se reconhecem aos individuos
em questdo (sendo, por isso mesmo, algo de ndo quantificavel, algo que ou se tem ou ndo se tem, mas que ndao
se pode ter mais ou menos, em maior ou menos medida).”. Idem.

88 «A personalidade coletiva ndo resulta de uma necessidade axioldgica, em nome da dignidade que lhes
subjaz, é atribuida uma fungédo de determinados interesses das pessoas que estdo na base da constituicao. Sé
que tal atribui¢do néo funciona no vazio; antes resulta da elevacdo de um determinado substrato que pode —
gue pode ndo ser o0 mesmo por referéncia cada uma da categoria de pessoa coletivas- a condigéo de sujeito
de direito.”. Cfr. BARBOSA, Mafalda Miranda. Ob. Cit.
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conforme a natureza da pessoa coletiva, mas sempre implica a existéncia de uma base

organizacional que possibilite a sua atuagdo como sujeito.

2.4.3.4. - A Auséncia de Justificacdo Axioldgica para a Personalidade Juridica da 1A

A atribuicdo de personalidade juridica a 1A carece, contudo, de uma justificacdo ética, na
medida em que ndo existe qualquer interesse humano concreto ou uma base de dignidade
que justifique ou torne necessaria tal concessdo. Diferentemente das pessoas coletivas, a A
ndo possui um substrato organizacional que represente interesses humanos nem uma funcao
social intrinseca que exija reconhecimento juridico. A 1A é, em esséncia, um conjunto de
algoritmos e processos autdnomos, cuja atuagao ndo resulta de uma intencionalidade propria,
nem de um valor intrinseco relacionado com a dignidade. Essa realidade desafia, assim, a
concecdo tradicional da personalidade juridica, que se encontra alicercada em valores éticos

fundamentais.

Além disso, a responsabilidade ética associada a personalidade juridica sugere que o sujeito
detentor desta deve ser capaz de responder moralmente pelas suas acbes ou omissdes, 0 que
implica uma capacidade de discernimento e de tomada de decisGes conscientes e
fundamentadas — uma capacidade que a IA ndo possui. Assim, a criagdo de uma
personalidade juridica para a IA, desprovida de um fundamento ético ou de uma necessidade
social real, pode acabar por esvaziar o conceito de personalidade juridica, transformando-o

em algo puramente funcional e dissociado da dignidade humana.

2.4.4. - Propriedade Intelectual e a Inviabilidade da IA como Sujeito de Direitos
Autorais

Outro ponto crucial € a questdo dos direitos de propriedade industrial em relagdo aos dados
e produtos gerados pela IA. No contexto da criatividade e inovacdo, a criacdo de conteldos
ou invengdes estd intimamente associada & personalidade e a intencionalidade do autor,
caracteristicas ausentes na IA. Os dados e produtos gerados pelos algoritmos séo

frequentemente o resultado de processamentos complexos, mas ndo de uma capacidade
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criadora andloga a humana. Por outras palavras, ndo se pode atribuir & A um direito de autor,
pois ndo existe uma capacidade criativa consciente ou digna de protecdo moral.

Este raciocinio encontra um paralelo nas pessoas coletivas, que embora possam deter direitos
de propriedade industrial, ndo s3o titulares de direitos de autor®, pois a criacéo artistica e
intelectual requer uma conex&o intrinseca com a capacidade criadora humana’. No caso das
pessoas coletivas, o aproveitamento dos direitos de propriedade industrial € justificado pela
dimensdo econdmica e pela possibilidade de utilizacdo material do objeto. No entanto, para
a lA, esse aproveitamento material ndo esta ao seu alcance, sendo uma mera ferramenta de

processamento e analise de dados.

2.5. — Regulamento Europeu da Inteligéncia Artificial

Com a aprovacdo do Regulamento Europeu para Inteligéncia Artificial (Al Act) pelo
Parlamento Europeu, a 13 de mar¢o, e pelo Conselho da Unido Europeia, em 21 de maio de
2024, e publicado no Jornal Oficial da Uni&o Europeia em 12 de julho de 20247, a Unido

Europeia estabelece um marco decisivo rumo a regulacdo da Inteligéncia Artificial (1A).

% No mesmo sentido afirmamos que ainda que possa (veremos em que moldes) ser considerada a detentora de
direitos de propriedade industrial a maquina de 1A, ndo tem personalidade ou capacidade juridica. Uma vez
gue defendemos que nédo ha necessidade de atribuicéo de personalidade juridica para a obten¢do de direitos de
propriedade industrial essa fic¢do ndo é ainda, e pelo que conseguimos e queremos antever, necessaria.

Mais ainda, ndo nos podemos esquecer que a origem da figura da pessoa coletiva parte da necessidade da
prossecucdo de fins especificos de pessoas humanas, ndo é uma categoria que vale per se: “Segundo Carvalho
Fernandes pessoa coletiva € um organismo social destinado a um fim licito, a que o Direito atribui a
suscetibilidade de direitos e vinculagdes, ou seja, a possibilidade de ser sujeito de relacfes juridicas. A
existéncia de pessoas coletivas resulta do facto de existirem interesses humanos duradouros comuns e
coletivos, em que a obtencdo destes interesses imp&e a afluéncia dos meios e atividades de vérias pessoas,
logo, exige o Estado, ou exige o Legislador uma maior visibilidade das suas atividades. ” - Tribunal da Relacéo
de Lisboa. "Acorddo do Tribunal da Relagao de Lishoa, Processo: 493/18.0IDLSB-A. L1-3". Relator: Adelina
Barradas de Oliveira. Data do Acorddo: 13 de Janeiro de 2021, disponivel em: Acérddo do Tribunal da Relacdo
de Lisboa e PAIS DE VASCONCELOS, Pedro. Direitos de Personalidade. Coimbra: Almedina, 2006.

0 Repare-se alids que os dados gerados pelo software, ndo podem ser entendidos como uma projecédo da
capacidade criadora deles, ligada a sua especial dignidade, pelo que o Unico problema que resta € o de saber
a quem deve ser atribuida a sua titularidade, para efeitos de aproveitamento econdmico. Algo similar se
observa por referéncia as pessoas coletivas, estas ndo sdo titulares de direitos de autor, por ndo serem
criadoras, mas de direitos de propriedade industrial. Simplesmente, a dimens&o econdmica que estes encerram
s faz sentido se e quando puder haver aproveitamento material do objeto sobre que incidem. E tal
aproveitamento ndo estd ao alcance de um simples software” Cfr. BARBOSA, Mafalda Miranda. Ob. Cit.

I Regulamento (UE) 2024/1689 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de junho de 2024, que cria
regras harmonizadas em matéria de inteligéncia artificial e que altera os Regulamentos (CE) n° 300/2008, (UE)
n. 167/2013, (UE) n.° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e as Diretivas
2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (Regulamento da Inteligéncia Artificial). Disponivel em:
https://eur-lex.europa.eu/eli/req/2024/1689/0j
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https://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/97a2f21da52afaf2802586a0004e0876?OpenDocument
https://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/97a2f21da52afaf2802586a0004e0876?OpenDocument
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj

O Al Act coloca a Europa na vanguarda global em matéria de regulamentacéao da Inteligéncia
Artificial, aspirando a um duplo objetivo: garantir a seguranca e a conformidade com os
direitos fundamentais dos cidad&@os europeus e, simultaneamente, fomentar a inovacdo no
espaco europeu, e definicdo de varias regras para classificacdo dos sistemas de 1A como de
alto risco, com a proibicao de certas praticas, a inclusdo de modelos de IA para fins gerais,
uma nova arquitetura de governacdo e medidas de apoio a inovagdo e de transparéncia e

protecao dos direitos fundamentais.

O Regulamento prevé coimas por infracdes que séo fixadas em percentagem do volume de
negdcios anual global da empresa infratora no exercicio financeiro anterior ou num montante
predeterminado, consoante o que for mais elevado, sendo que as pequenas e médias

empresas e as start-up estdo sujeitas a coimas administrativas proporcionais.

O Al Act entrou em vigor 20 dias ap0s a sua publicacdo no jornal oficial da UE e tera varias
datas de aplicacdo. Seré plenamente aplicavel 24 meses ap6s a sua entrada em vigor, exceto
no que se refere a proibicdes de préaticas proibidas (aplicaveis seis meses apds a data de
entrada em vigor), aos cddigos de conduta (9 meses ap0s a entrada em vigor), regras gerais
de 1A, incluindo a governacgdo (12 meses ap0s a entrada em vigor) e obrigacdes para sistemas

de alto risco (36 meses).

Sao inquestionaveis os avancos da Inteligéncia Artificial (I1A) nos mais variadissimos setores
de atividade, porém, o impacto sobre a privacidade e protecdo de dados pessoais, constitui

um desafio (e preocupacao).

Pela capacidade de processar grandes volumes de dados em tempo real, a IA facilita a
detecdo de padrbes e anomalias que poderiam indicar uma violacéo de dados e identificar e
neutralizar ameacas cibernéticas com uma precisao e velocidade que seriam impossiveis de
alcancar com métodos tradicionais. Contudo, a utilizacdo de 1A também levanta questdes

éticas — é fundamental encontrar um equilibrio entre o potencial da IA e as questdes éticas.
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Segundo o Parlamento Europeu’?, o volume de dados produzidos em todo o mundo amentara
para 175 zettabytes em 202573,

No ambito da sua estratégia digital, a Unido Europeia (UE) pretendeu regulamentar a
inteligéncia artificial (1A) para garantir melhores condicdes para o desenvolvimento e a
utilizacdo desta tecnologia inovadora. Os diferentes niveis de risco implicardo mais ou
menos regulamentacdo. Agora aprovadas, estas sdo as primeiras regras do mundo sobre a
IA™. E conviccdo da UE™ que a IA pode trazer muitos beneficios, entre outros, melhores

cuidados de saude, transportes mais seguros e mais limpos, producdes mais eficientes e

2 PARLAMENTO EUROPEU - Inteligéncia artificial: oportunidades e desafios. [Em linha]. 19 de junho de
2023. [Consultado em 6 jul. 2023]. Disponivel em:
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20200918STO87404/inteligencia-artificial-
oportunidades-e-desafios?&at _campaign=20234-

Digital&at medium=Google Ads&at platform=Search&at creation=RSA&at goal=TR_G&at audience=in
telig%C3%AANcia%20artifical&at topic=Artificial_intelligence&at location=PT&gclid=CjwKCAjwoqGn
BhACEiwAWK-

OKTjIRnpfXrcJPcBmdOBe UuM4u3VJtBQL36h0iZM2m2gc90H02v3OBoCdXAQAVD_BwE

3 Denote-se que em 2018 eram 33 zettabytes (1 zettabyte = 1 bilido de gigabytes)

4 Entre as varias medidas previstas, exige-se que os Estados-Membros designem uma ou mais autoridades
competentes, incluindo uma autoridade supervisora nacional, que serd incumbida de supervisionar a aplicacao
e implementacdo do regulamento e procede-se a criagdo de um Conselho Europeu de Inteligéncia Artificial
(composto por representantes dos Estados-Membros e da Comissdo) a nivel da UE. As autoridades de
fiscalizacdo do mercado serdo responsaveis por avaliar a conformidade dos operadores com as obrigaces e 0s
requisitos apliciveis aos sistemas de IA de alto risco. Tais autoridades teriam acesso a informacoes
confidenciais (incluindo o codigo-fonte dos sistemas de 1A) e estariam sujeitas a obrigacfes vinculativas de
confidencialidade. Além disso, seriam obrigadas a tomar quaisquer medidas corretivas para proibir, restringir
ou retirar sistemas de IA que ndo estejam em conformidade com o Regulamento Europeu da Inteligéncia
Artificial, ou que, embora estejam em conformidade, representem um risco para a salde ou seguranga das
pessoas ou para os direitos fundamentais ou outro interesse publico. Em caso de incumprimento persistente, 0s
Estados-Membros terdo de tomar todas as medidas adequadas para restringir, proibir, recolher ou retirar do
mercado o sistema de IA de alto risco em causa. Mas, naturalmente, o Al Act também prevé sancOes (até 35
milhdes de euros ou 7% do volume de negécios anual), dependendo da gravidade da infragdo, enquanto san¢des
pelo ndo cumprimento como o referido regulamento. Os Estados-Membros terdo de estabelecer regras em
matéria de sanc@es, incluindo san¢bes administrativas e multas e tomar todas as medidas necessarias para
garantir que elas sejam aplicadas de forma adequada e eficaz. Cfr. PARLAMENTO EUROPEU - Artificial
intelligence act. [Em linha]. Author: Tambiama Madiega, June de 2023. [Consultado em 6 jul. 2023].
Disponivel em:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698792/EPRS BRI(2021)698792 EN.pdf s

s Cfr. PARLAMENTO EUROPEU - Artificial intelligence act. Idem, que seguimos.
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20200918STO87404/inteligencia-artificial-oportunidades-e-desafios?&at_campaign=20234-Digital&at_medium=Google_Ads&at_platform=Search&at_creation=RSA&at_goal=TR_G&at_audience=intelig%C3%AAncia%20artifical&at_topic=Artificial_intelligence&at_location=PT&gclid=CjwKCAjwoqGnBhAcEiwAwK-OkTjlRnpfXrcJPcBmdOBe_UuM4u3VJtBQL36h0iZM2m2gc90H02v3OBoCdXAQAvD_BwE
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energia mais barata e mais sustentivel. O Al Act estabelece regras diferentes consoante o0s

niveis de risco: Risco inaceitavel’®: Risco elevado’’: Risco limitado’®; e Risco minimo’®.

Quadro Il — Niveis de risco dos sistemas de inteligéncia artificial

& UNACCEPTABLE RISK

M HIGH RISK

¥ LIMITED RISK

(Al systems with specific
transgarency cbligaticns)

MINIMAL RISK

Fonte: Comissdo Europeia - Shaping Europe’s digital future

6 Os sistemas de 1A de risco inaceitavel sdo sistemas considerados uma ameaca para as pessoas € Serdo
proibidos. Estes sistemas incluem: manipulagdo cognitivo-comportamental de pessoas ou grupos vulneraveis
especificos: por exemplo, brinquedos ativados por voz que incentivam comportamentos perigosos nas criangas;
pontuagdo social: classificacdo de pessoas com base no comportamento, estatuto socioeconémico,
carateristicas pessoais; sistemas de identificacdo biométrica em tempo real e a distancia, como o
reconhecimento facial. Podem ser permitidas algumas excecdes. Por exemplo, os sistemas de pds-identificagdo
biométrica a distancia, em que a identificacdo ocorre ap6s um atraso significativo, s serdo permitidos para a
repressdo de crimes graves e ap0s aprovagao do tribunal. PARLAMENTO EUROPEU - Artificial intelligence
act. Ob. Cit.

7 Os sistemas de 1A que afetam negativamente a seguranca ou os direitos fundamentais serdo considerados de
elevado risco e serdo divididos em duas categorias. 1. Sistemas de IA que sdo utilizados em produtos
abrangidos pela legislacdo da UE em matéria de seguranca dos produtos. Isto inclui brinquedos, aviacao,
automaveis, dispositivos médicos e elevadores. 2. Sistemas de 1A que se enquadram em oito areas especificas
que terdo de ser registados numa base de dados da UE: identificacdo biométrica e categorizacdo de pessoas
singulares; gestdo e funcionamento de infraestruturas essenciais; educacdo e formacéo profissional; emprego,
gestdo dos trabalhadores e acesso ao trabalho por conta propria; acesso e usufruto de servigos privados
essenciais e de servigos e beneficios publicos; aplicagdo da lei; gestdo da migracéo, do asilo e do controlo das
fronteiras; assisténcia na interpretacao juridica e na aplicacéo da lei. Todos os sistemas de 1A de risco elevado
serdo avaliados tanto antes de serem colocados no mercado, como durante todo o seu ciclo de vida. Idem.

8 Os sistemas de inteligéncia artificial de risco limitado (como os chatbots) devem cumprir requisitos minimos
de transparéncia que permitam aos utilizadores tomar decisdes informadas. Depois de interagir com as
aplicac0es, o utilizador pode decidir se quer continuar a utiliza-las. Os utilizadores devem ser alertados para o
facto de estarem a interagir com a |A. Isto diz respeito também aos sistemas de 1A que geram ou manipulam
contelidos de imagem, &udio ou video (por exemplo, os deepfakes). Ibidem.

S A maioria dos sistemas de 1A, como os filtros de correio eletrénico ndo solicitado (spam) e os jogos de video
baseados ndo 1A, os quais ndo estdo sujeitos a qualquer obrigacdo ao abrigo do Regulamento Inteligéncia
Artificial, mas as empresas podem adotar voluntariamente cdigos de conduta adicionais. Cfr. COMISSAO
EUROPEIA - Regulamento IA entra em vigor [Em linha] [Consultado em 10 nov. 2024]. Disponivel em:
https://commission.europa.eu/news/ai-act-enters-force-2024-08-01 pt
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Sé através de regulamentacdo podemos almejar alcancar uma IA confidvel. Para tal, esta
deve respeitar todas as leis e regulamentos aplicaveis, bem como uma série de requisitos;
listas de avaliacao especificas visam ajudar a verificar a aplicacdo de cada um dos principais
requisitos, os ja correntemente conhecidos por «sete fundamentos da inteligéncia artificial»:

- Autonomia humana e supervisdo, em que os sistemas de IA devem permitir sociedades

equitativas, apoiando a autonomia humana e os direitos fundamentais, e ndo diminuir, limitar
ou desorientar a autonomia humana;

- Robustez e segurancga, uma IA confidvel exige que os algoritmos sejam seguros, confiaveis

e robustos o suficiente para lidar com erros ou inconsisténcias durante todas as fases do ciclo
de vida dos sistemas de IA;

- Privacidade e governacdo de dados, onde os cidaddos devem ter controlo total sobre os

seus proprios dados, e os dados que lhes dizem respeito ndo serdo utilizados para 0s
prejudicar ou discriminar;

- Transparéncia, em que a rastreabilidade dos sistemas de 1A deve ser garantida.

- Diversidade, ndo discriminacdo e justica, sendo que os sistemas de IA devem considerar
toda a gama de capacidades, competéncias e requisitos humanos e garantir a acessibilidade;

- Bem-estar social e ambiental, porque os sistemas de IA devem ser utilizados para promover

mudangas sociais positivas e aumentar a sustentabilidade e a responsabilidade ecoldgica;
- Responsabilidade, tém de ser criados mecanismos para garantir a responsabilidade e a

responsabilizacdo pelos sistemas de 1A e pelos seus resultados.
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Capitulo 111 - A Problemética da Patenteabilidade de Inveng¢des Criadas por Métodos
de Inteligéncia Artificial

3.1. - O Caso DABUS (Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience)

O Caso DABUS (Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience), reporta-
se a um debate juridico global sobre a questdo da patenteabilidade de invencdes criadas por
métodos de inteligéncia artificial. Surge em 2018, quando o Dr. Stephen Thaler, cientista
americano, cria e torna-se proprietario de um sistema de Inteligéncia Artificial (1A)

denominado por «<kDABUS».

Antes da invengéo que viria a ser chamada de DABUS, o Dr. Stephen Thaler tinha criado
um sistema IA chamado «A Maquina de Criatividade», que continha duas redes neurais
capazes de simular o funcionamento do cérebro humano. O primeiro modelo® de IA,
treinado numa &rea especifica de conhecimento, gera novas ideias ao modificar os dados
aprendidos. O segundo modelo avalia essas ideias com base em critérios como novidade,
utilidade e valor. Essa abordagem permite gerar inovac0es e filtrar as mais promissoras para
desenvolvimento futuro, otimizando o processo criativo. Ambos os modelos trabalham

juntos, um criando e o outro refinando as solugdes.

Esse sistema evoluiu para se tornar no DABUS, um acréonimo para “Device for the
Autonomous Bootstrapping of United States "', um sistema que incluia varias redes neurais,
que «aprendiam» através de treino supervisionado. O modelo combinava conceitos
individuais em cadeias simples de consequéncias, como, por exemplo, a relacdo entre uma

bebida na temperatura adequada e o prazer. Posteriormente, em atividades nao

80 “The first was trained with data from a particular knowledge area and then generate novel ideas based on
altering that data, while a second measured the novelty, utility and value of the resulting ideas to identify which
to pursue further.” “O primeiro foi treinado com dados de uma determinada area de conhecimento e, em
seguida, gerou novas ideias com base na alteracdo desses dados, enquanto um segundo mediu a novidade,
utilidade e valor das ideias resultantes para identificar quais prosseguir” (Tradugdo Nossa). Como explicitam
0s mandatérios de Stephen Thaler aquando do recurso para o Supremo Tribunal dos Estados Unidos- Thaler v.
Vidal, Petition for Writ of Certiorari, No. 22-919 (U.S. Feb. 17, 2023). - Disponivel em:
20230317125139087_Thaler Cert Petition.pdf

.81 The DABUS system includes a large number of a neural network, each of which represents an individual
concept such as “temperature”, or a positive outcome like “enjoyment” or “survival”. “O sistema DABUS
inclui um grande ndmero de uma rede neural, cada um dos quais representa um conceito individual, como
"temperatura”, ou um resultado positivo como "prazer" ou "sobrevivéncia”. (Traducdo Nossa). - Thaler v.
Vidal, Petition for Writ of Certiorari, No. 22-919 (U.S. Feb. 17, 2023). Disponivel em:
20230317125139087_Thaler Cert Petition.pdf
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supervisionadas, o DABUS, autonomamente, estendia e combinava essas cadeias simples
em sequéncias mais complexas, gerando resultados positivos. Por exemplo, a geometria
fractal aumenta a area de superficie, numa maior area de superficie no recipiente melhora a

aderéncia.

O Dr. Stephen Thaler submeteu pedidos de patentes em diversas jurisdi¢des® sob o Tratado
de Cooperagdo em matéria de Patentes (PCT). Os pedidos referem-se a duas invencdes: (i)
a um recipiente de alimentos com geometrias fractais, projetado para melhorar o
armazenamento e a retencdo de calor; e (ii) uma luz piscante para atrair atencdo em
emergéncias, consubstanciando-se num sistema de iluminacédo que altera padrdes de luz para
ser mais eficaz em emergéncias, simulando o ritmo de atencéo observado no cérebro humano

durante o surgimento de ideias criativas®®.

O ponto fulcral do caso «xDABUS», centra-se no facto de ter sido indicado como o inventor,
sem qualquer envolvimento humano na concecdo das ideias, 0 que gerou um debate
significativo sobre a questdo: uma IA pode legalmente ser considerada inventora em pedidos

de patentes?

Nos pedidos efetuados, o Dr. Stephen Thaler considerou-se titular dos direitos as patentes e,
comumente, proprietario do «kDABUS», como o inventor, desafiando o atual enquadramento
legal em vérias jurisdi¢des. Levantando sobretudo duas questdes de relevo:
1. Se pode a IA ser reconhecida como inventora?
Em muitos paises, as leis de patentes atuais exigem que 0 inventor seja um ser
humano. DABUS é um sistema de 1A, o que levanta a questao de se um sistema néo
humano pode ser legalmente reconhecido como inventor.
2. E quem possui os direitos da patente?
Se a lA é ainventora, a quem pertencem os direitos da patente? O Dr. Stephen Thaler
argumenta que, embora DABUS tenha inventado as ideias, os direitos de propriedade

deveriam ser transferidos para ele, como criador e proprietario da IA.

82 Dando origem a decisGes dos organismos administrativos, e subsequentemente, a jurisprudéncia relacionada
com estes pedidos, disponivel em: https://artificialinventor.com/patent/

8 Veja-se: ABBOTT, R - The Atrtificial Inventor Project. Wipo magazine, volume 6, 2019, e WEBBER, Tomas
- The inventor who fell in love with his Al, [Em Linha]. [Consultado em 7 de maio de 2024]. Disponivel em:
https://www.economist.com/1843/2023/04/04/the-inventor-who-fell-in-love-with-his-ai
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O Dr. Thaler sustenta que o DABUS funciona através da combinacdo de redes neurais® com
algoritmos genéticos para simular uma criatividade semelhante a criatividade humana®.
Acrescenta que o DABUS foi criado para funcionar como um inventor autébnomo, capaz de

gerar novas ideias e solugdes para problemas complexos.

Nas suas alegacdes, Thaler refere que é o titular dos direitos de autor do codigo do DABUS,
assim como também € o operador e titular do direito de propriedade sobre o computador
onde o DABUS opera. No entanto, ele ndo se considera o inventor das invencdes objeto dos
pedidos, pois 0 DABUS gerou-as autonomamente e identificou a novidade antes de qualquer

intervengdo humana.

Resumidamente, Thaler defende que adquiriu o direito a patente por via do seu direito de
propriedade sobre 0 DABUS, pelo que se arroga titular de qualquer direito de propriedade
intelectual gerado pela maquina. Argumenta que a designacdo do inventor € um principio
fundamental do direito de patentes e que nomear outra pessoa que ndo o verdadeiro inventor

seria contrario a esse principio, podendo constituir um ilicito.

O caso DABUS abriu um debate juridico e ético® sobre a definicio de «inventor» no

contexto de inovacBes geradas por IA, desafiando as leis de patentes tradicionais, que

8 Como acima se disse, de forma sucinta relembramos que redes neurais sdo: sistemas de computagio
interconectados que funcionam como 0s neurénios do cérebro humano, usando algoritmos que permitem
reconhecer padrdes e correlagdes em dados que lhe séo fornecidos, agrupé-los e classifica-los.

8 WEBBER, Tomas - The inventor who fell in love with his Al. Ob. Cit.

8 Embora ndo caiba neste estudo aprofundar as questdes éticas que poderdo eventualmente advir das novas
tecnologias, ndo obstante, as questfes éticas assumem, mais que nunca, uma preocupacao alargada. Neste
sentido em 27 de janeiro de 2022, a Comissdo Europeia nomeou 0s 15 novos membros do novo Grupo Europeu
de Etica na Ciéncia e Novas Tecnologias (EGE), que retine um grupo de especialistas nas areas de ciéncias
naturais e sociais, humanidades, filosofia, ética e direito, reconhecidos quer a nivel Europeu, quanto Mundial.
O EGE tem como func¢éo aconselhar em todas as politicas e legislacdes da Comissdo onde as questdes éticas,
sociais e dos direitos fundamentais possam ser coincidentes com o desenvolvimento da ciéncia e das novas
tecnologias. E inegavel que a investigacio e a inovagdo melhoram substancialmente a qualidade de vida das
pessoas e 0 ambiente em que vivem.

A titulo meramente ilustrativo, sobre a necessidade de acautelar as questfes éticas quanto a «revolucéo»
tecnolégica vejamos: a atual proliferagdo da aplicacdo de tecnologias de digitalizacdo, como é o caso do
desenvolvimento da bitcoin e a transmissdo de dados via blockchain, levanta, desde logo, inimeras dividas
éticas sobre o seu funcionamento, e 0 modo «obscuro» como pode ser usado na movimentagdo de fundos
provenientes de branqueamento de capitais. Na verdade, a tecnologia blockchain permite rapidez na
movimentacdo de fundos, tanto mais que ndo se depara com controlos administrativos. Ainda que esta
preocupacao seja ha muito conhecida, 0 Banco Central Europeu (BCE) tardou em implementar regulamentacéo
que controle estes fluxos financeiros, completamente & margem da economia real.

Certo é que ndo se pode atribuir a globalizacdo a «fatalidade» do funcionamento dos mercados, “pois para os
mercados operarem livremente é preciso que o exercicio do poder esteja bem estabilizado e que exista um
quadro legal (...) que claramente os regule” (Cfr. CARACA, Jodo — Politicas de desenvolvimento e
financiamento em inovag&o tecnoldgica. In Etica aplicada: novas tecnologias. Coord. NEVES, Maria do Céu
Patrdo; CARVALHO, Maria da Graga. Lisboa: Edi¢Bes 70, novembro de 2018. P. 281 e ss.). A globalizacéo
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assumem que a cria¢do de novas invencdes € uma prerrogativa exclusiva dos humanos. Este
caso levanta questfes sobre como a propriedade intelectual deve ser tratada no futuro, dado

0 papel crescente da IA no processo de inovacao.

3.2. - Decisdes Judiciais em Varias Jurisdi¢es
3.2.1. — Unido Europeia

Em 21 de dezembro de 2021, a Camara de Recurso do Instituto Europeu de Patentes emitiu
a decisao final a respeito do recurso de Stephen L. Thaler sobre o pedido de patenteabilidade

do algoritmo de 1A generativa DABUS.

A decisdo relata que, em 17 de outubro de 2018 e 7 de novembro de 2018, o requerente
interpds dois pedidos de patente europeia junto do Instituto Europeu de Patentes®’: o
primeiro referente a um recipiente para alimentos ¢ o segundo referente a “Devices and
Methods for Attracting Enhanced Attention” 8 Em nenhum dos pedidos constava a
designacdo de quem era o inventor ou sequer tinha sido anexado qualquer documento
adicional que incluisse essa informagc&o. Essa lacuna levou a Secgdo de Rececdo® a enviar

uma comunicaco em relacdo ao disposto no art.° 90.°, n.° 3% e Regra 60°* da Convencéo

tem uma forte componente técnica, mas, ndo deixa de possuir componentes ideolégicas e politicas, contudo, a
globalizacdo privilegiou um certo tipo de capitalismo, desvalorizando as alternativas.

Consideram alguns autores que, na relacéo entre a ética e a inteligéncia artificial, o problema ético traduz-se,
essencialmente e em termos gerais, num receio de que 0s robds possam sobrepor-se socialmente aos seres
humanos (Neste sentido, veja-se: SILVA, Artur Flaminio da — Inteligéncia Artificial e Direito Administrativo.
In Direito Administrativo e Tecnologia. Coord. Artur Flaminio da Silva. 3.2 Edi¢do. Coimbra: Almedina,
outubro de 2023. P. 16, e SEQUEIRA, Jodo Siva; SANTOS-VICTOR, José — Robdtica. In Etica aplicada:
novas tecnologias. Coord. NEVES, Maria do Céu Patrdo; CARVALHO, Maria da Graca. Lisboa: Edi¢des 70,
novembro de 2018. P. 192).

87 EP18 275 163 e EP18 275 174

8 Dispositivos e métodos para atrair uma maior atencgdo (Tradugéo nossa)

8 Receiving Section.

% Article 90 n. °3: If the European patent application has been accorded a date of filing, the European Patent
Office shall examine, in accordance with the Implementing Regulations, whether the requirements in Articles
14, 78 and 81, and, where applicable, Article 88, paragraph 1, and Article 133, paragraph 2, as well as any
other requirement laid down in the Implementing Regulations, have been satisfied.

“Se tiver sido atribuida uma data de depdsito ao pedido de patente europeia, o Instituto Europeu de Patentes
examinara, nos termos do regulamento de execucdo, se 0s requisitos previstos nos artigos 14.°, 78.°e 81.%¢, se
for caso disso, no n.° 1 do artigo 88.° e no n.° 2 do artigo 133.°, bem como quaisquer outros requisitos
estabelecidos nos regulamentos de execugdo, foram satisfeitos.” (Tradugdo nossa).

%1 Rule 60 n.°1: “If the designation of the inventor has not been made in accordance with Rule 19, the European
Patent Office shall inform the applicant that the European patent application will be refused unless the
designation is made within sixteen months of the date of filing of the application or, if priority is claimed, of
the date of priority, this period being deemed to have been observed if the information is communicated before
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sobre a Patente Europeia, convidando o requerente a submeter a designacéo do inventor de
acordo com o art.° 81.%%2 ¢ Regra 19, n.° 1%, da Convencéo, segundo o prazo estabelecido no

artigo na Regra 60, n.° 1, da mesma.

O requerente respondeu a esta comunicacdo a 24 de julho de 2019 com os preenchimentos
de dois formularios adicionais para requisicio de patente®*. Em ambos os casos, o contetido
do formulério era 0 mesmo, indicando que "DABUS" era o inventor, com o0 comentario de
que invengao foi “gerada autonomamente por inteligéncia artificial”®. Além disso, afirmou

que tinha adquirido o direito a patente na qualidade de empregador.

O pedido incluia uma adenda, onde se declarava que "DABUS", um tipo especifico de
inteligéncia artificial conexionista®, ndo sé criou a invengdo, como também reconheceu a

sua originalidade. No mesmo documento, foi ainda argumentado que o requerente — como

completion of the technical preparations for the publication of the European patent application.” “Se a
designacdo do inventor néo tiver sido feita em conformidade com a regra 19, o Instituto Europeu de Patentes
informara o requerente de que o pedido de patente europeia seré recusado, a menos que a designacéo seja feita
no prazo de dezasseis meses a contar da data de depdsito do pedido ou, se for reclamada prioridade, da data da
prioridade, considerando-se ter sido observado este periodo se a informacgédo for comunicada antes da conclusdo
das preparacGes técnicas para a publicacdo do pedido de patente europeia” (Tradugdo Nossa).

920 artigo 81 da Convencdo da Patente Europeia (CPE) aborda a indicagdo do inventor nos pedidos de patente.
O requerente deve indicar o nome do inventor na documentacdo submetida ao Instituto Europeu de Patentes
(IEP). Se o requerente ndo for o inventor, é necessaria uma declaracéo de designagdo que especifique 0 nome
do inventor ou dos inventores. Esta exigéncia visa assegurar o reconhecimento formal do inventor, promovendo
a transparéncia no processo de concessao de patentes. Assim, o artigo destaca a importancia de reconhecer a
contribuicdo do inventor, mesmo quando este ndo detém os direitos sobre a patente.

% Regra 60 - A designacdo do inventor é um requisito critico no processo de pedido de patente regulado pelo
Instituto Europeu de Patentes (IEP). Nos termos do artigo 19.° da Convencao sobre a Patente Europeia (CPE),
0s requerentes devem designar o inventor no seu pedido. O ndo fornecimento desta designacdo pode ter
consequéncias graves. Se o inventor ndo for designado, o IEP notificard o requerente da recusa iminente do
pedido. O requerente dispGe de um prazo de 16 meses a contar da data de depésito ou da data de prioridade
para corrigir a omissdo. Este requisito é essencial para estabelecer os direitos e responsabilidades legais
associados a invengdo. Além disso, garante que os inventores recebam o devido reconhecimento pelas suas
contribuicbes. A designacao do inventor &, portanto, tanto uma necessidade processual, como uma obrigagdo
ética no ambito do direito de patentes. Aplicam-se igualmente disposi¢des especificas aos pedidos divisionarios
ou novos pedidos nos termos do artigo 61. °, n.° 1, alinea b), da CPE. Nestes casos, se 0 inventor ndo for
designado, o IEP solicitara ao requerente que apresente essa designagao num prazo determinado. Isto reforca
a importancia da designacédo de inventor em varios tipos de aplicagdes no ambito do IEP. Em dltima andlise, a
adesdo aos requisitos de designacéo é crucial para um pedido de patente bem-sucedido.

%EPO forms 1002

% “The invention was autonomously generated by an artificial intelligence” — Decisdo J0008/20 do Instituto
Europeu da Patente.

% Designa-se por inteligéncia artificial “conexionista” a abordagem de inteligéncia artificial que se
desenvolveu a partir do esforgo de compreensdo de como o cérebro humano funciona ao nivel neural, em
particular, como as pessoas aprendem e se lembram. (Por essa razdo, esta abordagem é por vezes referida como
computacéo reuronlike” ou “como um neurdnio”). Esta definicdo encontra-se em: Connectionism | Neural
Networks, Machine Learning & Al | Britannica, consultada a 16 de outubro de 2024.
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proprietario da maquina designada como inventora — deveria ser reconhecido como o

cessionario da patente requerida.

A argumentacdo do requerente sustentava que, uma vez que as “maquinas”®’ ndo tém
personalidade juridica nem direitos, igualmente ndo tém direito a propriedade, e, assim, o
proprietario de qualquer propriedade intelectual e de quaisquer beneficios devera ser o
proprietario da maquina. Caso contrario, tais direitos seriam atribuidos a uma pessoa fisica.
Defendeu ainda que DABUS deveria ser reconhecido como inventor de quaisquer patentes

resultantes, sendo Stephen Thaler, o proprietario da maquina, o cessionario de tais patentes®®.

O requerente apresentou um formuléario subsequente do IEP em 2 de agosto de 2019,
declarando que tinha derivado o direito & patente como sucessor legitimo®®. A seccdo
recetora considerou adequado consolidar os processos e agendar as audiéncias orais,
observando que ambos os requerimentos ndo atendiam aos requisitos previstos no art.° 81.°
e na Regra 19 da CPE!®. Foi também referido que, caso estas deficiéncias ndo fossem
remediadas dentro do prazo, o pedido podia ser recusado de acordo com o disposto no art.°

90.2, n.° 5, da Convencio'®.

97 “Machines should not own patents. They do not have legal personality or independent rights and cannot own
property. The machine’s owner should be the default owner of any benefits that would otherwise subsist in a
natural personal owner. This is most consistent with current ownership norms surrounding private property
application...” “As maquinas ndo devem possuir patentes. Ndo tém personalidade juridica nem direitos
auténomos e ndo podem ser proprietarios de bens. O proprietario da maquina deve ser o proprietario natural
de quaisquer beneficios que, de outra forma, subsistiriam num proprietario pessoa fisica. Isso é mais
consistente com as normas de propriedade atuais em torno da aplicagéo de propriedade pessoal” - (Traducéo
nossa). — Decisdo J0008/20 do Instituto Europeu da Patente. Disponivel em linha em: J 0008/20 (Designation
of inventor/DABUS) 21-12-2021 | epo.org

98“In the present application, we submit that DABUS should be acknowledged as the inventor of any resultant
patents, with Stephen Thaler, the machine’s owner, as the assignee of any such patents.” - Decisdo J0008/20
do Instituto Europeu da Patente. Disponivel em J 0008/20 (Designation of inventor/DABUS) 21-12-2021 |
epo.org

% “With reference to our submission of 23 of July 2019, we enclose a corrected designation of inventor form
1002 indicating that Mr. Thaler derives the rights of the invention by being the successor in titles, namely the
owner of the Al inventor”- "Com referéncia a nossa submisséo de 23 "Com referéncia a nossa submissao de
23 de julho de 2019, anexamos uma designacéo corrigida do formulario de inventor 1002 indicando que o Sr.
Thaler deriva os direitos da invengdo por ser o sucessor em titulos, nomeadamente o proprietario do inventor
de IA"- (Tradugdo nossa). - Decisdo J0008/20 do Instituto Europeu da Patente.

100 O requerente poderia corrigir esta irregularidade ao fornecer o apelido, 0 nome prdprio e a morada completa
do inventor, dentro de um prazo de dezasseis meses a partir da data de depdsito ou, no maximo, antes da
conclusdo da preparacdo técnica para a publicacdo do pedido de patente europeia, em conformidade com a
Regra 60 da CPE.

01 “If any deficiency noted in the examination under paragraph 3 is not corrected, the European patent
application shall be refused unless a different legal consequence is provided for by this Convention. Where the
deficiency concerns the right of priority, this right shall be lost for the application.” “Se ndo for corrigida
qualquer deficiéncia detetada no exame previsto no n.° 3, o pedido de patente europeia sera recusado, a menos
gue a presente Convencao preveja uma consequéncia juridica diferente. Se a deficiéncia disser respeito ao
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A audiéncia decorreu em 25 de novembro de 2019, sendo a decisdo final remetida ao
requerente no dia 27 de janeiro de 2020, recusando o pedido de acordo com o art.° 90.°, n.°
5, ja citado. As decisdes referentes a ambos pedidos de patenteabilidade basearam-se em

dois fundamentos essenciais:

a) Uma designacdo que indicasse uma maquina como inventora ndo cumpria 0s
requisitos do art.° 81.° e da regra 19, n.° 1, da CPE, porque o inventor, na acecao da
CPE, teria de ser uma pessoa singular;

b) A declaracdo de que o requerente adquiriu o direito a patente europeia do DABUS
como empregador ndo cumpria os requisitos legais, pois uma maquina ndo tem

personalidade juridica, pelo que ndo pode ser empregue nem transferir direitos.

O requerente recorreu da decisdo do Instituto Europeu de Patentes, solicitando a anulacao
da decisdo da seccdo recetora, o restabelecimento do pedido de patente e a nomeacdo do
DABUS como inventor, em conformidade com os art.® 62.°, 81.° e 20.° da CPE. Este pedido
baseou-se no preenchimento, a 2 de agosto de 2019, do campo obrigatdrio de designacdo do

inventor no formulario de pedido de patente.

Em resposta ao recurso, numa carta de 29 de setembro de 2020, o presidente do Instituto
Europeu de Patentes (IEP) foi convidado, ao abrigo do art.° 18.°192, a expressar a sua opinido

sobre questdes de interesse geral que, na sua visdo, surgiram em ambos 0s processos®,

direito de prioridade, este direito perde-se para o pedido” (Tradugdo nossa). - Decisdo J0008/20 do Instituto
Europeu da Patente. Disponivel em: J 0008/20 (Designation of inventor/DABUS) 21-12-2021 | epo.org.

102 Artigo 18.° RPBA - Rules of Procedure of the Boards of Appeal — Right of the President of the European
Patent Office to submit his observations — “The Board may, of its own motion or at the written and reasoned
request of the President of the European Patent Office, invite the President to give its views, in writing or
orally, on matters of public interest which arise in the course of proceedings pending before it. The parties
shall have the right to submit their observations on the President's observations."- “Direito do Presidente do
Instituto Europeu de Patentes de apresentar as suas observacdes — A Cadmara de Recurso pode, oficiosamente
ou mediante pedido escrito e fundamentado do Presidente do Instituto Europeu de Patentes, convida-lo a
pronunciar-se, por escrito ou oralmente, sobre questes de interesse geral que surjam no decurso de um
processo nele pendente. As partes tém o direito de apresentar as suas observacdes sobre as observagdes do
Presidente.” (Tradugao nossa).

108 A designacéo de inventor apresentada pelo requerente ndo cumpria a Convencéo sobre a Patente Europeia
(CPE), que exige que o inventor seja uma pessoa singular (art.° 19.°). A CPE apenas prevé pessoas singulares
ou coletivas para outros papéis, mas ndo como inventores, que devem ser individuos. Além disso, a declaracéo
do requerente sobre a origem do direito a invencdo ndo estava conforme com o artigo 81.°, pois um sistema de
IA, sem personalidade juridica, ndo pode transferir direitos. O pedido foi rejeitado pelo Instituto Europeu de
Patentes (IEP) com base em contradi¢des nas declaracGes do requerente, que admitiu que 1A ndo tem direitos
transferiveis. O IEP afirmou a sua competéncia para analisar a conformidade da designagdo com os artigos
relevantes da CPE (art.° 90.°, n.° 5), e rejeitou o pedido. Embora o requerente tivesse a oportunidade de designar
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Em junho de 2021, a Cadmara de Recurso convocou o requerente para novas audiéncias orais.
A 14 de setembro de 2021, o requerente apresentou um pedido acessorio fundamentado em
trés pontos principais: em primeiro lugar, uma descricdo modificada que incluia informagdes
detalhadas sobre o design da invencdo criada pelo sistema de inteligéncia artificial
"DABUS"; em segundo lugar, uma descri¢do do inventor no formulério IEP 1002, onde foi
declarado que "nenhuma pessoa foi identificada como inventor”, uma vez que "a invengéo
foi concebida de forma autonoma pelo DABUS"; e, por fim, a alegacdo de que o requerente

possuia o direito a patente europeia "por ser o proprietario e criador do DABUS".

Durante a audiéncia oral, o requerente reiterou que pretendia que a decisdo sobre a
patenteabilidade fosse reapreciada pela secgé@o recetora do IEP e que patenteabilidade era

argumentada segundo o pedido auxiliar.

Adicionalmente, o requerente desafiou a Camara de Recurso a responder as seguintes

questdes, caso considerasse a sua pretensdo infundada:

Se uma invencéo for criada por inteligéncia artificial sem a participagdo de um inventor
humano, o art.° 81.° e a Regra 19 (designacdo do inventor), da Convencédo sobre Patentes
Europeia continuam a ser aplicaveis!®*? E, se sim, de que forma deve um requerente indicar

o inventor designado para satisfazer os requisitos'®?

Na decisdo, a Camara de Recurso do Instituto Europeu de Patentes sumariou 0s argumentos
que poderiam apoiar o pedido do requerente:

e Quando a CPE foi concebida, a inteligéncia artificial ainda ndo era uma realidade,
por isso, a sua elaboracdo focou-se em inventores humanos. No entanto, a
intervencdo humana direta ndo era considerada um requisito obrigatério para a

concessao de uma patente.

um inventor valido, optou por néo o fazer, renunciando implicitamente a esse direito, segundo decisdes citadas
das Camaras de Recurso.

104 “In case an Invention made by an artificial intelligence in the absence of a traditional human, inventor (Al
generated invention) does article 81, first sentence and Rule 19 EPC remain applicable” - Decisdo J0008/20
do Instituto Europeu da Patente.

105 “If so, in what way should an applicant indicate the designated inventor in order to satisfy the requirements
of article 81, first sentence, and Rule 19 EPC? - Decisdo J0008/20 do Instituto Europeu de Patentes. Disponivel
em linha em: J 0008/20 (Designation of inventor/DABUS) 21-12-2021 | epo.org
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e Na&o era necessario ser-se uma pessoa singular para criar uma invencgdo, conforme o
art. 52.° da CPE%, O invento era determinado como uma questio de facto, baseada
na contribuicdo técnica oferecida a invengdo. A entidade que concebeu o conceito
inventivo € considerada a criadora da invencgdo e deve ser reconhecida como tal.

e Permitir que a IA fosse designada como inventora também respondia ao critério do
interesse do publico e a equidade. O publico tinha o direito de saber como a invencéo
foi feita, e as patentes incentivariam o desenvolvimento de sistemas de IA.
Reconhecer as maquinas como inventores seria uma forma de reconhecer o trabalho
dos criadores destes sistemas.

e A designagdo do inventor era uma questdo formal. C como ficou patente nos
trabalhos preparatorios, os redatores da CPE pretendiam que o requerente indicasse
0 verdadeiro autor da invencdo. A abordagem da secc¢do de rececdo forcaria os
candidatos a mascarar a identidade do inventor real e nomear um inventor humano
no lugar do sistema de I1A.

¢ NA&o existia uma norma internacional segundo a qual um inventor tivesse de ser uma
pessoa singular. Um grande nimero de Estados contratantes da CPE néo indicou essa
exigéncia nas suas legislacfes nacionais em materia de patentes.

e As invencdes geradas por IA eram patenteaveis nos termos do art.° 52.° CPE e

igualmente patenteaveis nos termos do art® 27.° do Acordo TRIPSY’. Por

106 O artigo 52.° da Convengéo sobre a Patente Europeia (CPE) estabelece os critérios fundamentais para a
patenteabilidade no sistema de patentes europeu. Para que uma invengdo seja elegivel para patente, deve
satisfazer trés requisitos principais: em primeiro lugar, deve ser nova, ou seja, ndo pode integrar o estado da
técnica (conhecimentos existentes); em segundo lugar, deve envolver uma atividade inventiva, o que significa
que ndo deve ser Gbvia para uma pessoa com conhecimentos na éarea relevante; e, em terceiro lugar, deve ter
aplicabilidade industrial, ou seja, deve ser suscetivel de ser produzida ou utilizada em qualquer tipo de
inddstria. Além disso, o artigo 52.° n.° 2, identifica exclusdes especificas da patenteabilidade, como
descobertas, teorias cientificas, métodos matematicos e certas criacdes estéticas, bem como esquemas ou regras
para atividades mentais, negdcios ou jogos. Estas disposi¢des asseguram que 0s conhecimentos cientificos
fundamentais e os conceitos abstratos permanecam acessiveis ao publico, enquanto proporcionam um quadro
para a protecao de invengdes genuinas.

170 artigo 27.° do Acordo TRIPS, Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
Relacionados com o Comeércio (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights TRIPS),
estabelece as normas sobre a patenteabilidade de invengdes, determinando que estas podem ser patenteadas se
forem novas, implicarem atividade inventiva e tiverem aplicacdo industrial, aplicando-se a todos 0s campos da
tecnologia. O artigo proibe discriminacdo em relacdo ao campo tecnoldgico da invencao, ao local de origem
ou ao facto de os produtos serem importados ou produzidos localmente. Contudo, permite que os Estados
excluam da patenteabilidade invenc8es cuja exploracdo seja contréria a ordem publica ou a moralidade,
incluindo a protecdo da vida e salide humana, animal e vegetal, bem como do ambiente. Adicionalmente,
podem ser excluidos os métodos diagnésticos, terapéuticos e cirlirgicos para o tratamento de seres humanos ou
animais, assim como plantas e animais (exceto microrganismos) e processos bioldgicos essenciais para a sua
producdo. Nesses casos, 0s Estados sdo obrigados a disponibilizar um sistema de protecdo para variedades
vegetais, seja através de patentes ou de um regime sui generis adequado.
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conseguinte, a CPE ndo deve negar a protecdo da patente com base em regras de
designacdo ou por falta de direitos, porque a violagdo da primeira era apenas
processual, e a segunda era da competéncia dos tribunais nacionais.

e Oart.°60. ° da CPE define o direito a patente e atribuiu-o0 ao inventor e ao sucessor
legitimo. Tal ndo poderia constituir um obstaculo a concessdo do pedido, nem
justificar uma restricdo de patentes a invenc@es de origem humana, por trés razoes.
Em primeiro lugar, o art.° 60. ° da CPE ndo é uma disposicao exaustiva sobre o direito
a uma invengdo numa patente europeia ou num pedido de patente europeia. As
legislacBes nacionais preveem outros mecanismos através dos quais terceiros podem
obter direitos sobre uma invencdo, ndo exigindo transferéncia de direitos de um
inventor ou que o terceiro seja um sucessor legitimo. Em segundo lugar, o conceito
de sucessao é suficientemente amplo para abranger cenarios para além da cesséo. Por
ultimo, o IEP ndo € competente para verificar a exatidao da declaracdo sobre a origem
do direito a invencdo e ndo pode apreciar 0 mérito desse direito, o que é da
competéncia dos tribunais nacionais.

e Recusar um pedido de uma invencdo patentedvel por ndo designar uma pessoa
singular como inventor estaria em conflito com os principios estabelecidos no art.°
52.° da CPE e teria implicacfes politicas indesejaveis: significava que todos 0s
investimentos feitos no desenvolvimento de inveng6es por IA ndo seriam elegiveis
para protecdo de patente, uma vez que, mesmo que o resultado fosse patenteavel, ndo

pertenceriam a ninguém.
Fundamentagéo da decisdo da Camara da Recurso do Instituto Europeu de Patentes:

a) O pedido principal ndo é admissivel porque a designacdo do inventor ndo cumpre o
art.? 81.°, primeira frase, CPE. Nos termos da CPE, o inventor designado deve ser
uma pessoa com capacidade juridical®, o que ndo é pressuposto opcional na redagio

da CPE, mas sim, o significado comum do termo “inventor”, que designa “"uma

108 A Camara de Recurso defendeu que néo ha indicios de que o termo na CPE seja utilizado com um significado
diferente do que € empregue ao longo de toda a Convencdo. Por exemplo, quando uma disposicdo da CPE 2000
menciona ou inclui inventores, utiliza as expressdes "pessoa singular ou coletiva antecessora” no mesmo
sentido das versBes anteriores da CPE de 1973. Deste modo, invocar o direito derivado (artigo 19.° da CPE)
para sustentar esta interpretacéo é suficiente, ndo sendo necessario recorrer aos trabalhos preparatorios para
esclarecimento. Néo existe qualquer ambiguidade lexical ou contextual que exija uma intervencéo adicional
da Camara de Recurso.
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pessoa que inventou um determinado processo ou dispositivo ou que inventa coisas
como uma ocupacio®,

b) A existéncia de uma préatica ou acordo posterior que permitisse a Camara de Recurso
ultrapassar a linguagem da convencao CPE nao foi discutida nem demonstrada no
presente processo. As decisdes do Tribunal de Recurso do Reino Unido apoiam a
teoria oposta: o termo “inventor” n&o foi interpretado como abrangendo um aparelho
ou um dispositivo.

¢) O argumento do recorrente, baseado no direito do publico de saber como a invencao
foi feita ou em questdes de equidade, ndo altera a interpretacdo com base na
linguagem simples da CPE, sendo tais consideragdes insuficientes.

d) Existe uma base normativa para o alegado direito do publico de saber quem é o
inventor e como foi feita a invencdo, mas este aspeto ndo é relevante nos termos do
art.° 83. ° da CPE!?, Quanto ao argumento da equidade, mesmo que fosse relevante
no ambito da CPE, ndo exige que o requerente possa designar uma maguina como
inventora. Os requerentes podem explicar como a invencdo foi feita noutro local, em
particular na descricao.

e) O IEP tem o direito de verificar se a designacao identifica um inventor na acecao da
CPE. Segundo a declaracdo que acompanha o pedido auxiliar, o recorrente derivou
o direito a patente europeia enquanto proprietario e criador da maquina. Esta
afirmacdo ndo coloca o recorrente sob o &mbito de aplicacdo do art.° 60.°, n.° 1, da
CPE, pois ndo refere uma situacdo juridica ou transacdo que o tornasse sucessor a
titulo de inventor na acecdo da CPE. Por esta razdo, o pedido auxiliar ndo cumpre o
art. 81.°, segunda frase, da CPE, conjugado com o art.° 60.°, n.° 1, da CPE, e ndo é

admissivel.

109 “Under the EPC the designated inventor must be a person with legal capacity, this not merely an assumption
on which the EPC was drafted. It is the ordinary meaning of the term inventor. Meaning “a person who
invented a particular process or device or who invents things as an occupation.” “Nos termos da CPE, o
inventor designado deve ser uma pessoa com capacidade juridica, o que ndo constitui um mero pressuposto
com base no qual a CPE foi redigida. E o significado comum do termo inventor. Significando "uma pessoa
que inventou um determinado processo ou dispositivo ou que inventa coisas como uma ocupacéo.” (Traducéo
nossa).

110 Artigo 83 EPC: “The European patent application shall relate to one invention only or to a group of
inventions so linked as to form a single general inventive concept ”. “O pedido de patente europeia incidira
apenas sobre uma invencéo ou sobre um grupo de invengdes que estabelecam uma ligagéo entre si de modo a
formar um conceito inventivo geral Gnico ”. (Tradugao nossa).
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A Cémara de Recurso, no entanto, salientou duas obje¢des conceituais as conclusdes sobre
0 pedido auxiliar e o pedido de remessa. Estas foram parcialmente baseadas em alegacdes
do recorrente, em parte reformuladas ou completadas pela Camara de Recurso, para maior

clareza:

Em primeiro lugar, nos termos do art.° 52.°, n.° 1, da CPE, é patentedvel qualquer invencao
que seja nova, de aplicacéo industrial e que implique uma atividade inventiva. O recorrente
alegou que o ambito desta disposicdo ndo se limita as invencdes de origem humana, tendo a
Camara de Recurso concordado. Poder-se-ia argumentar que o art.° 53.%,n.° 1, alinea a), seria
aplicavel, pois "exclui-se uma invencao quando a sua exploracéo futura fosse ofensiva". E
discutivel que as invencdes geradas por 1A também sdo patenteaveis, e 0 art.° 60.%, n.° 1, da
CPE ndo seria consistente: haveria invencGes patenteaveis nos termos do art.° 52.°, n.° 1, da

CPE, para as quais ndo estdo previstos direitos de patente nos termos do art.° 60.°111,

Em segundo lugar, o preenchimento de uma declaracdo sobre a origem do direito a patente
europeia é exigido ao abrigo da CPE, quando o inventor e o requerente divergem, e constitui
apenas um requisito formal. As suas fungdes s6 podem ser vistas como informando o publico
sobre a possivel origem do direito, para que terceiros que possam ter direito ao objeto
revelado na peticdo possam reagir e intentar acGes nos tribunais nacionais. Seria
desproporcionado negar a protecdo a objetos patentedveis por ndo cumprir tal requisito
formal, dada a utilidade adicional limitada desta declaracdo para cada uma das partes e tendo

em conta a auséncia de um exame completo do mérito efetivo pelo IEP.

Portanto, para a designacdo do inventor nos termos do art.° 81.°, da CPE, os legisladores
tinham em mente apenas as invencdes feitas pelo homem ao redigir o art. 60.°, da CPE e 0
art.’ 81.° segunda frase. Consequentemente, a Camara de Recurso poderia prever que
nenhuma declaracdo sobre a origem do direito é necessaria quando o pedido diz respeito a
uma invencdo desenvolvida por uma maquina, ou aceitar qualquer declaragéo,

independentemente do seu conteddo.

A Camara de Recurso ndo encontra provas de tratamento desigual de requerentes ou

categorias especificas de invengdes ao abrigo da Convencéo sobre a Patente Europeia (CPE),

11 «It is arguable that Al-generated inventions too are patentable, and article 60 (1) EPC would not be
coextensive: there would be inventions patentable under article 52n.°1 EPC, for which no rights to patent is
provided under article 60"
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rejeitando a necessidade de uma interpretacdo evolutiva da lei. Conclui que ndo existe
jurisprudéncia que impeca as pessoas envolvidas em atividades inventivas de se designarem
como inventores ao abrigo do direito europeu de patentes. Além disso, a CPE néo proibe a
incluséo de informacg6es num pedido de patente que ndo sejam essenciais para a realizacdo
da invengédo, mas que possam dar resposta a preocupacoes de equidade, como as suscitadas
pelo recorrente. A Camara de Recurso reconhece que, embora tais detalhes ndo possam

afetar diretamente os aspetos técnicos da patente, ndo estdo impedidos de serem incluidos.

A Cémara de Recurso esclarece ainda que ndo € do seu mandato determinar se sdo
necessarias alteracdes a CPE para dar resposta as preocupac6es do recorrente. Sublinha que
esta € uma questdo a ser analisada pelos legisladores, caso seja identificada uma questdo
genuina. A Camara de Recurso abstém-se de sugerir ou selecionar uma solucédo especifica,
observando que sdo concebiveis varias abordagens. Por fim, sublinha que ndo existem
precedentes legais conhecidos ou processos em curso em casos ndo conexos que tenham
suscitado ou abordado as questdes colocadas pelo recorrente, reafirmando que estas

preocupacdes ndo justificam atualmente uma ac¢éo judicial.

3.2.2. — Estados Unidos

A semelhanca dos restantes pedidos apresentados por Stephen Thaler e seu mandatéario Ryan
Abbot, o pedido de patenteabilidade referente as duas invengdes (as quais identificamos
durante a analise do processo de patenteabilidade junto das entidades europeias'?) foi

requerido junto da entidade competente nos Estados Unidos, a USPTO™3,

No pedido, o requerente identificou DABUS como Unico inventor de ambas as aplicagdes.
Em vez do nome do inventor, Thaler escreveu nos requerimentos que "a invencao foi gerada

por inteligéncia artificial”. A USPTO concluiu que ambos os pedidos careciam de um

112 «The Neural Flame, an emergency light beacon that flashes in a specific pattern to attract the attention of
rescuers and, thus, helps its users survive. DABUS also generate the Fractal Container, a beverage container
that improves grip function and promotes heat transfer to increase the user’s enjoyment.” “A Chama Neural,
um farol de luz de emergéncia que pisca num padrao especifico para atrair a atencdo dos socorristas e, assim,
ajuda os seus utilizadores a sobreviver. O DABUS também gera o Recipiente Fractal, um recipiente de bebidas
que melhora a funcdo de aderéncia e promove a transferéncia de calor para aumentar o prazer para o
utilizador ”. (Tradug8o Nossa). - -Thaler v. Vidal, Petition for Writ of Certiorari, No. 22-919 (U.S. Feb. 17,
2023). - Disponivel em: 20230317125139087_Thaler Cert Petition.pdf

113 Referimo-nos a United States Patent and Trademark Office - USPTO
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inventor valido e, portanto, encontravam-se incompletos. Posteriormente, a USPTO enviou
a Thaler uma notificacdo para apresentar partes em falta do pedido ndo provisério para cada

pedido e solicitou que este identificasse inventores validos!4,

Apbs o pedido inicial, Thaler enviou uma declaracdo substitutiva, afirmando que o
"inventor”, DABUS, era uma "maquina de criatividade" (inteligéncia artificial), sem
personalidade juridica ou capacidade para assinar a declaragdo. Assim, Dr. Thaler assinou a
declaracdo substitutiva como requerente e cessionario do pedido acima mencionado, bem

como o proprietario da referida Maquina de Criacdo, DABUS.

Thaler solicitou a USPTO a anulacdo do edital, mas o pedido foi recusado. Em seguida,

requereu a reconsideragdo dessa decisao, que também foi negada.

Depois de esgotar as suas op¢des com o USPTO, Thaler apresentou uma agdo contra o
USPTO no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste da Virginia, em agosto de 2020.
Argumentou que a rejeicdo violava a Constituicdo dos EUA, a Lei de Procedimento
Administrativo e a lei de patentes, afirmando que as leis existentes ndo impediam a IA de
ser um inventor e recorreu ao tribunal distrital para uma revisdo judicial das decisdes do
USPTO. O tribunal concedeu sentenca sumaria a favor do USPTO, concluindo que, de
acordo com a Lei de Patentes dos EUA, um "inventor" deve ser um "individuo"!*®, e que o
termo "individuo", conforme previsto na legislacdo, se refere claramente a uma pessoa

singular.

O Dr. Thaler solicitou a revisao da decisdao do USPTO no Distrito Leste da Virginia ao abrigo
da Lei do Procedimento Administrativo, pedindo ao tribunal que obrigasse o USPTO a

reintegrar os pedidos e que declarasse que “um pedido de patente para uma invengdo gerada

114 Artigo 35 § 115 do United States Code: “An application for patent that is filed (...) shall include, or be
amended to include, the name of the inventor for any invention claimed in the application. Except as otherwise
provided in this section, each individual (...) of a claimed invention in an application for patent shall execute
an oath or declaration in connection with the application” — “Um pedido de patente que tenha sido requerido
(..) deve incluir, ou ser alterado para incluir, o nome do inventor de qualquer invencao reivindicada no pedido,
Salvo disposi¢do em contrario nesta secc¢do, cada individuo (...) de uma invenc¢ao reivindicada num pedido de
patente deve prestar juramento ou declaracéo em relacao ao pedido ”. (Tradugdo nossa)

115 Artigo 35 USC § 100 do United States Code: “The term inventor means the individual or if a joint invention,
the individuals collectively who invented or discovered the subject matter of the invention.” “O termo inventor
significa o individuo ou, se uma inven¢do conjunta, os individuos coletivamente que inventaram ou
descobriram o objeto da invencéo ”. (Traducdo nossa).
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por IA néo deve ser rejeitado com base no facto de nenhuma pessoa singular ser identificada

como inventora”.

A questdo colocada ao Tribunal do Circuito Federal, no caso Thaler, era saber se alguém,
além de um ser humano, pode ser considerado inventor de uma patente nos Estados Unidos.
Ao examinar esta questdo, o Tribunal analisou o texto da Lei de Patentes dos EUA, que
define "inventor" como "o individuo... que inventou ou descobriu o objeto da invencdo”. No
entanto, como salientou o Tribunal do Circuito Federal'!®, a Lei de Patentes ndo fornece uma

117

definicdo!!’ precisa do termo "individuo”!8,

ApoOs as partes terem apresentado embargos de declaracdo para julgamento sumario, o
Tribunal do Circuito Federal deferiu os pedidos do USPTO e negou o pedido do Dr. Thaler

para restabelecer o pedido.

Insatisfeito com a decisdo do Tribunal ad quem, Thaler intentou junto do Supremo Tribunal

dos Estados Unidos, um recurso de Writ Certiorari'®.

116 «“The Federal Circuit, like the district court below it upheld that rejection on the same basis, as both parties
agree, this holding which overlooks that “individual” may simply refer to a single entity as opposed to a
collective such as corporation or a government completely denies patent protection to any and all inventions
created by an Al system without a human inventor . “O Circuito Federal, tal como o tribunal distrital abaixo,
manteve essa rejeicdo na mesma base. Como ambas as partes concordam, esta decisdo, que ignora que
“individuo” pode simplesmente referir-se a uma Unica entidade em oposicao a um coletivo, como uma empresa
ou um governo, nega completamente a protecdo de patentes a todas e quaisquer invengdes criadas por um
sistema de IA sem um inventor humano”. (Tradugdo nossa) -Thaler v. Vidal, Petition for Writ of Certiorari,
No. 22-919 (U.S. Feb. 17, 2023). - Disponivel em: 20230317125139087_Thaler Cert Petition.pdf

U7 “Although the court acknowledge that the statute does not define “individual” it stated that, when used “as
noun” individual ordinarily means a human being, a person”.

118 Artigo 35 § 101 do United States Code: “Whoever invents or discovers any new and useful process,
machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement of thereof, may obtain a
patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title”, “Quem inventar ou descobrir qualquer
novo e Util processo, maquina, fabrico ou composicéo de matéria, ou qualquer melhoria nova e (til da mesma,
pode obter uma patente para o efeito, nas condices e exigéncias do presente titulo". (Traducéo nossa).

119 Servindo-nos da explicagdo oferecida nos manuais de commonlaw e utilizando o diciondrio juridico
disponibilizado pela Universidade de Direito de Cornell: “The word certiorari comes from Law Latin,
meaning "to be more fully informed." A writ of certiorari orders a lower court to deliver its record in a case
so that the higher court may review it. The writ of certiorari isa common law writ, which may be abrogated or
controlled entirely by statute or court rules. This also means that the court is often not under any obligation to
hear the petitioned cases.

Certiorari is generally associated with the writ that the Supreme Court of the United States issues to review a
lower court's judgment. A case cannot, as a matter of right, be appealed to the U.S. Supreme Court. As such,
a party seeking to appeal to the Supreme Court from a lower court decision must file a writ of certiorari.

In the Supreme Court, if four Justices agree to review the case, then the Court will hear the case. This is
referred to as "granting certiorari," often abbreviated as "cert." If four Justices do not agree to review the
case, then the Court will not hear the case - this is referred to as “denying certiorari.””- “A palavra certiorari
vem do latim, que significa “ser mais bem informado”. Um writ of certiorari ordena a um tribunal inferior que
entregue 0 seu registo num processo para que o tribunal superior o possa rever. O writ of certiorari é um
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No pedido, o recorrente comeca por fundamentar que este seria 0 meio ideal para
reconsiderar a interpretagdo do termo “inventor” ¢ “individuo”, uma vez que seria uma
questdo puramente de interpretacdo estatutarial?’. Refere ainda que, em nenhum momento
das decisdes anteriores, foi questionada a validade material*?* do pedido de patenteabilidade,
uma vez que se presumiam as duas invengfes como pertencentes aos tipos de inventos

permitidos?? e igualmente preenchidos os requisitos de patenteabilidade!?3,

mandado de direito consuetudinario, que pode ser revogado ou controlado inteiramente por estatuto ou regras
do tribunal. Isto também significa que, muitas vezes, o tribunal ndo tem qualquer obrigacdo de apreciar 0s
processos objeto da peticdo.

O certiorari est4 geralmente associado ao mandado que o Supremo Tribunal dos Estados Unidos emite para
rever a decisdo de um tribunal inferior . Um caso ndo pode, por direito, ser objeto de recurso para o Supremo
Tribunal dos Estados Unidos. Como tal, uma parte que pretenda recorrer para o Supremo Tribunal de uma
decisdo de um tribunal inferior deve apresentar um writ of certiorari.

No Supremo Tribunal, se quatro juizes concordarem em analisar o caso, o Tribunal aprecia o caso. Este
procedimento ¢ designado por “concessio de certiorari”, muitas vezes abreviado como “cert”. Se quatro Juizes
ndo concordarem em rever o caso, 0 Tribunal ndo o apreciara - o que se designa por “negagdo de certiorari”.
(Traducéo nossa)

Servindo-nos da explicacdo oferecida nos manuais de commonlaw e utilizando o diciondrio juridico
disponibilizado pela Universidade de Direito de Cornell. Disponivel (em-linha) em writ of certiorari | Wex |
US Law | LII / Legal Information Institute

120 «The question was fully raised and squarely addressed in the proceedings below and is outcome-
determinative, and no party disputes any material fact in the record ”. “A questdo foi totalmente levantada e
abordada de forma clara no processo abaixo e € determinante para o resultado, e nenhuma das partes contesta
qualquer facto material nos registos . (Traducdo nossa). -Thaler v. Vidal, Petition for Writ of Certiorari, No.
22-919 (U.S. Feb. 17, 2023). - Disponivel em: 20230317125139087_Thaler Cert Petition.pdf

121 «“Throughout the examination and indeed throughout the legal proceedings that followed, USPTO has never
disputed these factual statements, including Dr. Thaler unequivocal statement that DABUS and DABUS alone,
conceived of the two inventions at issue and recognized their utility ”. “/Ao longo do exame e, de facto, ao longo
do processo judicial que se seguiu, 0 USPTO nunca contestou estas afirmagdes factuais, incluindo a afirmacéo
inequivoca do Dr. Thaler de que DABUS e apenas DABUS, concebeu as duas invengdes em causa e
reconheceram a sua utilidade ”. (Traducéo nossa) - Thaler v. Vidal, Petition for Writ of Certiorari, No. 22-919
(U.S. Feb. 17, 2023). - Disponivel em: 20230317125139087_Thaler Cert Petition.pdf

122 Segundo 0 USPTO os tipos de patentes admissiveis sdo: patentes utilitarias, patentes de design e patentes
de plantas/biolégicas: Legally, a utility patent may cover “‘any new and useful process, machine, manufacture,
or composition of matter, or any new and useful improvement thereof.” A design patent may cover “any new,
original, and ornamental design for an article of manufacture,” and a plant patent may cover a “distinct and
new variety of plant, including cultivated sports, mutants, hybrids, and newly found seedlings, other than a
tuber-propagated plant or a plant found in an uncultivated state,” invented or discovered and asexually
reproduced.- “Legalmente, uma patente de utilidade pode abranger “qualquer processo, mdquina, fabrico ou
composicdo de matéria novos e uteis, ou qualquer melhoria nova e util dos mesmos”. Uma patente de design
pode abranger “qualquer design novo, original e ornamental para um artigo de fabrico”, e uma patente de
plantas pode abranger uma “variedade distinta e nova de plantas, incluindo espécies cultivadas, mutantes,
hibridos e plantas recém-descobertas, que ndo sejam plantas propagadas por tubérculos ou plantas
encontradas em estado ndo cultivado”, inventadas ou descobertas e reproduzidas assexuadamente”.
(Tradug@o nossa) — Informagéo disponibilizada no portal web da USPTO em: Patent essentials | USPTO

123 para que uma invengado seja patenteavel, deve ser utilizavel, ou seja, precisa de funcionar de facto e néo
pode ser apenas uma teoria. Além disso, é necessario fornecer uma descricao clara e detalhada de como fabricar
e utilizar a invencdo. A invencdo também precisa de ser nova, ou "inovadora", o que significa que ndo pode ter
sido feita anteriormente. Por fim, deve envolver uma alteracdo que ndo seja Obvia em relagdo a algo ja
inventado, ou seja, essa modificacdo deve ser inventiva e ndo uma simples alteracdo evidente para um
especialista na area.
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Argumenta que a questéo da patenteabilidade e de extrema importancia devido ao advento
das invencdes geradas por inteligéncia artificial, cada vez mais frequentes no setor
farmacéutico e no setor energético. Assim, ao negar a protecdo conferida pela patente a esta
nova categoria de inovacdo, a decisdo limita a capacidade do sistema de patentes norte-
americano e impossibilita o objetivo do Congresso de estimular o desenvolvimento da

inovagéo e progresso tecnoldgicol?,

Quanto ao argumento estatutario, os recorrentes recordaram a utilizacdo do termo
“individuo” para distinguir um individuo de varias entidades coletivas. Argumentam que,
quando o Congresso quer abordar especificamente se um individuo é humano, utiliza uma
linguagem muito mais especifical?. Assim, se 0 Congresso quisesse usar termos especificos
na Lei de Patentes para restringir o conceito de “individuo” apenas a seres humanos, té-lo-
ia feito. Ao optar por definir “inventor” em termos funcionais e deixar a definigdo de

“individuo” em aberto, permitiu uma interpretacdo mais abrangente.

Segundo Thaler, a estrutura da Lei de Patentes indica que o termo “inventor” abrange uma
categoria de “pessoas” que inclui, mas ndo se limita a - “pessoas humanas” -, recordando,
inter alia, exemplos no contexto legal que parecem indicar a intencao da parte do Congresso

em manter o conceito de inventor no sentido lato'?.

Outra estratégia adotada foi defender que Stephen Thaler, como proprietério do sistema de
IA DABUS, deveria poder reivindicar a propriedade das invencdes criadas pelo DABUS.
Este argumento baseou-se na premissa de que o reconhecimento do inventor de IA
proporcionaria uma cadeia clara de titulos para os direitos de propriedade. Abbott enfatizou

que listar a A como inventora protege os direitos morais dos inventores humanos, atribuindo

124 De facto, em sede de recurso para o Supremo Tribunal Americano, os mandatarios de Thaler apelam ao
incentivo patriota de ser o primeiro pais a solucionar a tutela juridica de invengOes criadas por 1A, assim
mantendo a hegemonia do desenvolvimento tecnoldgico. Esta estratégia argumentativa ndo € relevante para o
objeto dos nossos trabalhos, entdo sera desconsiderada na analise da fundamentacéo do recorrente.

125 For example, in one part of the Dictionary Law, Congress specifically expanded the definition of
"individual" (among other terms, such as person and child), to include "every infant member of the species
homo sapiens who is born alive 1 U.S.C. § 8(a). “Por exemplo, numa parte da Lei do Dicionario, o Congresso
expandiu especificamente a defini¢do de "individuo™ (entre outros termos, como pessoa e crianga), para incluir
"todo membro infantil da espécie homo sapiens que nasce vivo 1 U.S.C. § 8(a) ”. (Tradugao nossa).

126 Entre outros exemplos, o recorrente cita o artigo 35 8 116 (a) “when an invention is made by two or more
persons jointly, they shall apply for patent jointly and each one make the required oath” “Quando uma
invencdo for feita por duas ou mais pessoas em conjunto, estas devem requerer a patente conjuntamente e
cada uma delas prestar o juramento exigido”. (Traducdo nossa)
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com precisdo a fonte da invenc&o e evitando que créditos falsos fossem atribuidos a humanos
por invencdes geradas por I1A.

Argumentou ainda que a linguagem da Lei de Patentes, que afirma que "a patenteabilidade
ndo deve ser negada pela maneira como a invencdo foi feita”, sugere que o Congresso nao
pretendia limitar o conceito de inventor aos seres humanos. Abbott sublinhou o papel
crescente da IA em pesquisa e desenvolvimento, afirmando que ndo reconhecer o estatuto
de inventor a IA poderia prejudicar a inovacdo em areas criticas, como a descoberta de
medicamentos. Estes argumentos visavam demonstrar as implicaces mais amplas do caso,
para além do pedido especifico de DABUS, enquadrando-0 como uma deciséao crucial para
o futuro do progresso tecnoldgico e do direito de patentes.

Os argumentos apresentados no writ of certiorari no caso DABUS revelam uma tentativa
sofisticada de ampliar a interpretacdo tradicional do conceito de “inventor" na Lei de
Patentes, adequando-o as realidades tecnoldgicas emergentes. Thaler e Abbott sublinham
que, ao deixar o termo “individuo" indefinido e ao adotar uma defini¢do funcional de
"inventor”, o Congresso permitiu uma interpretacdo mais abrangente, que poderia incluir
sistemas de 1A. Argumenta-se que a exclusao das IA’s como inventoras ndo sé distorceria a
correta atribuicdo moral das invencfes, como também limitaria o progresso cientifico,
nomeadamente em areas cruciais como a investigacdo farmacéutica. Por fim, enfatiza-se que
reconhecer a A como inventora proporcionaria uma cadeia clara de titularidade, evitando a

atribuicdo indevida de créditos a seres humanos.

Contudo, o desfecho do caso ndo foi favoravel as pretensdes de Thaler. Tanto o USPTO,
como os tribunais decidiram que, de acordo com a interpretacdo atual da Lei de Patentes,
apenas seres humanos podem ser considerados inventores. O Supremo Tribunal dos EUA,
ao recusar rever 0 caso, manteve esta interpretacdo, consolidando o entendimento de que,
por agora, as IA’s ndo podem ser reconhecidas como inventoras ao abrigo do regime juridico

vigente.
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3.2.3. - Coreia do Sul

A 23 de Julho de 2023, o Tribunal Administrativo da Coreia do Sul, corroborou a deciséo
do Instituto Coreano de Propriedade Intelectual*®’ ao recusar do pedido de patente para as

duas invencdes criadas por DABUS.

Na esteira das suas congéneres, o Instituto Coreano de Propriedade Intelectual recusou o
pedido apresentado por Thaler. Segundo o Instituto, o pedido ndo corresponderia ao disposto

no art.? 33.%, n.° 1, da lei Coreana da Patente!?®

, que estabelece que o direito de obtencéo de
uma patente é concedido a pessoa que faz a invencdo ou ao seu sucessor, pressupondo-se
que esse inventor seja um ser humano. Esta presungdo encontra-se em concordancia com o
art.? 203.%, n.° 1, do mesmo diploma legal, que obriga a inclusdo do nome completo e da
morada do inventor, entendendo-se “nome completo” como o de uma pessoa singular, um

ser humano.

De modo a melhor proceder ao exame técnico necessario para a patenteabilidade das
invencdes de Thaler, a KIPO (Korean Intellectual Property Office) estabeleceu um comité
consultivo composto por especialistas das areas juridicas, do setor tecnoldgico e industrial.
As atividades deste painel culminaram na elaboracdo de um White Paper'?®, onde a KIPO
expressou a posicdo do painel consultivo sobre o tema da propriedade intelectual e

inteligéncia artificial'*,

27Korean Intellectual Property Office KIPO/ Instituto Coreano de Propriedade Intelectual:
https://www.kipo.go.kr/en/MainApp

128 Neste sentido seguimos a analise dos autores YOUNG-BO Shim e DONG-HWAN Kim, no artigo. South
Korea: IP’s office DABUS Nullification highlights and stance towards Al inventors, Revista IAM Patent
Prosecution Review, Disponivel online em: IAM-south-korea-ip-offices-dabus-nullification-and-seoul-high-
court-dismissal-highlight-stance-towards-ai-inventors.pdf, publicada a 19 de Outubro de 2024. Seul.

129 «\White paper, an authoritative report detailing an issue, position, problem, solution, or even a commercial
product and service. Originally produced or commissioned by a government agency or office, providing in-
depth background information on topics of public interest, including proposed and existing legislation and
government policies (...). — “Livro branco, um relatorio oficial que descreve pormenorizadamente uma
questdo, posicao, problema, solu¢do, ou mesmo um produto ou servico comercial. Originalmente produzido
ou encomendado por uma agéncia ou gabinete governamental, fornece informagéo aprofundada sobre temas
de interesse publico, incluindo legislacdo proposta e existente e politicas governamentais (...) 7. (Traducéo
nossa). A definicdo de White Paper que utilizamos consta da enciclopédia Britannica, disponivel igualmente
na sua pagina web em: White paper | Definition, Meaning, Examples, & Facts | Britannica Money

130 “Given the current state of Al technology, it is unlikely that AI will have the capability to autonomously
make inventions without human interventions in the foreseeable future. Currently, Al functions solely as a tool
for making inventions involving both Al and Humans, it is sufficient to designate only humans as inventors,
thus, there is no legal gap within the framework of patent law. Additionally, it is unclear whether patent
protection for Al inventions promoted advances in the field of Al, and there is no immediate need for South
Korea to be ahead of other countries in legislating to allow inventors other than natural persons.” “Dado o
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O Instituto destacou ainda que a caracterizacdo da 1A como inventora estava diretamente
correlacionada com uma potencial obtencdo de personalidade juridica, estando essa
aquisicdo sujeita a uma revisao legal profunda, que sé seria possivel com a alteracéo do Civil

Act3,

A 20 de dezembro de 2022, o Dr. Thaler intentou junto do Tribunal Administrativo de Seul
uma acdo contra a recusa do KIPO. No dia 30 de junho de 2023, o Tribunal julgou

improcedente o pedido de Thaler, apresentando a seguinte fundamentacéo:

A Lei de Patentes Coreana define explicitamente o inventor como uma pessoa singular, e
mesmo quando em algumas disposi¢des sdo mencionadas pessoas coletivas, “é evidente que
0 termo inventor sobre o qual versam as disposi¢Oes supracitadas, respeita exclusivamente

a uma pessoa singular que possui nome completo e morada”.**?,

Contrariamente ao decidido noutras jurisdicdes, o Tribunal Sul-Coreano questionou se a
invencdo criada por Thaler teria autonomia suficiente para ser considerada 1A forte®3,
referindo-se a um algoritmo capaz de tomar de decisbes e a¢cdes autdbnomas que vao além
dos algoritmos ou dados desenvolvidos pelo Homem. “Da mesma forma, DABUS, ndo

parece qualificar-se com IA forte. Especificamente, o envolvimento humano contribuiu para

estado atual da tecnologia de IA, é pouco provavel que a IA tenha capacidade para fazer invencoes de forma
auténoma sem intervencdo humana num futuro previsivel. Atualmente, a IA funciona apenas como uma
ferramenta para fazer invencgdes que envolvem tanto a IA como os seres humanos, sendo suficiente designar
apenas os seres humanos como inventores, pelo que ndo existe qualquer lacuna juridica no ambito do direito
das patentes. Além disso, ndo é claro se a protecao de patentes para invengdes de IA promoveu avangos no
dominio da IA, e ndo ha necessidade imediata de a Coreia do Sul se antecipar a outros paises na legislacao
para permitir inventores que ndo sejam pessoas singulares.” — (Tradu¢do nossa) - YOUNG-BO Shim e
DONG-HWAN Kim, no artigo. South Korea: IP’s office DABUS Nullification highlights and stance towards
Al inventors, Revista IAM Patent Prosecution Review, Disponivel online em: IAM-south-korea-ip-offices-
dabus-nullification-and-seoul-high-court-dismissal-highlight-stance-towards-ai-inventors.pdf, publicada a 08
de dezembro de 2023. Seul.

181 “The "Civil Act" of the Republic of Korea sets out the basic legal framework for private law in the country.
It was enacted in 1958 and has since been amended multiple times to reflect changes in Korean society and to
keep up with international legal developments.” — “A "Lei Civil" da RepUblica da Coreia estabelece o regime
juridico de base do direito privado no pais. Foi promulgada em 1958 e, desde entdo, foi alterada varias vezes
para refletir as mudangas na sociedade coreana e acompanhar a evolugdo do direito internacional.”
(Tradugdo nossa) — Definigdo encontrada no portal web da UNEP Law and Environment Assistance Platform
das Nagdes Unidas: Civil Act. | UNEP Law and Environment Assistance Platform

132 Traducéo nossa, a partir da versdo em inglés da sentenca proferida pelo Tribunal Administrativo de Seul no
caso (Case n.° 2022GuHap89524) a 30 de junho de 2023. Disponibilizada no portal web the Ryan Abott, do
projeto The Artificial Inventor Patent — The Artificial Inventor Project.

133 “4 I4 forte visa criar maquinas inteligentes que sdo indistinguiveis da mente humana. Mas, assim como
uma crianca, a maquina de IA teria de aprender por meio de informagdes e experiéncias, progredindo e
aprimorando constantemente suas habilidades ao longo do tempo.” — 0 que é 1A forte:
https://www.ibm.com/br-pt/topics/strong-ai
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0 processo de aprendizagem do DABUS. No caso em apreco, as frases e o grafico gerados
pela DABUS foram recolhidos e reestruturados por um advogado de propriedade

intelectual, de modo a respeitarem o formato da especificacdo da patente’***.

Ainda quanto ao requisito de patenteabilidade, a definicdo de invencdo segundo a Lei de
Patentes Coreana, corresponde a nog¢do de uma “ideia técnica” e “criagdo” pressupde
atividades mentais humanas. Além disso, a participacdo ativa no processo inventivo €
inerente ao inventor, pelo que o estatuto de inventor pressupde fundamentalmente

capacidade juridica.

Ademais, o Tribunal contrapés o argumento de Thaler de que a nomeacdo de IA como
inventor poderia encorajar um cenério impulsionado por IA. No entanto, conforme o
Tribunal destacou: “existem preocupa¢des quanto a um potencial efeito adverso na
criatividade humana, a potencial perturbacdo das industrias com utilizacéo intensiva de
investigagdo, & perspetiva de ambiguidade em matéria de responsabilidade devido ao facto
de os criadores humanos da IA se furtarem a responsabilizacao em litigios judiciais que
envolvem invencgdes de 1A e ao risco de monopdlio de uma IA forte controlada por algumas
entidades, como as grandes empresas, que utilizam o direito das patentes como meio de
salvaguardar os seus interesses. Considerando o exposto, € dificil concluir que reconhecer
a |A como inventora acabaria por promover o desenvolvimento tecnolégico e industrial da

nossa sociedade."%

Contudo, como salientado pelos autores YOUNG-BO Shim e DONG-HWAN Kim*®,
podera haver espaco para uma interpretacdo extensiva do conceito de inventor, uma vez que
a Lei Coreana de Patentes néo inclui uma disposicdo que defina o termo inventor como

individuo que inventou ou descobriu o objeto da invengdo®’, ndo sendo claro, portanto, que

134 Traducéo nossa, a partir da versdo em inglés da sentenca proferida pelo Tribunal Administrativo de Seul no
caso (Case n.° 2022GuHap89524) a 30 de junho de 2023. Disponibilizada no portal web the Ryan Abott, do
projeto The Artificial Inventor Patent — The Artificial Inventor Project.

135 Traducéo nossa, a partir da versdo em inglés da sentenca proferida pelo Tribunal Administrativo de Seul no
caso (Case n.° 2022GuHap89524) a 30 de junho de 2023. Disponibilizada no portal web the Ryan Abbott, do
projeto The Artificial Inventor Patent — The Artificial Inventor Project.

136 Cfr. YOUNG-BO Shim e DONG-HWAN Kim, no artigo. South Korea: IP’s office DABUS Nullification
highlights and stance towards Al inventors, Revista IAM Patent Prossecution Review. Disponivel online em:
IAM-south-korea-ip-offices-dabus-nullification-and-seoul-high-court-dismissal-highlight-stance-towards-ai-
inventors.pdf, publicada a 08 de dezembro de 2023. Seul.

187 Ao contrério do que encontramos na legislacdo norte americana, como denotam os autores, YOUNG-BO
Shim e DONG-HWAN Kim, no artigo. South Korea: IP’s office DABUS Nullification highlights and stance
towards Al inventors, Revista IAM Patent Prosecution Review, Disponivel online em: 1AM-south-korea-ip-
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apenas humanos possam ser considerados inventores, segundo uma interpretacdo mais

abrangente do diploma legal.

Ainda que se possa afirmar que o nivel de autonomia da invencéo de Thaler ndo determina
a necessidade de caracterizar a A como inventora, a necessidade de proteger invencgdes de

IA, promovendo o desenvolvimento da inddstria IA, é inegavel.

As decisodes, tanto da KIPO, quanto do Tribunal Administrativo, deixam um claro vazio
interpretativo para 0s casos em que a invencdo € criada sem a intervencdo humana,
especialmente quando é desenvolvida com recurso a redes neurais capazes de simular o
cérebro humano, o que, considerando o célere avanco das tecnologias de IA, podera ser uma

realidade num futuro proximo.

A 14 de julho de 2023, Thaler recorreu da decisao do Tribunal Administrativo, e foi proferida
sentenca em maio do ano seguinte. O Tribunal Superior de Seul confirmou a decisdo da
primeira instancia, reiterando que a interpretacdo da Lei de Patentes Coreana é incompativel
com o pedido dos recorrentes: “O requerente argumentou que, apesar de a IA ndo ter
capacidade juridica, a 1A pode ser reconhecida como inventor ao abrigo da Lei das
Patentes, e os direitos e responsabilidades reconhecidos como inventor ao abrigo da Lei
das Patentes, e os direitos e responsabilidades pelos resultados gerados pela IA podem ser
atribuidos ao proprietario ou ao operador da IA (...) No entanto, a Lei das Patentes estipula
que uma pessoa que fagca uma invengdo ou um sucessor da mesma tem direito a patente ao
abrigo desta lei, o que indica que a Lei das Patentes adotou o inventorismo. Por
conseguinte, o proprio argumento do requerente ndo € coerente com a lei das patentes. Além
disso, a atribuicdo de direitos e responsabilidades relevantes ao proprietario da IA carece
de qualquer fundamento e é totalmente incompativel com o atual sistema de direito das

patentes.”%8,

offices-dabus-nullification-and-seoul-high-court-dismissal-highlight-stance-towards-ai-inventors.pdf,
publicada a 19 de Outubro de 2024. Seul.

138 «The Plaintiff argued that even though Al lacks legal capacity, Al can be recognized as an inventor under
the Patent Act, and the rights and liabilities recognized as an inventor under the Patent Act, and the rights and
liabilities for the results generated by A1 can be attributed to the owner or operator of the Al (...) However the
Patent Act stipulates that a person who makes an invention or a successor therof has a right to patent under
this act, which indicated the Patent Act has adopted inventorism. Therefore, the Plaintiff argument itself is not
consistent with the Patent Act, in addition attributing relevant rights and liabilities to the owner of Al, lacks
any basis and is total incompatible with current patent law system.” - YOUNG-BO Shim e DONG-HWAN
Kim, no artigo. South Korea: IP’s office DABUS Nullification highlights and stance towards Al inventors,
Revista IAM Patent Prosecution Review, Disponivel online em: 1AM-south-korea-ip-offices-dabus-
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Mais ainda, o tribunal afirma que o reconhecimento da IA como inventora esté sujeito a uma
reforma legal significativa, que devera ser articulada com o resultado de consulta publica e

debates na sociedade que legitimem essa necessidade.

A proposito dessa necessidade, o Instituto Coreano de Propriedade Intelectual conduziu um
inquérito sobre a patenteabilidade de InvengBes de 1A e a opinido de especialistas e
sociedade em geral face a uma possivel reforma legal. O inquérito reuniu 1.204 respostas do
publico e 292 de especialistas. Cerca de 50% das pessoas entre 0os 20 e os 30 anos
demonstraram interesse em invencdes de IA. A maioria dos inquiridos classificou a IA como
parceira de invencdo, em vez de inventora autdnoma. Mais de 60% opuseram-se ao
reconhecimento da IA como inventora ou detentora de patentes, defendendo que, caso
fossem atribuidas patentes, estas deveriam pertencer ao utilizador da IA, com prazos

reduzidos.

3.2.4. — Australia

A Australia chamou a atencao global em 2021, como a primeira jurisdicdo com um exame
substantivo de patentes a reconhecer afirmativamente um sistema de inteligéncia artificial
(IA) como um inventor. O Tribunal Federal da Austrélia inicialmente decidiu que DABUS,
uma IA criada pelo Dr. Stephen Thaler, poderia ser nomeado como um inventor num pedido
de patente, uma decisdo baseada numa interpretacdo do termo “inventor” sob a Lei de
Patentes da Australia como ndo sendo inerentemente humano-exclusivo. Esta posicéo sugere
uma abordagem progressiva, dando prioridade a inovacdo e reconhecendo a mudanca

tecnoldgica que a IA traz a invencéo.

No entanto, em abril de 2022, a decisio foi anulada pelo Tribunal Federal da Australia 14°,
uma vez que o Tribunal reconsiderou o conceito de Inventor como uma caracteristica

inerentemente humana.

nullification-and-seoul-high-court-dismissal-highlight-stance-towards-ai-inventors.pdf, publicada a 19 de
Outubro de 2024. Seul.

139 Resultados do Inquérito disponiveis no Portal web da KIPO
https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=92008&catmenu=ek03 08 01

140 Full Federal Court.
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Em 2019, um pedido internacional apresentado ao abrigo do Tratado de Cooperacdo em
matéria de Patentes (PCT), indicando DABUS como inventor, foi proposto junto do IP

141

Australia,”** a qual levantou objecGes a identificacdo de uma maquina como inventor e

solicitou mais informacdes ao requerente sobre o assunto.

O Vice-Comissario de Patentes rejeitou o pedido apresentado para o sistema DABUS,
concluindo que a sec¢do 15(1) da Lei de Patentes Australiana n® 83 de 1990 ("'Lei de Patentes
Australiana™) ndo permite que uma maquina de inteligéncia artificial seja considerada como
inventora. A interpretacdo do Vice-Comissario baseou-se no facto de que a seccdo 15(1)
estabelece que uma patente s6 pode ser atribuida a uma "pessoa™ que satisfaca determinados

critérios legais. :14?

O Instituto de Patentes Australiano considerou, assim, que um sistema de inteligéncia
artificial ndo poderia ser considerado inventor, nem ter duas invencdes patenteadas em seu
nome. Através da concatenacao do disposto no Artigo 15.° da Lei de Patentes de 1990 e no
Artigo 3.2 C (aa) do Regulamento de Patentes “o requerente deve indicar o nome do inventor

da invengao a que se refere o pedido”'*3 e, assim, as ineficiéncias seriam insanaveis.

Néao satisfeito com a resposta dada pela Agéncia de Patentes, Dr. Thaler solicitou a revisdo
judicial dessas decisGes. Defendeu que o artigo 15, assim como a Lei e os Regulamentos,
numa interpretacdo mais ampla, ndo impediam que um sistema de inteligéncia artificial fosse
considerado inventor. Argumentou ainda que o Vice-Comissario interpretara incorretamente
0 artigo 15(1), bem como a Lei e os Regulamentos, em termos gerais, ao considera-los
incompativeis com a possibilidade de se reconhecer um sistema de inteligéncia artificial

como inventor.

141 Agéncia Governamental Australiana Responsavel pela Propriedade Industrial.

14215, 1) Subject to this Law, a patent for an invention may be granted only to a person who (a) is the inventor;
or (b) would have, in the granting of a patent for the invention, the right to have the patent assigned to the
person; or (c) derives the title of the invention from the inventor or a person mentioned in paragraph (b); or (d)
is the legal representative of a deceased person referred to in paragraph (a), (b) or (c). (2) A patent may be
granted to a person, whether or not he is an Australian citizen.- (1) Sob reserva da presente lei, a patente de
uma invenc¢do sé pode ser concedida a uma pessoa que (a) é o inventor; ou (b) teria, na concessdo de uma
patente para a invencdo, o direito de ter a patente atribuida a pessoa; ou (c) deriva o titulo da invencdo do
inventor ou de uma pessoa mencionada no paragrafo (b); ou (d) é o representante legal de uma pessoa falecida
mencionada no paragrafo (a), (b) ou (c). (2) Uma patente pode ser concedida a uma pessoa, quer ela seja ou
ndo um cidaddo australiano. (Traducéo nossa)

143 PATENTS REGULATIONS 1991 - REG 3.2A
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A questdo central para a determinacdo do requerente, neste caso, residia na analise de saber
se um “inventor”, conforme definido pela Lei e pelos Regulamentos, poderia incluir um
sistema de inteligéncia artificial. Este ponto surgiu a partir da disposi¢do no regulamento
3.2C(2) (aa), que exigia que o requerente de um pedido apresentado ao abrigo do Tratado de
Cooperacdo em Matéria de Patentes (PCT) indicasse 0 nome do inventor relacionado com a

invencgao em questdo.

Na decisdo da Primeira Instancia, o juiz principal apresentou uma andlise detalhada para
justificar por que considerou que o Vice-Comissario cometeu um erro na sua apreciagao.
Argumentou que, em primeiro lugar, a definicdo de inventor abrange tanto pessoas, quanto
coisas que realizam invencdes. Em segundo lugar, essa interpretacdo alinha-se com a
realidade de muitas invengdes patenteaveis, onde ndo € razoavel afirmar que um ser humano
seja o inventor. Por Gltimo, ndo existe nenhuma disposicéo legal que imponha conclusdo

contraria.**

O Tribunal considerou que, se um sistema de IA criar autonomamente uma invencao, pode
ser considerado um inventor. O acérddo sublinha que € possivel adaptar a definicdo de
inventor para incluir entidades ndo humanas, afirmando explicitamente que “um inventor,
tal como reconhecido pela lei, pode ser um sistema ou dispositivo de inteligéncia

artificial”10%

Para determinar o grau de autonomia do sistema de 1A representado por Thaler, o Juiz do

Tribunal de Primeira Instancia, J. Beach, analisou as especificidades de um algoritmo de

134 «Q juiz principal argumentou que o Vice-Comissario cometeu um erro pelas seguintes razdes. Primeiro,
inventor € um substantivo que se refere ao agente de uma agdo; um agente tanto pode ser uma pessoa, como
uma coisa que realizam invengdes. Segundo, essa interpretacdo alinha-se com a realidade de muitas invengoes
patenteaveis, onde ndo é razoavel afirmar que um ser humano seja o inventor. Por Gltimo, ndo existe nenhuma
disposicao legal que imponha conclusio contraria.” (Tradugdo nossa).

The primary judge considered that the Deputy Commissioner fell into error for the following reasons (at J
[10]): First, an inventor is an agent noun; an agent can be a person or thing that invents. Second, so to hold
reflects the reality in terms of many otherwise patentable inventions where it cannot sensibly be said that a
human is the inventor. Third, nothing in the Act dictates the contrary conclusion. ” - Federal Court of Australia,
Commissioner of Patents v Thaler [2022] FCAFC 62, 13 April 2022, paragrafo 39.

145“Em resumo, na minha opinido, um inventor, tal como reconhecido pela lei, pode ser um sistema ou
dispositivo de inteligéncia artificial. Mas esse inventor ndo humano ndo pode ser nem um requerente de uma
patente nem um beneficiario de uma patente. Assim, a decisdo é coerente com a realidade da tecnologia atual.
E coerente com a Lei. E ¢ coerente com a promogio da inovagdo”. “In summary, in my view, an inventor as
recognized under the Act can be an artificial intelligence system or device. But such a non-human inventor can
neither be an applicant for a patent nor a grantee of a patent. So, to hold is consistent with the reality of the
current technology. It is consistent with the Act. And it is consistent with promoting innovation.”. Thaler v.

Commissioner of Patents [2021] FCA 879, paragrafo 10
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Redes Neurais, j& que é esta a tecnologia inovadora que legitima a possibilidade de uma

Inteligéncia Artificial ser inventora:

Na pagina 5 do acordéo, o juiz Beach aprofunda a estrutura e o funcionamento das redes
neuronais artificiais, focando os seus aspetos técnicos e a forma como estas se comparam as

redes neuronais bioldgicas humanas.

Assim, as redes neuronais artificiais, conforme descritas no acordao, sdo compostas por
"neurdnios artificiais" interconectados e organizados em camadas de entrada, intermediarias
e de saida, através das quais os dados fluem numa Gnica direcéo, replicando o processamento
de informacdo nas redes biol6gicas humanas. Com capacidade de processamento paralelo,
multiplos “nds” operam simultaneamente, imitando o funcionamento do cérebro humano.
Além disso, a representacdo de dados distribuida torna a rede robusta e adaptavel, permitindo
que o DABUS funcione de forma auténoma e gere novas ideias. A aprendizagem da rede
neuronal ocorre através de retro propagacdo, um algoritmo que ajusta as ligagdes entre os
neuronios para minimizar os erros e refina iterativamente os padrdes da rede. Essa adaptacéao
continua dota o0 DABUS de uma inventividade autonoma, aproximando-o da criatividade
humana e fortalecendo o argumento de que um sistema de inteligéncia artificial pode ser

reconhecido como "inventor".

O juiz também observa que 0 DABUS é projetado para resolver desafios anteriores em redes
neuronais compostas. Utilizando multiplas redes geradoras em paralelo, ele é escalavel para
até milhGes de bilides de neurdnios computacionais, permitindo a geracdo continua de

conceitos novos que sdo organizados como memdarias associativas.

Seguidamente, e de forma a demonstrar o contributo da Inteligéncia Artificial na Aplicacdo
Industrial, J. Beach exemplifica que a A é utilizada para encontrar alvos moleculares, como
proteinas e acidos nucleicos, com 0s quais 0s principios ativos interagem para provocar
efeitos terapéuticos. Tecnologias avancadas como o BANDIT (Bayesian Analysis for Drug
Interaction Targets) utilizam dados complexos para prever interagdes entre moléculas em

medicamentos e essas estruturas, facilitando a identificagdo de alvos especificos. 14°

146 “Scientists have recently developed a machine learning algorithm capable of predicting biological targets
of prospective drug molecules. An example is the Bayesian analysis for the determination of drug interaction
targets (BANDIT), which is designed to use virtually all available data on any potential drug to predict which
enzyme or receptor or other target in the cells it interacts with to achieve its therapeutic effect. BANDIT can
streamline the process of target identification by limiting the possibilities to perhaps only one or two targets,
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No desenvolvimento de “leads” para medicamentos, a IA permite o rastreamento eficiente
de grandes volumes de compostos quimicos para encontrar substancias com efeitos
bioldgicos desejados. Sistemas de triagem automatizada detetam rapidamente essas
substancias e permitem a criacdo de analogos quimicos, simplificando o desenvolvimento

de novos farmacos.

A 1A também possibilita o reposicionamento de medicamentos, descobrindo novas
aplicacdes terapéuticas para moléculas existentes, ao analisar as suas interagdes com varias

estruturas biologicas.

J4 no exame de requisitos estatutarios, o juiz J. Beach aprofunda a analise sobre a
possibilidade de incluir uma inteligéncia artificial (I1A) na definicdo de "inventor" prevista
na Lei de Patentes Australiana. Argumenta que o termo “inventor”’, embora tradicionalmente
associado a seres humanos, ndo possui uma definicdo fixa que o limite exclusivamente a
pessoas fisicas. Para o magistrado, o uso da palavra “inventor”, na lei, pode abranger sujeitos
ndo humanos, particularmente diante do papel crescente da IA no campo da inovacao.
Sublinha ainda que “nenhuma destas disposi¢des exclui um inventor de ser uma inteligéncia
artificial ou um sistema nio humano” *" deixando a interpretacdo aberta para incluir

entidades tecnoldgicas, quando apropriado.

Apresentado o enquadramento do caso e os principais dispositivos legais em analise, 0
magistrado sumariou as posi¢des, tanto da IP Austrélia (nas posi¢des do Vice-Comissario),

guanto do requerente, Stephen Thaler.

A IP Australia apresentou argumentos baseados na interpretacdo da legislacdo vigente,

nomeadamente na Patents Act 1990 (“Lei de Patentes Australiana™).

which can then be studied.” “Os cientistas desenvolveram recentemente um algoritmo de aprendizagem
automatica capaz de prever os alvos biolégicos de possiveis moléculas de medicamentos. Um exemplo € a
andlise Bayesiana para a determinagdo de alvos de interagdo de medicamentos (BANDIT), que foi concebida
para utilizar praticamente todos os dados disponiveis sobre qualquer medicamento potencial para prever com
gue enzima ou recetor ou outro alvo nas células interage para atingir o seu efeito terapéutico. O BANDIT pode
simplificar o processo de identificacdo de alvos, limitando as possibilidades a talvez apenas um ou dois alvos,
que podem entdo ser estudados”. (Tradugdo nossa) - Thaler v. Commissioner of Patents [2021] FCA 879,
paragrafo 46.

147 «(...) Stopping here for a moment, none of these provisions exclude an inventor from being a non-human
artificial intelligence or system.” “Detendo-nos aqui por um momento, nenhuma destas disposigdes exclui um
inventor de ser uma inteligéncia artificial ou sistema ndo humano”. (Tradugdo Nossa) - Thaler v. Commissioner
of Patents [2021] FCA 879, paragrafo 64.
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A agéncia sustentou que a definicéo de "inventor" contida na lei refere-se exclusivamente a
uma pessoa natural, excluindo assim a possibilidade de considerar uma entidade néo
humana, como uma inteligéncia artificial (IA), enquanto inventor. Este argumento é
fundamentado na clareza do texto legal, que especifica que o inventor deve ser uma "pessoa”,

0 que implica que apenas individuos humanos podem ser reconhecidos como tal.

O Vice-Comissario da IP Australia, procedeu também a analise da compatibilidade com a
legislagdo vigente da possibilidade de um proprietario de uma maquina de inteligéncia
artificial ser considerado inventor ou titular da patente. Destaca, por isso, a sec¢do 15 da
Patents Act “8como a disposicdo mais relevante, a partir da qual formula a proposicio de
que “o direito do detentor da patente decorre do inventor, ¢ na auséncia de devolugdo, o

inventor tornar-se-a o detentor da patente”°.

Para fundamentar a sua argumentacéo, o Vice-Comissario recorre ao caso JMVB Enterprises
Pty Ltd v. Camoflag Pty Ltd (2006), no qual os juizes Emmett, Stone e Bennett sintetizaram
diversas proposic¢oes juridicas que abordam a inter-relacdo entre inventores e detentores de
patentes. Ao referir-se a este caso, o Vice-Comissario procura estabelecer uma base sélida
para a sua analise, defendendo que o direito a patente esté intrinsecamente ligado a figura do
inventor. Assim, na auséncia de uma transferéncia ou devolugdo de direitos, o inventor

original deve ser considerado o legitimo detentor da patente. 1

O Vice-Comissario analisou a aplicabilidade da sec¢do 15(1) no contexto em que o inventor

é uma maquina de inteligéncia artificial. Ao examinar a alinea 15(1)(b)°*, este observou que

148 Referindo-se a Lei de Patentes Australiana.

149 «(..) He identified s 15 as the most important provision, from which he drew the proposition that “the
entitlement of the patentee flows from the inventor, and absent devolution the inventor will become the
patentee” - Thaler v. Commissioner of Patents [2021] FCA 879, paragrafo 86.

150 . First, the inventor refers to whoever devises the invention. A person who did not devise the invention
but acquired knowledge from the inventor is not themselves an inventor. Second, a person can derive title from
the inventor in many ways. Third, it is essential that the derivation of title must be from the inventor. JIMVB
also suggests that section 15(1)(c) incorporates the traditional category of communicatees as a person who
derives title from the inventor.” “Em primeiro lugar, o inventor refere-se a quem concebe a inven¢do. Uma
pessoa que ndo concebeu a invengdo, mas adquiriu conhecimentos do inventor ndo &, ela prépria, um inventor.
Em segundo lugar, uma pessoa pode obter o titulo do inventor de vérias formas. Em terceiro lugar, é essencial
que a derivagdo do titulo seja do inventor. A JIMVB também sugere que a secgdo 15(1)(c) incorpora a categoria
tradicional de comunicantes como uma pessoa que deriva o titulo do inventor.” (Tradugdo nossa) - Ibidem.

1511 ei de Patentes Australiana, Artigo 15n.°1 al) b: “Who may be granted a patent? (1) Subject to this Act, a
patent for an invention may only be granted to a person who: (b) would, on the grant of a patent for the
invention, be entitled to have the patent assigned to the person;” “A quem pode ser concedida uma patente?
(1) Sob reserva da presente lei, a patente de uma invencédo so pode ser concedida a uma pessoa que (b) teria,
com a concessdo de uma patente para a invengdo, direito a que a patente lhe fosse atribuida”. (Tradug@o nossa).
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a legislacdo atual ndo reconhece a capacidade de uma méaquina de inteligéncia artificial para
atribuir propriedade. Relativamente a alinea 15(1)(c) 2, o Comissario questionou como o
proprietario de uma maquina poderia ser considerado o comunicador da inteligéncia
artificial, uma vez que, mesmo que informac6es fossem comunicadas para solicitar uma
patente, a maquina ndo pode ter um interesse patrimonial. O Comissario rejeitou também a
aplicacdo das doutrinas de acessdo e primeira posse, argumentando que a propriedade é
adquirida automaticamente, e ndo por meio da transferéncia do titulo da maquina para o seu
proprietario. Por fim, afirmou que a alinea 15(1)(d) **3 n4o pode incluir o proprietario de

uma maquina de inteligéncia artificial. *>*

No que concerne a argumentacdo do Comissario, J. Beach, referiu que aquele apoiou a sua
posicdo em precedentes juridicos que corroboram a interpretacdo tradicional do termo
"inventor". Referéncias a casos anteriores demonstram que a jurisprudéncia australiana tem

consistentemente definido o inventor como uma entidade humana'®®. O Comissario

152 | ei de Patentes Australiana, Artigo 15n.°1 al) ¢: “(c) derives title to the invention from the inventor or
a person mentioned in paragraph (b)”: “c) Obtém a titularidade da invencdo do inventor ou de uma pessoa
referida na alinea b)”” (Tradug@o nossa).

153 L ei de Patentes Australiana, Artigo 15n.°1 al) d:” is the legal representative of a deceased person mentioned
in paragraph (a), (b) or (c).” € o representante legal de uma pessoa falecida mencionada nas alineas a), b) ou
¢).” (Tradugdo nossa).

154 “ It is an uncontroversial observation that the law does not presently recognise the capacity of an artificial
intelligence machine to assign property”(...) Further, with regard to s 15(1)(c), he could not see “how the
owner of a machine can be regarded as the communicatee of artificial intelligence” as, even if information
could have been communicated for the purpose of applying for a patent, the artificial intelligence machine
cannot have a beneficial interest in any property (...) And in the context of s 15(1)(c), he also rejected as
inapplicable the doctrines of accession or first possession as ownership “automatically vests” rather than “by
conceptually moving title ‘from’ the artificial intelligence machine to the owner of the machine” (...)Further,
he stated that s 15(1)(d) was “clearly not capable of including the owner of an artificial intelligence machine”
“E uma observagdo incontroversa que a lei ndo reconhece atualmente a capacidade de uma maquina de
inteligéncia artificial para atribuir propriedade”(...) Além disso, no que diz respeito a s 15(1)(c), ele ndo podia
ver “como o proprietario de uma maquina pode ser considerado como o comunicador da inteligéncia artificial”,
uma vez que, mesmo que a informacdo pudesse ter sido comunicada para efeitos de pedido de patente, a
maquina de inteligéncia artificial ndo pode ter um interesse benéfico em qualquer propriedade (...). ) E, no
contexto da alinea c¢) do n.° 1 do artigo 15.°, também rejeitou como inaplicaveis as doutrinas da acessao ou da
primeira posse, uma vez que a propriedade “adquire-se automaticamente” e ndo “transferindo concetualmente
o titulo ‘da’ maquina de inteligéncia artificial para o proprietario da maquina” (...) Além disso, afirmou que a
alinea d) don.® 1 do artigo 15.° “ndo € claramente capaz de incluir o proprietario de uma maquina de inteligéncia
artificial” (...)”(Tradugdo nossa) — J. Beach sobre a argumentacdo do Vice-comissario da IP Australia -Thaler
v. Commissioner of Patents [2021] FCA 879 paragrafo 87.

155" Rather, according to the Commissioner, it is to recognise the congruence of meaning stemming from the
use of the same word in circumstances where the primary person to whom the patent will be granted is the
inventor. All other people derive title to the patent, and the invention claimed therein, via the inventor (Stack
v Davies Shephard Pty Ltd (2001) 108 FCR 422 at [21] per Whitlam, Sundberg and Dowsett JJ and JMVB at
[71] per Emmett, Stone and Bennett JJ).” “Pelo contrario, segundo o Comissario, trata-se de reconhecer a
congruéncia de significado resultante da utilizacdo da mesma palavra em circunstancias em que a principal
pessoa a quem a patente sera concedida é o inventor. Todas as outras pessoas obtém o direito a patente, e a
invencdo nela reivindicada, através do inventor (Stack v Davies Shephard Pty Ltd (2001) 108 FCR 422 em
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defendeu que a estrutura legal atual ndo comporta a inclusdo de lIAs nesta categoria,
sustentando que tal esta alinhado com a intengdo do legislador ao criar a lei de patentes.®

O Comisséario argumenta que a interpretacdo proposta por Dr. Thaler é forcada e
compromete a eficacia do sistema de patentes, uma vez que ndo resultaria na concessédo de
uma patente. Esta afirmacao sugere que qualquer interpretacao que leve a falha na obtencéo
de uma patente é, por natureza, menos favoravel. Assim, o Comissario questiona a validade
da posicdo de Dr. Thaler, sustentando que uma construcdo que ndo possibilita o
reconhecimento de uma patente deve ser considerada inadequada.

Além disso, o Comissario afirma que uma méaquina de inteligéncia artificial (I1A) ndo pode
ser titular de uma patente, nem pode ceder uma. Este argumento baseia-se na assertiva de
que a Seccdo 15(1)(a) da legislacdo relevante ndo se aplica a 1A, uma vez que esta ndo se
qualifica como inventor. Para reforcar essa posi¢do, o0 Comissario faz referéncia ao caso
University of British Columbia v Conor Medsystems Inc, enfatizando especialmente a
auséncia de formalidades necessarias para estabelecer um inventor ao abrigo da Seccédo 15,

0 que demonstra a inadequacao da reivindicacdo de Dr. Thaler.

O Comissario também destaca que a Seccdo 15(1)(b) pressupbe a existéncia de um
"inventor", que é essencial para estabelecer a titularidade da patente. De acordo com o
Comissario, na auséncia de um inventor reconhecido legalmente, ndo pode existir um ato

juridico relevante ou uma relacao legal que permita a Dr. Thaler reivindicar a cessdo de uma

[21] por Whitlam, Sundberg e Dowsett JJ ¢ IMVB em [71] por Emmett, Stone e Bennett JJ)”” (Tradug@o nossa)
—J. Beach sobre a argumentagdo do Comissario da IP Australiana -Thaler v. Commissioner of Patents [2021]
FCA 879, paragrafo 90.

16 “The Commissioner says that the ordinary signification of “inventor” entailing a human person gives effect
to the s 24 object, which is to provide a patent system that “balances over time the interests of producers,
owners and users of technology and the public . The Commissioner says that the construction adopted by the
Deputy Commissioner does not fail to recognise technological innovation. Rather it gives effect to the current
statutory purpose. The Commissioner says that it may be that in the future Parliament considers that artificial
intelligence machines can “invent” for the purpose of the patent system, and that their “owners” should be
rewarded for those machines’ “inventions”, but such a scenario is not reflected in the current statutory
scheme.” “O Comissario afirma que o significado comum de “inventor”, que implica uma pessoa humana,
concretiza o objetivo do artigo 2.°-A, que consiste em criar um sistema de patentes que “equilibre, ao longo do
tempo, os interesses dos produtores, proprietarios e utilizadores de tecnologia e do publico”. O Comissario
afirma que a interpretagdo adotada pelo Vice-Comissério ndo deixa de reconhecer a inovagéo tecnolégica. Pelo
contrério, da efeito ao atual objetivo estatutario. O Comissario afirma que é possivel que, no futuro, o
Parlamento considere que as maquinas de inteligéncia artificial podem “inventar” para efeitos do sistema de
patentes e que os seus “proprietarios” devem ser recompensados pelas “invengdes” dessas maquinas, mas tal
cenario ndo se reflete no atual regime juridico.” (Tradugdo nossa) - J. Beach sobre a argumentagdo do
Comissario da IP Australia -Thaler v. Commissioner of Patents [2021] FCA 879, paragrafo 101.
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patente. Portanto, essa falta de um inventor devidamente reconhecido inviabiliza a

reivindicagéo de direitos sobre a invencéo.

Por fim, em relacdo & Seccao 15(1)(c), o Comissario argumenta que Dr. Thaler ndo pode
alegar derivar o titulo da invencdo do inventor (a 1A). O Comissario sustenta que a Secc¢ao
15(1)(c) exige uma transferéncia de titulo do inventor para outra parte, o qual, neste caso,
esta ausente. Assim, sem a presenca de um titulo que se transfira do inventor para Dr. Thaler,
ndo ha base legal para sustentar a titularidade da patente. A posi¢do do Comissario, portanto,
enfatiza a necessidade de uma entidade legalmente reconhecida como inventor para
estabelecer os direitos de patente, rejeitando a nogédo de que uma IA possa desempenhar esse

papel dentro da estrutura legislativa atual.®’
Sobre os fundamentos apresentados por Stephen Thaler, o juiz J. Beach destaca os seguintes:

Dr. Thaler destaca que a definicio de “invencdo” na legislagdo inclui uma ‘“alegada
invengdo” 18, Conforme mencionado, “qualquer forma de novo fabrico que seja objeto de
cartas patentes e de concessdo de privilégios no ambito da seccdo 6 do Estatuto dos

Monopdlios, **° e inclui uma alegada invencio”. Além disso, qualquer pessoa pode solicitar

157 “Further, the Commissioner says, in relation to s 15(1)(c), that it cannot be said that Dr Thaler “derives
title to the invention from the inventor”. The Commissioner says that s 15(1)(c) requires the existence of a title
that moves from the inventor to the other person. On the facts, it is said that this does not exist here.” “Além
disso, 0 Comissario afirma, em relacdo a alinea c) do n.° 1 do artigo 15.°, que ndo se pode dizer que o Dr. Thaler
“obtém o titulo da inveng¢@o do inventor”. O Comissario afirma que o n.° 1, alinea c), do artigo 15.° exige a
existéncia de um titulo que passe do inventor para a outra pessoa. Com base nos factos, afirma-se que isso nao
existe neste caso.” (Tradugdo nossa) - J. Beach sobre a argumentacdo do Comissério da IP Australiana -Thaler
v. Commissioner of Patents [2021] FCA 879, paragrafo 106.

1%8 “pDr Thaler points out that the definition of “invention” in the Act includes an “alleged invention”. As |
have said, the Act defines “invention” to mean “any manner of new manufacture the subject of letters patent
and grant of privilege within section 6 of the Statute of Monopolies and includes an alleged invention” (S 3
and sch 1). Moreover, any person may apply for a patent for an alleged invention. ” - O Dr. Thaler salienta que
a defini¢do de “invencdo” na lei inclui uma “alegada inveng¢do”. Como ja referi, a lei define “invengdo” como
“qualquer forma de novo fabrico que seja objeto de cartas patentes e de concessdo de privilégios no dmbito da
seccdo 6 do Estatuto dos Monopdlios, e inclui uma alegada invengéo” (s 3 e sch 1). Além disso, qualquer
pessoa pode requerer uma patente para uma alegada invencdo. (Traducdo nossa) - J. Beach sobre a
argumentacdo do Comissario da IP Australia -Thaler v. Commissioner of Patents [2021] FCA 879,, paragrafo
107.

159 Remetendo-nos para o Estatuto de Monopélio, originado na Common Law em 1623, confirmou que 0s
monopdlios eram contrarios ao direito consuetudinario, mas abriu excecao para invencoes.

“Critical in this number, at least for those seeking to lay foundational credit at the Statute’s feet for the modern
law of patents, is section 6. This exempts from castigation grants of limited term for the sole working or making
of any manner of new manufacture within this realm, to the true and first inventor and inventors of such
manufactures, which others at the time of making such letters patents and grants shall not use ” “Critico neste
namero, pelo menos para aqueles que estao a levantar a fundamentacg&o a luz do Estatuto para a Lei de Patentes
moderna, é a seccdo 6. Esta isenta a san¢do a concessdes de duracdo limitada para o exclusivo trabalho ou
fabrico de qualquer tipo de nova manufatura neste reino, ao verdadeiro e primeiro inventor e inventores de tais
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uma patente para uma alegada invencdo, o que, segundo Dr. Thaler, refor¢a sua posicéo de

que a sua reivindicacéo é valida.

Dr. Thaler afirma ser uma pessoa que, por meio dos seus procuradores forenses, apresentou
os formularios prescritos. Nos referidos formularios, Dr. Thaler indicou 0 nome do inventor,

em conformidade com os requisitos do regulamento 3.2C(2) (aa).®

Isso demonstra que ele seguiu os procedimentos legais estabelecidos para a apresentacdo da
solicitacdo de patente e que, como tal, ndo deve ser penalizado por supostas falhas

administrativas.

Refere ainda que a legislacdo estabelece um processo para que o Comissario considere,
através de um processo de exame, se a solicitacdo e a especificagdo cumprem, entre outros

aspetos, a Seccao 15.

A Seccdo 45(1) 61 estabelece um procedimento claro para o exame de pedidos de patente.
Quando um requerente solicita a analise de um pedido de patente e de uma especificacdo
completa relacionada a um pedido para uma patente padréo, o0 Comissario tem a obrigacao
de realizar essa analise. O exame deve incluir a avaliacdo de determinados aspetos do pedido
e da especificacdo, bem como a verificagcdo de quaisquer outros assuntos que possam ser

prescritos por regulamentos adicionais.

manufacturas, que outros, no momento de fazer tais cartas patentes e concessoes, ndo utilizardao” (Traducgdo
nossa).

FISHER, T. Statute of Monopolies: Foundation or Folly? UCL Discovery, 2022. Disponivel em:
https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10154944/2/Fisher_Statute%200f%20Monopolies%20-
%20Foundation%200r%20Folly%20-%20for%20submission.pdf. Acesso em: 31 out. 2024.

A secg@o 6 permite a concessdo de direitos exclusivos, por um prazo limitado, ao “verdadeiro e primeiro
inventor” de um “novo fabrico” ou invengdo. Esse direito de exclusividade visava garantir ao inventor a
exploragdo da sua invencdo dentro do reino, proibindo outros de a usarem sem autorizagdo durante o periodo
de validade da patente. Esta sec¢éo é vista como o fundamento do sistema de patentes moderno, pois estabelece
o0 equilibrio entre incentivar a inovagéo e proteger o interesse publico, ao limitar a duracdo do monopélio.
0PATENTS REGULATIONS 1991 - REG 3.2C al (aa) “provide the name of the inventor of the invention
to which the application relates”. “Indicar o nome do inventor da inveng¢ao a que se refere o pedido" (Tradugao
nossa).

161 Subject to subsection (1A), if an applicant asks for an examination of a patent request and complete
specification relating to an application for a standard patent, the Commissioner must examine the request and
specification and report on ... - Sem prejuizo do disposto na subsecgdo (1A), se um requerente solicitar um
exame de um pedido de patente e especificacfes completas relativas a um pedido de patente padrdo, o
Comisséario deve examinar o pedido e a especificacéo e apresentar um relatorio sobre: (...) — Tradugdo nossa.
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Por conseguinte, Dr. Thaler afirma que a “decisdo do Vice-Comissario, segundo a qual o
pedido caducou porque Dr. Thaler ndo cumpriu as instrugdes previstas no regulamento

3.2C(4) %2, estava incorreta.”®3

Ademais, Dr. Thaler defende que um “inventor”, ao abrigo da legislagdo, pode ser um
sistema ou dispositivo de inteligéncia artificial. Embora DABUS néo seja capaz de possuir
ou ceder uma patente, Dr. Thaler argumenta que, ainda assim, este se enquadra na Secgéo
15, apresentando duas bases alternativas para a sua reivindicagao de patente.

Primeiramente, Dr. Thaler afirma que se enquadra na Seccdo 15(1)(b), sustentando que a
mesma foi aplicada a invencbes de empregados, mesmo na auséncia de um contrato que
estabeleca os direitos do empregador. Essa interpretacdo sugere que a falta de um acordo

formal ndo deve impedir a reivindicacdo de direitos de patente.

Em segundo lugar, e de qualquer forma, Dr. Thaler argumenta que se enquadra na Sec¢ao
15(1)(c), porque derivou o titulo da invencéo do inventor, nomeadamente, DABUS. Embora
o DABUS, enquanto sistema de inteligéncia artificial, ndo seja uma pessoa juridica e,
portanto, ndo possa transferir legalmente a titularidade de uma invencdo, Dr. Thaler

argumenta que tal ndo impede que o titulo da invencao seja derivado do DABUS.
Finalmente, examinamos as bases da decisdo tomada por J. Beach:
Auséncia de Dispositivo Especifico na Lei de Patentes australiana

O juiz observa que ndo existe uma disposicdo especifica na Lei de Patentes Australiana que
exclua explicitamente sistemas de inteligéncia artificial como possiveis inventores.
Diferentemente da legislacdo de direitos autorais, que exige um autor humano, o direito de
patentes australiano ndo impde uma restricdo semelhante quanto ao inventor. Assim,
segundo o juiz, ndo ha um impedimento explicito na lei que exclua um sistema de IA da

funcéo de inventor, o que permite uma interpretacéo inclusiva para esse papel.

Conceito de Inventor Nao Definido

162 «Complete application for standard patent--direction to meet formalities requirements: (4) If: (c) the
applicant does not comply with the direction before the end of the period”; “O requerente ndo cumpriu com
os requisitos até ao final do prazo” (Tradug@o nossa).

183 «“Accordingly, Dr Thaler says that the determination by the Deputy Commissioner that the application has
lapsed because Dr Thaler has not complied with the direction under reg 3.2C(4) was in error”. - J. Beach sobre
a argumentagao de Dr. Thaler -Thaler v. Commissioner of Patents [2021] FCA 879, paragrafo 111.
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O juiz explica que, linguisticamente, "inventor" é um substantivo que se refere a acdo de um
agente e a terminagéo "-or" indica um agente que realiza uma a¢ao. Como exemplificado por
termos como "computador" e "regulador”, o agente pode ser humano ou maquina®.
Portanto, se uma IA realiza a acdo de inventar, esta poderia ser considerada um "inventor"

sob essa interpretacao linguistica.
Flexibilidade Evolutiva no Direito de Patentes

O juiz argumenta que o conceito de "modo de fabrico" evoluiu ao longo do tempo no direito
de patentes, e sugere que 0 mesmo se aplique ao termo "inventor”. A rigidez em apenas um
dos termos criaria uma tensdo, pois permitiria a patenteabilidade de uma invengdo sem
considerar a 1A que o criou como inventora. Assim, para manter a coeréncia e promover

inovac&o, o conceito de inventor deve ser tratado de forma flexivel e evolutiva.'®
Incentivo a Inovacao e Realidade Tecnoldgica

O juiz destaca que ja existem sistemas de IA que geram resultados patentedveis de forma
autonoma'®. Negar o reconhecimento da IA como inventora, de acordo com a realidade
tecnoldgica atual, criaria ineficiéncias e descompasso com o objetivo de promover a
inovacdo. Ao permitir que uma IA seja reconhecida como inventora, o sistema juridico
estaria simplesmente a reconhecer um fendmeno ja presente e a incentivar um ecossistema
de inovacdo que inclui maquinas criativas. O juiz aborda ainda que, mesmo que um

programador humano configure objetivos, a IA pode escolher entre diversas estratégias e até

164 «(_..) [T]hat the noun describes the agent that does the act referred to by the verb, to which the suffix is
attached “‘computer”, “controller”, “regulator”, distributor, “collector”. are agents nouns. As each example
demonstrates, the agent can be a person or a thing. -Thaler v. Commissioner of Patents [2021] FCA 879,
paragrafo 120.

165 “I see no reason why the concept of “inventor” should not be seen in an analogously flexible and
evolutionary way. (...) There is a synergy if not a symmetry in both being flexibly treated. Indeed, it makes
little sense to be flexible about one and not the other. Tension is created if you give flexibility to “manner of
manufacture” and then restrict “inventor”. You would be recognizing an otherwise patentable invention and
then saying that as there is no inventor it cannot be patented.”” N&0 vejo razdo para que o conceito de
"inventor" ndo deva ser visto de forma analogamente flexivel e evolutiva. (...) Ha uma sinergia, se ndo uma
simetria, em ambos serem tratados de forma flexivel. Na verdade, faz pouco sentido ser flexivel em relagdo a
um e ndo ao outro. Cria-se tensdo se for dada flexibilidade ao "modo de fabrico" e depois se restringir ao
"inventor". Estar-se-ia a reconhecer uma invencéo patenteavel e depois dizer que, como ndo ha inventor, ela
ndo pode ser patenteada.”(Traducdo nossa). -Thaler v. Commissioner of Patents [2021] FCA 879, paragrafo
121.

166 «(...) [M]achines have been autonomously or semi-autonomously generating patentable results for some
time now. (...) you are simply recognizing the reality by according to artificial intelligence the label of
“inventor”. “Ha ja algum tempo que as maquinas tém gerado resultados patenteaveis de forma autébnoma ou
semiautéonoma. (...) trata-se apenas de reconhecer a realidade ao conceder & inteligéncia artificial a qualificagéo
de “inventor” (Tradugéo nossa) -Thaler v. Commissioner of Patents [2021] FCA 879, paragrafo 121.
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procurar 0s seus préprios dados, o que caracteriza autonomia. Assim, qualificar a IA como

inventora é um reflexo da autonomia operacional e ndo apenas um ato de automacao.

Evitar Incerteza e Problemas de Reconhecimento

N&o reconhecer a IA como inventora cria incertezas sobre quem seria o real inventor: o
programador, o proprietario, ou outros envolvidos. Segundo o juiz, essa incerteza poderia
ser evitada ao reconhecer a prépria IA como inventora, pois a inovagdo, em alguns casos,
ndo pode ser atribuida a um humano especifico.’®” Essa solugdo também evitaria
complicacBes no caso de invencdes patentedveis sem uma definicdo clara de autoria,

reforcando a clareza e efetividade do sistema de patentes.
Argumento de Eficacia e Propriedade Legal

O juiz responde ao argumento de que reconhecer inventores de 1A poderia sobrecarregar o
sistema de patentes. Segundo ele, apenas uma pessoa juridica pode solicitar e deter uma
patente, o que significa que os seres humanos ainda mantém o controle sobre o processo.
Portanto, uma IA pode ser considerada um inventor sem ameagcar a viabilidade do sistema
de patentes, uma vez que o pedido e os direitos da patente permanecem sob o controlo

humano68.

167 “Hence one may not be able to patent the invention. So you may have the case where artificial intelligence
has created an invention in terms of the output, but there is no inventor, and it cannot be at that time patented.
But then, say, as Abott touched on, along comes a human, observes the output for what it is, “discovers” the
output and correspondingly, the invention and then asserts that he is the inventor because of his discovery.
That would be an odd outcome to say the least. But even put aside that example. Generally, it is quite
undesirable to preclude a class of otherwise patentable inventions from patentability on the basis of an
exclusion that is not apparent from the express words of the Act. Indeed, that would be the antithesis of
promoting innovation. “Assim, pode ndo ser possivel patentear a invencdo. Podemos, entdo, ter uma situacéo
em que a inteligéncia artificial criou uma invengdo em termos de produgdo, mas nao ha inventor e ndo pode
ser patenteada nessa altura. Mas entdo, digamos, como Abott referiu, que aparece um ser humano, observa a
produgao como ela €, “descobre” a produgdo e, consequentemente, a invengao e afirma que ¢ o inventor devido
a sua descoberta. Seria um resultado no minimo estranho. Mas mesmo pondo esse exemplo de lado. Em geral,
é bastante indesejavel excluir a patenteabilidade de uma categoria de invencOes que, de outro modo, seriam
patentedveis, com base numa exclusdo que nao resulta clara das palavras expressas da lei. De facto, isso seria
a antitese da promogdo da inovacgdo. - J. Beach - Thaler v. Commissioner of Patents [2021] FCA 879 —
paragrafo 132.

168 ““I should make another point that may be relevant t0s 2A. The spectre has been raised that if one permits
of computer-generated inventions and computer-generated patent applications, that the patent system will
reach a breaking point. Many more novel inventions are likely to be created because algorithms generate more
randomness and variability. And how will the volume be processed? Will such a volume have a chilling effect
on innovation and others? There are a number of ways to dispose of these phantoms. One requires a legal
person to make a patent application. So, a person will have to have ultimate control of any computer-generated
application. A computer cannot be an applicant. Further, only a legal person can be granted a patent. So only
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Compatibilidade com Invengcdo Ndo-Humana e s 2A

Para 0 Juiz, a posicdo do Comissario, ao rejeitar a possibilidade de inventores IA, entra em
conflito com o objetivo da Lei, ja que uma inovacdo pode ser patenteavel independentemente
da origem humana. Em casos onde a inovacdo € puramente gerada pela 1A, exclui-la como
inventora apenas porque ndo é humana impediria 0 avango da inovagdo, indo contra o

proposito da Lei de Patentes de promover o desenvolvimento tecnolégico.
Definicoes de Dicionario de “Inventor”

Para J. Beach, o uso de definicGes de dicionario para estabelecer o conceito de "inventor"
levanta varias problematicas. Em primeiro lugar, diferentes dicionarios oferecem defini¢oes
concorrentes do termo "inventor'®, algumas das quais ndo especificam o tipo de agente
responsavel pela criacdo, gerando incerteza quanto a definicdo mais adequada ao contexto
juridico. Juizes como Mahoney JA, entre outros magistrados, destacam que estas
ambiguidade e auséncia de uma fonte Unica e autoritaria complicam a aplicacdo da lei. Em
segundo lugar, a defini¢do de “inventor” tem vindo a evoluir ao longo do tempo: se
inicialmente se referia exclusivamente a seres humanos, atualmente pode abranger maquinas
dotadas de capacidade inventiva. O Comissario assume ainda, de forma incorreta, que as
definigdes de dicionario deveriam ser vistas como equivalentes a definigdes legais rigorosas.
No entanto, estas defini¢des sdo frequentemente baseadas no uso histérico e tendem a ilustrar
possiveis interpretacdes das palavras, em vez de prescrever o seu sentido juridico. Esta
analise sublinha a necessidade de uma abordagem cuidadosa e criteriosa no uso de fontes
lexicais em contexto legal, de modo a evitar interpretacGes restritivas que limitem o

reconhecimento de invengdes inovadoras.

a person will have title and control over a patented invention. - “Devo fazer outra observa¢do que pode ser
relevante para as 2A. Tem-se levantado o mito de que, se se permitir a existéncia de inven¢des geradas por
computador e de pedidos de patentes gerados por computador, o sistema de patentes chegara a um ponto de
rutura. E provavel que sejam criados muitos mais inventos novos, porque os algoritmos geram mais
aleatoriedade e variabilidade. E como é que esse volume serd processado? Tera esse volume um efeito inibidor
sobre a inovacédo e outros? Ha varias formas de eliminar estes fantasmas. Uma delas exige que uma pessoa
juridica apresente um pedido de patente. Assim, uma pessoa tera de ter o controlo final de qualquer pedido
gerado por computador. Um computador ndo pode ser um requerente. Além disso, sé a uma pessoa juridica
pode ser concedida uma patente. Assim, s6 uma pessoa teré o titulo e o controlo de uma invenc¢ao patenteada”
-(Traducdo Nossa) - J. Beach - Thaler v. Commissioner of Patents [2021] FCA 879 — paragrafo 133.

169 «Third, the Commissioner incorrectly treats dictionary definitions as being exclusive legal definitions, when
the nature of dictionary definitions is inclusive and exemplary. Most words have multiple dictionary
definitions, meaning that any one of the definitions is an example of usage rather than exclusive”. -- J. Beach
- Thaler v. Commissioner of Patents [2021] FCA 879 — paragrafo 150.
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Disting&o entre Inventor e Pessoa

Na andlise da Sec¢do 15(1)(a) e na distingdo entre "inventor" e "pessoa”, 0 juiz argumenta
que, apesar de a definicdo de inventor como "pessoa” poder sugerir a exclusdo de sistemas
de inteligéncia artificial (IA), tal interpretacdo ndo implica que apenas seres humanos
possam ser inventores. A referida secgdo exige unicamente que a titularidade da patente seja
atribuida a uma entidade com reconhecimento legal, como uma pessoa singular ou coletiva.
Deste modo, embora uma IA como DABUS néo possa figurar diretamente como titular de
uma patente, nada obsta ao seu reconhecimento enquanto inventora, desde que outra

entidade detenha e administre legalmente a patente em seu nome. 1°

Por ultimo, o juiz explora as implicacdes desta interpretacdo para o futuro das patentes e
inovacOes geradas por IA. No caso de a legislacdo evoluir para aceitar inventores nao-
humanos, podera abrir-se um novo espaco para a inovacgdo assistida por 1A, ao possibilitar
que sistemas de 1A sejam oficialmente reconhecidos como inventores, com as patentes a

serem registadas em nome de uma entidade legal.
Interpretacdo Flexivel da Lei e Progresso Tecnoldgico

O juiz defende que a interpretacdo do termo “inventor” na Lei de Patentes deve ser
suficientemente flexivel para acompanhar o ritmo dos avangos tecnoldgicos. Segundo o
magistrado, uma leitura rigida e imutavel da lei poderia comprometer o progresso
tecnoldgico e cientifico, ao impedir o reconhecimento e a protecdo de invencdes geradas por
inteligéncia artificial (1A). Nesse contexto, o juiz advoga uma abordagem evolutiva da lei,
gue ndo se limite aos entendimentos tradicionais, mas que permita a incorporacdo de novas
realidades, como a IA. Tal posicéo visa garantir que o sistema de patentes continue a cumprir
a sua funcdo essencial de incentivar a inovacdo, independentemente de esta ser de origem

humana ou artificial. Assim, a interpretacdo sugerida assegura a compatibilidade da

10 «Section 15(1)(a) does however demonstrate that the concept of a “person” is different to an “inventor”.
Moreover, it is a fallacy to argue from s 15(1)(a) that a non-human, indeed a non-person, cannot be an
inventor. It could be, but it could not be granted a patent”. “A Secgdo 15(1)(a) demonstra, contudo, que o
conceito de “pessoa” ¢ diferente do de “inventor”. Além disso, ¢ uma falacia argumentar, com base na alinea
a) do n.° 1 do artigo 15.°, que um ndo-humano, na verdade uma ndo-pessoa, ndo pode ser um inventor. Pode
ser, mas ndo lhe pode ser concedida uma patente”. (Tradugdo Nossa) - - J. Beach - Thaler v. Commissioner of
Patents [2021] FCA 879 — paragrafo 160.
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legislagdo com o desenvolvimento cientifico, promovendo um sistema de patentes que se

ajusta ao avanco das tecnologias emergentes.
Potencial de Dr. Thaler sob a Seccéo 15

Dr. Thaler pode ser elegivel para direitos de patente de acordo com as secc¢des 15(1)(b) e
15(1)(c). Ele € o proprietario e operador de DABUS, a 1A que criou a invencgao, sugerindo
que pode reivindicar a propriedade de forma anéloga a de um agricultor sobre as colheitas
ou o0 gado. Se outra pessoa tentasse patentear a invengdo sem o seu consentimento, ele teria
fundamentos para reivindicar direitos ao abrigo da seccéo 15(1)(b). E notavel que a seccéo
15(1)(b) pode nédo exigir a existéncia de um inventor humano, indicando que Dr. Thaler
poderia potencialmente assegurar direitos com base em condi¢des futuras relacionadas a

propriedade e atribuicéo.!’
ImplicacGes de Propriedade e Emprego

O Juiz refere que o Comissario sugere que a alinea b) do n.° 1 da seccéo 15.°, que apresenta
uma situacdo hipotética, se aplica exclusivamente ao contexto em que uma pessoa possui 0
direito a atribuicdo de uma patente por parte de um inventor humano, uma vez que uma

maquina de inteligéncia artificial ndo possui a capacidade de conceder patentes.

E evidente que este constitui um cenério pertinente para a aplicacio da referida disposicao.
Tradicionalmente, os inventores sdo considerados empregados. Assim, é claro que a alinea
b) do n.° 1 da secgédo 15 abrange a figura da entidade patronal, que pode apropriar-se dos
resultados do trabalho de um empregado, mesmo na auséncia de uma clausula contratual

explicita, desde que tal trabalho tenha sido realizado no ambito das fun¢des do empregado.

171 «Dr Thaler is the owner, programmer and operator of DABUS, the artificial intelligence system that made
the invention; in that sense the invention was made for him. On established principles of property law, he is
the owner of the invention. In that respect, the ownership of the work of the artificial intelligence system is
analogous to ownership of the progeny of animals or the treatment of fruit or crops produced by the labour
and expense of the occupier of the land (fructus industrialis), which are treated as chattels with separate
existence to the land”. - “O Dr. Thaler é o proprietario, programador e operador de DABUS, o sistema de
inteligéncia artificial que criou a invencao; nesse sentido, a invencao foi criada para ele. Segundo os principios
estabelecidos do direito de propriedade, ele é o proprietario da invencdo. A este respeito, a propriedade do
trabalho do sistema de inteligéncia artificial é andloga a propriedade da progenitura dos animais ou do
tratamento dos frutos ou das colheitas produzidos pelo trabalho e a custa do ocupante da terra (fructus
industrialis), que s3o tratados como bens moéveis com existéncia separada da terra.” (Traducdo Nossa) - J.
Beach - Thaler v. Commissioner of Patents [2021] FCA 879 — paragrafo 167.
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Caso um trabalhador desenvolva uma invengé@o que se enquadre nas suas competéncias, o
direito sobre essa invencdo é detido em natureza fiduciaria a favor da entidade patronal. No

entanto, essa ndo representa a Gnica possibilidade."
Aplicacao da Seccéo 15(1)(b) na Propriedade de Invencoes

A Seccdo 15(1)(b) também se aplica a circunstancia em que uma pessoa estabelece um
contrato com um empregador referente a propriedade de uma invencdo criada pelos
empregados deste ultimo. Nesse contexto, a cessdo mencionada na alinea b) do nimero da
seccdo 15.° é realizada pela entidade patronal a pessoa que, por intermédio de contrato,
detém o direito sobre a invencdo. Contudo, o inventor ndo é considerado uma parte

integrante dessa cessdo.!”
Invencbes Realizadas por Inteligéncia Artificial

A Seccdo 15(1)(b) pode igualmente ser aplicada a invengdes geradas por sistemas de
inteligéncia artificial. Se uma invencéo criada por uma IA tiver sido objeto de contrato ou
apropriacéo indevida, podem surgir direitos legais ou equitativos de atribuicdo. Assim, a
seccao reconhece que a dindmica de propriedade pode estender-se a contextos ndo humanos,

ampliando a interpretacdo sobre quem pode ser considerado inventor.
Provisdes da Sec¢do 113

A Seccdo 113 da legislacdo de patentes ndo menciona explicitamente o inventor, mas trata
das condicdes em que uma pessoa pode ser considerada a requerente de uma patente antes

da sua concessdo. Se uma pessoa tem direito a uma patente através de um contrato ou por

172 “Now the Commissioner suggests that s 15(1)(b), which posits a hypothetical situation, applies only to the
situation where a person is entitled to assignment of a patent from a human inventor, because an artificial
intelligence machine cannot assign a patent. Of course, that is one scenario where s 15(1)(b) may apply.
Inventors are usually employees. It is clear that s 15(1)(b) encompasses an employer who may take the fruits
of an employee’s labour, even in the absence of an express contractual provision, where such labour was in
the course of the employee’s duties. If an employee makes an invention which it falls within his duty to make,
he holds his interest as trustee for the employer. But that is not the only scenario.” - J. Beach - Thaler v.
Commissioner of Patents [2021] FCA 879 — paragrafo 170

173 Section 15(1)(b) also applies to the situation where a person has contracted with an employer to own an
invention made by the employer’s employees. In that event, the assignment referred to by s 15(1)(b) is from the
employer to the person entitled by contract to the invention. But the inventor is not a party to such an
assignment. - J. Beach - Thaler v. Commissioner of Patents [2021] FCA 879 — paragrafo 171
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efeito da lei, 0 Comissario pode permitir que essa pessoa prossiga com o pedido. Portanto,

ndo é necessario que haja uma atribuicdo formal do inventor para que a seccao seja aplicada.
Possibilidade de Dr. Thaler sob a Seccéo 15(1)(b)

Dr. Thaler pode, em principio, enquadrar-se na Secgdo 15(1)(b) quando for oportuno!’*. N&o
€ necessario que haja uma atribuigdo do inventor, pois a sec¢do pode abranger situagdes em
que o titular é apenas titular de um direito potencial de atribuicdo.™

Derivacédo de Titulo na Seccdo 15(1)(c)

Relativamente a interpretacdo da Sec¢do 15(1)(c) no que concerne a Dr. Thaler e a invencao
gerada pelo sistema de inteligéncia artificial DABUS, o Magistrado sustenta que, embora o
DABUS ndo seja uma pessoa juridica e, consequentemente, ndo possa legalmente ceder a
invencao, tal ndo impede que Dr. Thaler derive os seus direitos sobre a invencéo a partir do
préprio DABUS. A Secc¢do 15(1)(c) é citada como uma base legal que reconhece que 0s
direitos de uma pessoa que obtém titulo de um inventor transcendem a mera cessdo. 1sso
implica que existem outros meios, além da cessdo formal, pelos quais os direitos sobre a

invencdo podem ser transferidos.’®
Relevancia dos Casos JMVB e Stack

O caso JMVB néo tratou da possibilidade de uma IA ndo humana ser considerada inventor,
concentrando-se apenas em pessoas. A referéncia ao termo "inventor" nesse contexto nao

abrange todo o seu significado!’’. Tal caso destaca que a comunicagio ou importacéo de

174 “In summary, it cannot be said now that Dr Thaler could not bring himself within s 15(1)(b) when the time
arises.” - J. Beach - Thaler v. Commissioner of Patents [2021] FCA 879 — paragrafo 176

175 «Finally, if the Deputy Commissioner (at [26]) is suggesting that s 15(1)(b) is limited to the

case only of an assignment from the inventor or pre-supposes an earlier vesting of title in the inventor, | cosider
him to be incorrect. Section 15(1)(b) does not require this expressly or by necessary implication. But of course
if you have such a scenario then s 15(1)(b) will embrace it.” - J. Beach - Thaler v. Commissioner of Patents
[2021] FCA 879 — paragrafo 175

18 “Now whilst DABUS, as an artificial intelligence system, is not a legal person and cannot legally assign
the invention, it does not follow that it is not possible to derive title from DABUS. The language of s 15(1)(c)
recognises that the rights of a person who derives title to the invention from an inventor extend beyond
assignments to encompass other means by which an interest may be conferred. -.” - J. Beach - Thaler v.
Commissioner of Patents [2021] FCA 879 — paragrafo 178

177 «Eirst, IMVB did not concern whether a non-human artificial intelligence system or device could be an
“inventor”. Its paradigm and context was simply about persons. So, the reference to “person” in [71] must be
seen in that context. Further, statements such as that an “inventor” means the person responsible for making
the invention, cannot be taken to be exhaustive of the scope of “inventor”.” - J. Beach - Thaler v. Commissioner
of Patents [2021] FCA 879 — paragrafo 182
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uma invencdo ndo confere automaticamente o titulo de inventor ao comunicador ou
importador, sendo necessario um interesse adicional. Em contrapartida, o caso Stack ndo

esta diretamente relacionado com a definicdo do que constitui um inventor®’®,
Posse da Invencédo por Dr. Thaler

O argumento apresentado sugere que o Dr. Thaler possui uma base preliminar para
reivindicar a titularidade das invencdes de DABUS, em virtude da sua posicdo como
controlador e proprietario dos componentes que constituem a inteligéncia artificial. Na
qualidade de proprietario do cddigo-fonte (protegido por direitos autorais) e do computador
no qual DABUS opera, além de deter a posse fisica e o controlo da maquina, o Dr. Thaler
teria, em principio, o direito de reivindicar o titulo das invenc¢Ges de DABUS. Esse raciocinio
fundamenta-se na premissa de que a sua propriedade e controlo sobre os elementos fisicos e
intelectuais que compdem a inteligéncia artificial qualificam-no como o detentor legitimo

da Invengdo. 17

Existem diversas possibilidades de titularidade de patentes relacionadas a criacdo de
sistemas de inteligéncia artificial. Isso pode incluir o programador ou desenvolvedor do
software, a pessoa que forneceu os dados de entrada ou que treinou o sistema, o proprietario
que financiou o desenvolvimento do sistema, ou 0 operador do mesmo. No caso em analise,

Dr. Thaler é considerado o proprietario*®.

178 “Second, as for Stack, particularly at [21], it did not concern the issue that I am addressing.” - J. Beach -
Thaler v. Commissioner of Patents [2021] FCA 879 — paragrafo 186.

179 «1n my view on the present material there is a prima facie basis for saying that Dr Thaler is a person who
derives title from the inventor, DABUS, by reason of his possession of DABUS, his ownership of the copyright
in DABUS’ source code, and his ownership and possession of the computer on which it resides. ”-.”” - J. Beach
- Thaler v. Commissioner of Patents [2021] FCA 879 — paragrafo 193

180 «“Now more generally there are various possibilities for patent ownership of the output of an artificial
intelligence system. First, one might have the software programmer or developer of the artificial intelligence
system, who no doubt may directly or via an employer own copyright in the program in any event. Second, one
might have the person who selected and provided the input data or training data for and trained the artificial
intelligence system. Indeed, the person who provided the input data may be different from the trainer. Third,
one might have the owner of the artificial intelligence system who invested, and potentially may have lost, their
capital to produce the output. Fourth, one might have the operator of the artificial intelligence system. But in
the present case it would seem that Dr Thaler is the owner.” “De um modo mais geral, ha vérias possibilidades
de propriedade de patentes sobre os resultados de um sistema de inteligéncia artificial. Em primeiro lugar, o
programador de software ou o criador do sistema de inteligéncia artificial, que pode, sem ddvida, diretamente
ou através de um empregador, possuir direitos de autor sobre o programa, em qualquer caso. Em segundo lugar,
podemos ter a pessoa que selecionou e forneceu os dados de entrada ou os dados de treino para o sistema de
inteligéncia artificial e que o treinou. De facto, a pessoa que forneceu os dados de entrada pode ser diferente
de quem treinou. Em terceiro lugar, podemos ter o proprietario do sistema de inteligéncia artificial que investiu,
e potencialmente pode ter perdido, o seu capital para produzir o resultado. Em quarto lugar, podemos ter o
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Relacdo entre Inventores e a Legislagdo

A Seccédo 185 ndo avanga o debate atual, mas exige que o inventor seja uma pessoa. Em
suma, as Seccles 172(1), 182(3) e 185 parecem pressupor que o inventor, no contexto que
tratam, deve ser uma pessoa. No entanto, o facto de a legislacdo prever direitos ou
consequéncias para inventores humanos em determinados trechos ndo implica que o inventor

deva ser exclusivamente uma pessoa para todos os efeitos.
Regulamentacéo e Invencéo

O argumento apresentado critica a perspetiva restritiva do Vice-Comissario, que sustenta
que a titularidade da invencdo pode derivar do inventor apenas se este possuir formalmente
ainvencéo. J. Beach contesta essa interpretacdo, argumentando que o termo "derivar"” possuli
uma abrangéncia maior e ndo requer que a titularidade seja primeiramente atribuida ao
inventor. O Magistrado defende que Dr. Thaler adquiriu a posse da inven¢do no momento
de sua criacdo por DABUS, uma vez que, ao assumir imediatamente o controle e a custddia
do resultado, ele obteve uma titularidade possessdria sem a necessidade de uma transferéncia
formal. De acordo com o juiz, a sec¢do 15(1)(c) da legislacdo apenas exige que exista uma
derivacdo da titularidade, sem impor restri¢fes rigorosas sobre a forma como essa derivagédo
deve ocorrer. Assim, a expressao "de" (no contexto de derivar de) refere-se unicamente a
origem ou ao ponto inicial da titularidade, ndo exigindo que o inventor (DABUS) detenha

formalmente a titularidade antes de sua transferéncia.*®!

A Reconsideracdo do Pedido do Dr. Thaler

operador do sistema de inteligéncia artificial. Mas, no presente caso, parece que o Dr. Thaler é o proprietario.
“- J. Beach - Thaler v. Commissioner of Patents [2021] FCA 879 — paragrafo 194

181 Third, the Deputy Commissioner (at [30]) seems to suggest that the only way one could derive title to the
invention from the inventor is if the title first had vested in the inventor. That is too narrow. It is not the only
way. Now he referred to the lens of “conceptually moving title ‘from’ the artificial intelligence machine to the
owner of the machine”. But “derive” is broader. Moreover it does not necessarily require, as the first step,
title in A (the inventor) moving from A to B. That may be a standard way but not the only way. Dr Thaler could
have and did derive possessory title at the instant the output was created by DABUS. He achieved power,
custody and control over the output on its creation. Nothing more was required for the purpose of s 15(1)(c).
Further, the operative concept of s 15(1)(c) concerns the derivation of title to the invention rather than
unnecessarily restricting how that might come about by artificially narrowing the word “from”. That simply
indicates the source or the starting point rather than that title has to vest first in the inventor. - ““- J. Beach -
Thaler v. Commissioner of Patents [2021] FCA 879 — paragrafo 198
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O Magistrado também defende que o Vice-Comissario de Patentes ndo deveria ter utilizado
a regulamentacdo de forma restritiva para rejeitar o pedido do Dr. Thaler sem uma analise

mais substancial do caso.
Os pontos que sustentam essa posicao incluem:

o Validade do Dr. Thaler como Requerente: Dr. Thaler é o requerente legitimo e,
embora a 1A seja creditada como inventora, ele ainda representa a invencao e 0s seus

direitos no processo de patenteamento.

o Auséncia de Contestacdo da Patenteabilidade: N&o ha questbes em relacdo a
patenteabilidade da invengdo em si. Portanto, a considerac¢do da invengao deveria
ter precedido uma decis@o com base apenas na identidade do inventor.

o Nenhum Obstaculo Adicional: Além da questdo do inventor, ndo foram

identificadas outras dificuldades legais ou processuais no pedido.

« Distancia da Decisdo de Concessdo Final: A fase em que o pedido se encontra esta
distante de uma eventual concesséo da patente, o que da margem para uma

reconsideracao aprofundada da questéo.

o Possivel Adequacdo as Disposi¢des Legais: Dr. Thaler ainda pode vir enquadrar-se
nas disposicBes da Seccdo 15(1)(b) ou 15(1)(c), uma vez que, na pratica, ele exerce
0 papel de detentor dos direitos sobre a invencdo, mesmo que nédo seja o inventor

emsi.
Reconhecimento Legal de 1A como inventor: Conclusao do Julgamento

Na conclusdo do julgamento, o juiz reafirma que, embora a inteligéncia artificial (1A) possa
ser considerada inventora no contexto da legislacdo de patentes australiana, a titularidade da
patente deve ser atribuida a uma entidade com personalidade juridica, ou seja, uma pessoa

singular.

Para o juiz, o reconhecimento da IA como inventora apresenta uma via juridicamente viavel
e alinhada com os principios legislativos existentes, na medida em que respeita os requisitos
de representacdo legal para a administracdo de patentes. Assim, a decisdo estabelece um

modelo de integracdo da IA no sistema de patentes, estabelecendo precedentes para a
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aceitacdo de inovagGes ndo humanas, desde que sua gestdo juridica e econdmica seja
atribuida a uma entidade legalmente responsavel.

Insatisfeito com o desfecho da decisdo de primeira instancia, o Comissario de Patentes
recorreu da decisdo, (Commissioner of Patents v Thaler [2022] FCAFC 62). O Tribunal
Federal Australiano concluiu, na sua deciséo final, que uma inteligéncia artificial (1A), como
o sistema DABUS, néo pode ser reconhecida como "inventora™ segundo a Lei de Patentes
de 1990 da Australia. Esta deciséo reverteu o julgamento inicial de 2021, que permitia que

a A fosse designada como inventora de uma invencao sem envolvimento humano direto.

De acordo com o entendimento do tribunal, a Lei de Patentes pressupde que o papel de
"inventor" exige a presenca de um ser humano®®2. Tal interpretacdo decorre da premissa de
que o inventor, que é recompensado com a concessao de uma patente, deve possuir
personalidade juridica e capacidade humana para idealizar uma ideia inventiva. O Tribunal
considerou que a invencdo e o conceito inventivo devem ser atribuidos a uma "pessoa
singular" para que exista uma relacdo juridica entre o inventor e o titular do pedido de
patente. Assim, uma IA, que ndo possui capacidade juridica nem "mente humana", ndo se

enguadra como inventora dentro do entendimento atual do direito australiano.
Em suma as principais conclusdes do Recurso foram as seguintes:

1. Interpretacéo da lei

Anédlise da Lei das Patentes de 1990:

o Anadlise linguistica: Os juizes examinaram meticulosamente a redacdo utilizada em

toda a lei. Observaram que termos como “inventor” e conceitos relacionados eram

182 “In our view, the reasoning of the primary judge regarding how it may be that Dr Thaler, as a matter of
law, owns the work performed by DABUS, and that such ownership could entitle him to the grant of the
application, does not arise, having regard to the view that we have taken to the construction of s 15(1) and reg
3.2C(2) (aa). It is not to the point that Dr Thaler may have rights to the output of DABUS. Only a natural
person can be an inventor for the purposes of the Patents Act and Regulations. Such an inventor must be
identified for any person to be entitled to a grant of a patent under ss 15(1)(b) -(d).” “Na nossa opinido, o
raciocinio do juiz principal relativamente & possibilidade de o Dr. Thaler, como matéria de direito, ser
proprietario do trabalho efectuado pelo DABUS, e de essa propriedade Ihe dar direito a concessao do pedido,
ndo se coloca, tendo em conta a opinido que adoptdmos relativamente a interpretacdo da s 15(1) e do reg
3.2C(2) (aa). N&o se trata do facto de o Dr. Thaler poder ter direitos sobre os resultados do DABUS. S6 uma
pessoa singular pode ser um inventor para efeitos da Lei das Patentes e dos Regulamentos. Esse inventor tem
de ser identificado para que qualquer pessoa tenha direito a concessdo de uma patente ao abrigo da seccdo
15(1)(b) -(d)”. (Tradugdo Nossa) - ALLSOP CJ, NICHOLAS, YATES, MOSHINSKY AND BURLEY JJ -
THE COURT: Commissioner of Patents v Thaler [2022] FCAFC 62, paragrafo 113.
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consistentemente descritos usando uma linguagem que implicava atributos

humanos.®

e Pronomes pessoais: A Lei utiliza frequentemente pronomes como “quem” ¢ “de
quem” quando se refere aos inventores, o que o Tribunal interpretou como indicagdes

claras de agcdo humana.

e Actos Mentais: A legislagdo refere-se frequentemente a processos mentais
associados a invencao, como a “derivagao” de uma invengao. O Tribunal argumentou

que estes conceitos requerem inerentemente capacidades cognitivas humanas.

e Leitura contextual: Os juizes interpretaram o termo “inventor”, ndo de forma isolada,

mas no contexto de toda a lei, incluindo os seus objetivos e mecanismos operacionais.

o Intencdo legislativa: O Tribunal considerou o que o Parlamento teria pretendido ao
redigir a Lei, concluindo que ndo havia provas que sugerissem uma intencdo de

incluir inventores ndo humanos.
2. Contexto historico

O exame, pelo Tribunal, da evolucéo histérica do direito de patentes forneceu um contexto

crucial:

o A tradicdo do direito consuetudinario: Os juizes tracaram o conceito de um
“inventor” ao longo de séculos de direito consuetudinério, observando a sua

associacdo consistente com a criatividade e engenhosidade humanas.

183 “In each of these provisions, the ability of a person to make an application for a patent was predicated
upon the existence of an “actual inventor” from whom the entitlement to the patent was directly or indirectly
derived. Paragraphs (a), (c) and (e) describe the actual inventor as, respectively, a person, one that is deceased
and has a legal representative (which must be a person), and one that is not resident in Australia. Paragraphs
(b), (d), (f) and (fa) all contemplate an assignment happening between the patent applicant and the actual
inventor. It is clear from these provisions that only a person with a legal personality could be the “actual
inventor” under this legislative scheme.” “Em cada uma destas disposic¢oes, a capacidade de uma pessoa de
apresentar um pedido de patente foi baseada na existéncia de um “inventor real” de quem o direito a patente
derivava directa ou indirectamente. Os pardgrafos (a), (c) e € descrevem o inventor real, respectivamente,
como uma pessoa, alguém que faleceu e que tem representacao juridica (que deve ser uma pessoa), e alguém
que ndo é residente na Australia. Os paragrafos (b), (d), (f) e (fa) contemplam todos uma cesséo que tem lugar
entre o requerente da patente e o inventor real. Resulta claramente destas disposi¢ces que apenas uma pessoa
com personalidade juridica pode ser o “inventor real” ao abrigo deste regime legislativo”. (Traducdo Nossa)
- ALLSOP CJ, NICHOLAS, YATES, MOSHINSKY AND BURLEY JJ - THE COURT: Commissioner of
Patents v Thaler [2022] FCAFC 62, paragrafo 98.
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Evolucdo da Lei de Patentes: Examinaram como a Lei de Patentes evoluiu ao longo
do tempo, observando que, apesar dos avancos tecnoldgicos significativos, o

conceito central de um inventor humano permaneceu constante.

Casos anteriores: O Tribunal analisou a jurisprudéncia relevante, tanto na Australia,
como a nivel internacional, para compreender como o conceito de inven¢éo tem sido

interpretado ao longo do tempo.

Progresso tecnologico: Embora reconhecendo o rapido avango da tecnologia de 1A,
o Tribunal observou que o entendimento fundamental de um “inventor” como uma

pessoa singular ndo se alterou em termos juridicos.

3. Sobre a possibilidade de reviséo legislativa

O Tribunal analisou os objetivos das politicas subjacentes ao direito de patentes e a sua

relacdo com a invencdo de IA:

Incentivar a inovacdo: Um dos principais objetivos do direito de patentes é incentivar
a inovagdo recompensando os inventores. O Tribunal questionou se o facto de
nomear um sistema de 1A como inventor serviria este objetivo, dado que os sistemas

de IA ndo respondem a incentivos da mesma forma que os humanos.

Divulgacgdo e beneficio publico: A Lei das Patentes tem por objetivo promover a
divulgacdo das invengBes para beneficio publico. Os juizes analisaram se a
autorizacdo de inventores de IA reforcaria ou prejudicaria este objetivo.

Equilibrio de interesses: O Tribunal ponderou os interesses dos criadores e
utilizadores de 1A em relacdo ao interesse publico mais vasto de manter a integridade

do sistema de patentes.

Implicagcdes econdmicas: Os juizes consideraram o0s potenciais impactos econémicos
de permitir ou ndo permitir inventores de IA, incluindo os efeitos nos investimentos

em investigagéo e desenvolvimento.

Consideracdes éticas: Os juizes abordaram questbes éticas relacionadas com a
invencdo de IA, tais como a responsabilidade e a atribuicdo adequada do trabalho

criativo.

89



e Harmonizagéo internacional: O Tribunal considerou a importancia de manter a
coeréncia com as préticas internacionais de patentes, observando a natureza global

da inovacéo e do comércio.

O caso Thaler levantou questdes significativas acerca do papel da A na invencdo e destacou
a necessidade de possiveis mudancas legislativas. A decisdo sugere que reformas poderdo
ser necessarias para enfrentar os desafios impostos pela utilizacdo da 1A em processos
inventivos, incluindo a consideracdo dos potenciais beneficiarios de invengdes geradas por
IA e anorma para avaliar a fase inventiva das criacdes tecnoldgicas avancadas. Até que tais
mudancas sejam implementadas, o entendimento predominante é que apenas seres humanos

podem ser legalmente reconhecidos como inventores na Australia.

Na sequéncia da decisdo, Stephen Thaler, que tinha sido o requerente do pedido de patente,
decidiu levar o caso ao Supremo Tribunal da Australia. O Tribunal Superior concordou em
ouvir o caso, e a audiéncia ocorreu em 2023. Em 27 de abril de 2023, o Supremo Tribunal
confirmou a decisdo do Tribunal Federal, reiterando que a legislacédo atual n&o reconhece a
IA como inventora. O tribunal enfatizou que, de acordo com a Lei de Patentes Australiana,
apenas pessoas singulares podem ser designadas como inventores, reforgando a ideia de que

a inventividade deve ser atribuida a um ser humano.

3.2.5. — Africa do Sul

Até a0 momento*®*, a Africa do Sul é o Gnico pais do mundo que aceitou a pretensio de Dr.
Thaler e autorizou o registo da patente de duas invengdes em nome de DABUS. A decisao
histdrica que partiu do CIPC (Companies and Intellectual Property Commission)®®, teve
como base o processo de requisicdo de patente sul-africana nos termos do Tratado de

Cooperacdo em Matéria de Patente, Patent Cooperation Treaty (PCT).

Em virtude da aplicacdo direta do Tratado, o CIPC foi obrigado a aceitar DABUS como
inventor, uma vez que esse requisito ndo foi desafiado durante a fase internacional do

requerimento PCT, ao contrario de outras entidades como a EPO Europeia ou 0 USPTO dos

184 Referimo-nos até a data de entrega da presente Dissertacdo de Mestrado, novembro de 2024,
185 Comisséo Sul Africana de Propriedade Intelectual, doravante designada por CIPC.
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Estados Unidos. A Africa do Sul ndo realiza uma analise substantiva do mérito dos pedidos
de patente, limitando-se a proceder ao registo formal dos mesmos. Este regime facilitou a
aprovacao da patente, uma vez que a questdo da IA engquanto inventora ndo foi examinada a

luz de critérios materiais, mas apenas formais.

Antes de julgarmos a validade substantiva & luz do quadro legal sul-africano, faz sentido
percorrermos o procedimento de obtencdo de patente e validar se foram cumpridos os

requisitos formais, uma vez que séo estes 0s que sustentam a procedéncia do pedido.

Este regime é conhecido como um sistema de registo «depository system», em contraste com

sistemas de exame substantivo.

O processo comeca com a preparacdo da documentacdo necessaria. O requerente deve
submeter um formulario que inclui informacGes sobre o inventor e o0 requerente, juntamente
com uma especificacdo detalhada da invencdo, reivindicacbes de patente e, quando
aplicavel, desenhos ou diagramas explicativos. Este conjunto de documentos é crucial, pois
define o contetido da invencéo e as suas reivindicacdes legais. E igualmente submetida uma
descricdo curta ou resumo. O pedido pode ser feito pelo inventor diretamente ou através de

representacdo juridica.

Ap06s a submissdo ao CIPC, o pedido recebe uma data de dep6sito e um nimero de pedido.
A data de depdsito é especialmente importante para assegurar a prioridade da invencao, o
que pode ser critico em disputas legais. Se o inventor tiver apresentado um pedido noutro
pais nos ultimos 12 meses, pode reivindicar a prioridade desse pedido, conforme as
disposicdes da Convencdo de Paris. A submissdo também inclui o pagamento das taxas

associadas ao processo8®,

186 «Entails an analysis of the patent application for technical quality, adequate disclosure, unity of claims and
weather the prior art signifies that the claimed invention is new and involves an inventive step. Such
examination also seeks to establish the potential industrial applicability of a patent application” - “Envolve
uma anélise do pedido de patente quanto a qualidade técnica, a divulgacdo adequada, a unidade das
reivindicacOes e ao facto de o estado da técnica significar que a invencéo reivindicada é nova e envolve uma
atividade inventiva. Este exame também procura estabelecer a potencial aplicabilidade industrial de um
pedido de patente” — (Traducdo nossa.) ORIAKHOGBA, D. O. (2021). “DABUS Gains Territory in South
Africa and Australia: Revisiting the Al-Inventorship Question.” South African Intellectual Property Law
Journal, 9, 87-98. Disponivel (em linha) em: https://www.jutajournals.co.za/wp-
content/uploads/2022/03/SAIP_2021 9 _087-open-access.pdf
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O pedido passa por uma avaliagdo formal, mas ndo ha um exame substantivo da invengéo

em termos de novidade ou originalidade.

Apbs a submisso, o pedido é publicado no Boletim de Patentes da Africa do Sul, geralmente
seis meses apés a data de deposito. Esta publicacdo permite que terceiros tomem

conhecimento do pedido e, se necessario, apresentem objecdes.

A Lei de Patentes sul-africana impde ao Registar'®’ a obrigacdo de examinar'® todos os
pedidos de patenteabilidade em conformidade com os requisitos de formalidade previstos na
Lei de Patentes. No entanto, aos dias de hoje, essa analise é limitada a requisitos meramente
formais, ndo estd ainda positivada a possibilidade de avaliacdo substantiva, como por
exemplo: a patenteabilidade®®.

Nos termos da Seccdo 43F (2) da Lei das Patentes da Africa do Sul, ao processar um pedido
de patente que tem origem num pedido de patente anterior apresentado nos termos do PCT
(pedido PCT), os regulamentos elaborados ao abrigo do PCT (Regulamentos PCT) e as
instrugcdes administrativas emitidas ao abrigo dos Regulamentos PCT prevalecerdo em caso

de conflito com a Lei das Patentes'®.

Nos termos da Regra 51, n.° 2, dos Regulamentos PCT, o Registar esta impedido de solicitar
qualquer documento ou prova adicional sobre a identidade de um inventor identificado num
pedido de patente sul-africana, quando este pedido se baseia num pedido PCT anterior que
inclua uma declaracdo de invencdo nos termos da Regra 4.17(i) dos Regulamentos PCT,

187 Registar € o funcionario judicial reconhecido ao abrigo do artigo 8.° da Lei de Patentes da Africa do Sul.
188“The Registrar’s examination of South African patent applications is not in all circumstances governed only
by the Patents Act and the Patent Regulations, however, particularly when a South African patent application
is based on an earlier patent application filed in terms of the Patent Cooperation Treaty (“PCT”).” ADAMS
& ADAMS - Sociedade de Advogados: “South African Patent Office’s groundbreaking decision on Al-
generated inventions”. Disponivel na sua Pagina Web em URL do site: https://www.adams.africa/intellectual -
property/patents/south-african-patent-offices-recent-grant-of-a-patent-for-an-invention-created-by-artificial-
intelligence/

189 Embora, e no rescaldo da decisdo do CIPC referente ao caso DABUS, esta cada vez mais na ordem do dia
a possibilidade de acrescentar um exame substantivo ao processo de obtengéo de patente.

190 “Section 43F of the South African Patent Act appears to draw inspiration from the provisions of article 27™
of the PCT, in terms of which “no national law shall require compliance.””

Cfr. ORIAKHOGBA, D. O. (2021). “DABUS Gains Territory in South Africa and Australia: Revisiting the
Al-Inventorship Question.” South African Intellectual Property Law Journal, 9, 87-98. Disponivel (em linha)
em: https://www.jutajournals.co.za/wp-content/uploads/2022/03/SAIP_2021 9 087-open-access.pdf

92


https://www.adams.africa/intellectual-property/patents/south-african-patent-offices-recent-grant-of-a-patent-for-an-invention-created-by-artificial-intelligence/
https://www.adams.africa/intellectual-property/patents/south-african-patent-offices-recent-grant-of-a-patent-for-an-invention-created-by-artificial-intelligence/
https://www.adams.africa/intellectual-property/patents/south-african-patent-offices-recent-grant-of-a-patent-for-an-invention-created-by-artificial-intelligence/
https://www.jutajournals.co.za/wp-content/uploads/2022/03/SAIP_2021_9_087-open-access.pdf

salvo se existirem motivos razoaveis para o Registar duvidar da veracidade da identificagdo

apresentada®®?.

O caso em apreco enquadra-se precisamente na excecao prevista, uma vez que o pedido PCT
inicial, no qual a patente em questdo se fundamenta, ja incluia uma declaracao de invencgéo
conforme a Regra 4.17(i). Como resultado, a capacidade do Registar para questionar a

identidade do inventor encontra-se limitadal®?.

Outro ponto relevante € a Diretiva Pratica emitida em abril de 2009 (Diretiva Pratica),
segundo a qual o Registar ndo deve exigir prova do direito do requerente ao submeter um
pedido de patente sul-africana, sempre que esse pedido de patente se baseie num pedido PCT
anterior em que a identidade do requerente seja a mesma que a identidade do requerente de

um pedido prioritario anterior em que o pedido PCT se baseia.

No caso em analise, verifica-se que a identidade do requerente no pedido PCT, no qual se
fundamenta o pedido de patente sul-africano, € a mesma dos requerentes nos pedidos
prioritarios subjacentes ao pedido PCT. Assim, em consonancia com a Diretiva Pratica, foi

dispensada a exigéncia habitual de apresentacdo de prova de direito ao Registar.

Por fim, a decisdo da Comissdo foi também fundamentada no disposto na Diretiva Préatica
de 2009, que reforca que o Registar ndo deve solicitar prova de habilitacdo do requerente em
casos onde o pedido de patente sul-africana tenha como base um pedido PCT em que a
identidade do requerente e a dos pedidos prioritarios subjacentes ao pedido PCT séo

coincidentes!®,

1 PEREIRA, Ramon: “South African Patent Office’s groundbreaking decision on Al-generated inventions”,
Disponivel na  pagina da sociedade de advogados Sul  Africana Adams&Adams:
https://www.adams.africa/intellectual-property/patents/south-african-patent-offices-recent-grant-of-a-patent-
for-an-invention-created-by-artificial-intelligence/

192 |bidem

193«Saction 43F of the SAPA appears to draw inspiration from provision of article 27 of the PCT in terms of
which “no national law shall require compliance with requirements which are provided for in (PCT
applications) different from or additional to those which are provided for in the PCT and the Regulations.” A
seccdo 43F da SAPA parece inspirar-se na disposigdo do artigo 27.° do PCT, nos termos da qual “nenhuma lei
nacional pode exigir o cumprimento de requisitos previstos (nos pedidos PCT) diferentes ou adicionais aos
previstos no PCT e nos regulamentos”. (Traducdo nossa).

“Cfr. ORIAKHOGBA, D. O. (2021). “DABUS Gains Territory in South Africa and Australia: Revisiting the
Al-Inventorship Question.” South African Intellectual Property Law Journal, 9, 87-98. Disponivel (em linha)
em: https://www.jutajournals.co.za/wp-content/uploads/2022/03/SAIP_2021 9 087-open-access.pdf
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Assim, o requisito habitual de prova do direito do requerente ao Registo foi contornado com

base na Diretiva Pratical®*.

E importante notar, contudo, que o Tratado de Patentes ndo impede os Estados Membros de
legislar sobre invencgdes patentedveis ou condicBes para a patenteabilidade, nem impede os
Estados Membros de definir as qualificacdes dos inventores e requerentes para efeitos de
pedido de patente!®. Mesmo que n&o faca parte do processo de requisicdo de patente via
PCT, a qualificacdo como inventor - especialmente quando se trata de invencdes geradas por
IA - devera ser considerada, pois a qualificacdo do requerente depende do estatuto e da

capacidade juridica do inventor®®,

Quanto ao conceito de inventor, o Tratado menciona no artigo 4.°, n.° 1, que o pedido de
patente devera incluir: “o nome e outras indicac¢oes relativas ao inventor, quando a
legislacao nacional de pelo menos um dos institutos designados exigir que essas indicacoes
sejam fornecidas no momento do depdsito do pedido nacional. Caso contréario, as referidas
indicacOes podem ser fornecidas quer no pedido, quer em avisos separados dirigidos a cada
instituto designado cuja legislacdo nacional exija a apresentacéo das referidas indicacdes,
mas permita que sejam fornecidas num momento posterior ao do depdsito de um pedido

nacional.”

Feita a analise ao cumprimento de requisitos formais e a excecionalidade que o pedido
interposto via tratado confere ao requerente, podemos afirmar que, de facto, os requisitos
formais que obviaram a procedéncia foram preenchidos. Contudo, é ingénuo afirmar que
essa tenha sido uma decisdo disruptiva a escala global, revolucionando o conceito de

Inventor e permitindo categoricamente a extensdo a sistemas de Inteligéncia Artificial.

194 «In the present case, the identity of the applicant in the earlier PCT application on which the Patent is based
and the identity of applicants in the earlier priority applications on which the PCT application is based, are
indeed the same. Thus, the usual requirement for proof of the applicant’s entitlement the registar was
circumvented on the basis of the Practice Directive.” — PEREIRA Ramon: “South African Patent Office’s
groundbreaking decision on Al-generated inventions”. Disponivel Pagina Web da sociedade de advogados Sul
Africana  Adams&Adams:  https://www.adams.africa/intellectual-property/patents/south-african-patent-
offices-recent-grant-of-a-patent-for-an-invention-created-by-artificial-intelligence/

19 Artigo 27 PCT: Se o requerente, para efeitos de qualquer Estado membro, néo estiver habilitado, nos termos
da legislacdo nacional desse Estado, a apresentar um pedido nacional por ndo ser o inventor, o pedido
internacional pode ser recusado pelo instituto designado.

1% ORIAKHOGBA, D. 0. (2021). “DABUS Gains Territory in South Africa and Australia: Revisiting the Al-
Inventorship Question.” South African Intellectual Property Law Journal, 9, 87-98. Disponivel (em linha) em:
https://www.jutajournals.co.za/wp-content/uploads/2022/03/SAIP_2021 9 087-open-access.pdf
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Né&o tendo existido espago para uma valoragdo material profunda do enquadramento que a
designacdo de uma méaquina como inventora poderia gerar, esta vitoria, meramente formal,

esta ferida de falta de substincia e pode ainda ser contestada'®’.

A decisdo do CIPC tem sido amplamente comentada por toda a esfera académica e,
especialmente na Academia sul-africana, destrincam-se duas correntes importantes: a
primeira, que defende a volatilidade da patente conferida a DABUS por ser materialmente
contraria ao texto da Lei de Patentes sul-africana (SAPA) e por em causa a inventividade
humana, protagonizada por ORIAKHOGBA, D. O. (entre outros): “Além disso, a ndo ser
que a lei de patentes da Africa do Sul seja alterada para se adaptar, ou que sejam
desenvolvidas novas regras para atender as peculiaridades dos inventores 1A (como o
DABUS), a concessdo de uma patente a um pedido que designe a IA como inventora
resultara no desmantelamento da base da invencdo humana, que esta ligada aos conceitos

de personalidade e direitos subjetivos em que assenta o atual regime de patentes®, ”

Por outro lado, THALDAR, Donrich e NAIDOO, Meshandren, acreditam ser possivel
articular uma nova concecdo de «semi-personalidade» juridica, onde direitos e deveres
seriam conferidos a maquina de inteligéncia artificial apenas no que respeita a direitos de
propriedade intelectual, como um objeto que é capaz de inventar, mas sem as caracteristicas

de inventividade humana: “No entanto, nada disso é necessariamente implicado pela

197 “We therefore conclude that the grant of the Patent has, unfortunately, made no substantive contribution
to the debate on the question of Al inventorship in the context of patent protection, and the Patent is likely
vulnerable to attack on several grounds. At best, the grant of the Patent has provided a roadmap to applicants
for patents for Al created inventions on how to circumvent interrogation of the issue during formality
examination in South Africa. Unfortunately, this does not provide such applicants with any certainty regarding
the validity and enforceability of any patent granted under these circumstances . “Concluimos, portanto, que
a concessdo da Patente, infelizmente, ndo contribuiu de forma substancial para o debate sobre a questdo da
invencdo da IA no contexto da protecdo de patentes, e que a Patente é provavelmente vulneravel a ataques
por varios motivos. Na melhor das hipoteses, a concesséo da patente forneceu um roteiro aos requerentes de
patentes para invencdes criadas por 1A sobre como contornar a interrogacéo da questdo durante o exame de
formalidade na Africa do Sul. Infelizmente, isto ndo da a esses requerentes qualquer certeza relativamente &
validade e aplicabilidade de qualquer patente concedida nestas circunstancias.” (Traducdo Nossa)-
PEREIRA Ramon: “South African Patent Office’s groundbreaking decision on Al-generated inventions”,
Disponivel =~ Péagina Web da sociedade de advogados Sul Africana Adams&Adams:
https://www.adams.africa/intellectual-property/patents/south-african-patent-offices-recent-grant-of-a-patent-
for-an-invention-created-by-artificial-intelligence/

198 «“Furthermore, unless South Africa's patent law is amended to accommodate or new rules are developed to
address the peculiarities of Al inventors (such as DABUS), granting a patent to an application that designates
Al as the inventor will result in the dismantling of the foundation of human invention, which is linked to the
concepts of personality and subjective rights upon which the current patent regime is based ”. ORIAKHOGBA,
D. O. (2021). “DABUS Gains Territory in South Africa and Australia: Revisiting the AI-Inventorship
Question.” South  African Intellectual Property Law Journal, 9, 87-98. Disponivel (em linha) em:
https://www.jutajournals.co.za/wp-content/uploads/2022/03/SAIP_2021 9 087-open-access.pdf
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possibilidade de atribuicdo da inventividade a IA. Na medida em que se considera a
inventividade como uma caracteristica humana, a IA possui agora essa caracteristica
humana (pelo menos na forma como a legislacdo sul-africana estd a ser aplicada pelo
SAPQ). Contudo, isso ndo implica que a IA seja plenamente humana ou seja legalmente
considerada uma pessoa. Em vez disso, significa que a 1A é uma espécie especial de objeto

juridico que possui a capacidade de inventar. 1%

19 “However, none of these are necessarily implied by allowing Al inventorship. To the extent that one views
inventiveness as a human characteristic, Al now has this human characteristic (at least in the way South
African law is being applied by the SAPO). That, however, does not imply that Al is fully human or is legally
viewed as a person. Rather, it means that Al is a special species of legal object that has the ability to invent”
THALDAR, D., & NAIDOO, M. (2021). Al inventorship: The right decision? South African Journal of
Science, 117(11/12), Art. #12509.
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Capitulo 1V - Solugdes para a Tutela Juridica

4.1. — A Questao dos Segredos de negdcio?®

Para que uma informacédo comercial seja considerada confidencial, deve existir um interesse
legitimo em manter a sua confidencialidade. Além disso, 0 know-how e outras informacoes
com valor comercial apenas recebem prote¢do quando a sua aquisi¢cao ou uso nao autorizado

pode prejudicar os interesses econdmicos e competitivos do titular.

O art.° 313.°, n.° 1, do Cadigo da Propriedade Industrial (CPI) define "segredo de negécio”
como informag6es que cumpram cumulativamente trés requisitos: serem secretas, possuirem
valor comercial e terem sido objeto de diligéncias razoaveis para a sua protecdo. O conceito
de "valor comercial” implica um nexo entre o valor econdmico e a confidencialidade da
informacao, que se torna evidente através do investimento na criacdo da informacéo ou pela

vantagem competitiva que ela confere ao titular.

200 O conceito de segredos de negdcio ndo é recente e visa proteger inovagdes e conhecimentos com valor
comercial. Embora na Roma Antiga ndo existisse um termo especifico, ja se verificava uma preocupagdo com
0 uso indevido de informacGes comerciais. Na Idade Média, as corporacdes de oficio protegiam 0s segredos
artesanais, enquanto, com a Revolucdo Industrial, a protecdo adquiriu relevancia, sobretudo nos Estados
Unidos, onde se impds aos trabalhadores a obrigacdo de preservar os segredos dos seus empregadores.

Na Europa, a Convencdo de Paris de 1883 marcou o inicio formal da protecdo da propriedade industrial,
reforcada pelo Acordo TRIPS de 1994, que inclui a prote¢do de informacdes ndo divulgadas. Em Portugal, o
Cadigo da Propriedade Industrial de 1940 ja considerava ilicita a divulgagdo de segredos comerciais, com a
legislagdo a evoluir para incluir sangdes civis e criminais contra a apropriacdo indevida. A prote¢do dos
segredos de negocio evoluiu de forma significativa com a Revolugdo Industrial, impulsionada pela
jurisprudéncia americana, como no caso “Peabody v Norfolk” (1868). Neste caso, o Supremo Tribunal de
Massachusetts determinou que o trabalhador deveria proteger os segredos comerciais do empregador,
limitando-se a elementos tangiveis, sem afetar a liberdade de trabalho.

Na Europa, a protec¢do juridica de segredos de negdcio teve origem na Convencao da Unido de Paris (1883),
que obrigou os paises signatarios a combater a concorréncia desleal. Com o Acordo TRIPS de 1994, passou a
ser exigida a protecdo de “informagdes ndo divulgadas™ entre concorrentes, promovendo padrdes globais de
tutela dos segredos comerciais.

Em Portugal, o Codigo da Propriedade Industrial de 1995 considerava a apropriacao de segredos de negécio
como um ato de concorréncia desleal. Em 2003, alinhado com o TRIPS, o novo Codigo ampliou a protecao,
incluindo sanc¢Bes administrativas e indemnizac@es para infragdes relacionadas com segredos comerciais, assim
como a possibilidade de medidas preventivas, como arresto de bens.

O Caodigo Penal portugués prevé também sancfes para a divulgacdo ndo autorizada de segredos comerciais,
com penas de prisdo até 1 ano ou multa, aplicavel a quem revele segredos em contexto profissional. No entanto,
esse crime passou a ser de natureza particular, exigindo queixa da vitima e prescrevendo apds cinco anos. A
nivel civil, o titular do segredo de negécio pode pedir indemnizacdo até 20 anos ap6s a infragdo, conforme o
Cddigo Civil.

O Cédigo da Propriedade Industrial de 2003 consolidou o padrdo internacional do TRIPS, considerando a
violagdo de segredos de negdcio um ato de concorréncia desleal, desde que concorrente e vitima disputem a
mesma clientela e estejam preenchidos os requisitos da natureza confidencial e do valor comercial das
informagdes protegidas.
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Quanto ao requisito de “diligéncias razoaveis” para manter a confidencialidade, entende-se
que o titular deve adotar medidas proporcionais para proteger a informagédo. Esse conceito,
inspirado na jurisprudéncia norte-americana, exige que o titular demonstre um esforco

razoavel, adequando a protecao as circunstancias especificas do segredo.

Assim, o conceito de segredo de negdcio pode ser entendido como qualquer informacéo
confidencial®®! gerada numa atividade comercial, que confere uma vantagem competitiva e
exige medidas razoaveis para manter essa confidencialidade. Para assegurar a protecao
pratica desses segredos, recomenda-se que o titular implemente restricdes de acesso,
monitorizacdo de alteracbes e controlo da circulacdo de documentos confidenciais.
Adicionalmente, a empresa pode firmar contratos de confidencialidade com os trabalhadores

para reforcar a protecéo.

Em caso de alegada violacdo da confidencialidade, deve-se avaliar a licitude da obtencdo da
informagdo, distinguindo-a de eventuais coincidéncias, como a reproducdo ndo deliberada

de um segredo por um funcionario.

Sobre a distin¢do entre a protecdo conferida pelo direito das patentes em relacdo a protecao

conferida pelos Segredos de Negdcio, cumpre dizer o seguinte:

e Para as patentes, qualquer divulgacdo publica, seja pelo inventor ou por terceiros,
destroi a novidade do invento e compromete o pedido de patente.

e Os segredos de negdcio podem complementar as patentes, uma vez que geralmente
se patenteia a tecnologia fundamental, enquanto o “know-how” adicional é mantido
confidencial. Assim, a invencdo € protegida por direitos distintos de propriedade
industrial sobre diferentes aspetos do processo de producdo. Os segredos de negdcio
também podem ser uma alternativa a patente, considerando que o processo de registo
de uma patente é complexo, requerendo formalidades e apoio especializado.

e A escolha entre patente e segredo de negocio depende da natureza da tecnologia em

questdo. Em tecnologias faceis de imitar, os segredos de negocio sdo menos viaveis,

201 O Acordo de TRIPS ndo utiliza a expressio “segredos comerciais”, mas sim a expressdo (ou alusdo) a
informacdes ndo divulgadas, por forma a ndo se interferir nas designacfes que os estados signatarios possam
dar ao instituto. “O Acordo de TRIPS, embora classifique o segredo comercial, no artigo 1.°n.° 2 como uma
“categoria especial de propriedade intelectual”, ndo o protege a si mesmo, mas tdo so nas rela¢oes entre
concorrentes e na medida em que a sua aquisi¢do ou utilizacdo se mostrem contrarias as “prdticas comerciais
leais”. Vide VICENTE, Dario Moura - Segredo Comercial e Acesso a Informagdo Administrativa. Estudos em
Homenagem ao Prof. Doutor Sérvulo Correia. Volume Il1. Coimbra: Coimbra Editores, 2010. pp. 292-293
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mas, para processos complexos, como os da industria alimentar ou quimica, o
segredo de negdcio pode ser eficaz e potencialmente eterno. No entanto, a sua

protecao exige prova de violacdo e intencao.

Comparando os regimes, destacam-se quatro diferencas principais:

(i)

(i)

(iii)

(iv)

Requisitos de protecdo: As patentes exigem novidade, atividade inventiva e
aplicabilidade industrial. Os segredos de negdcio, por sua vez, requerem que a
informacdo seja secreta, competitiva e mantida confidencial, embora estes
critérios sejam dificeis de provar.

Duracdo da protecdo: A patente protege o invento por 20 anos, enquanto o
segredo de negdcio pode durar indefinidamente, desde que a confidencialidade
seja mantida.

Fragilidade do segredo de negdcio: A falta de registo do segredo de negdcio
torna-o vulneravel a métodos de aquisicao licita ou a reproducgdo independente,
0 que pode desqualificar a protecdo de confidencialidade.

Custos e desafios probatorios: Manter um segredo de negdcio implica custos
significativos em seguranca, e a prova de violacdo € mais complexa
comparativamente a uma patente, onde o contetdo protegido é detalhado no

registo.

Assim, a escolha entre patente e segredo de negdcio deve ser cuidadosa, considerando a

natureza da invencdo, 0s custos de protecdo e a viabilidade de manter a informacéo

confidencial ao longo do tempo.

4.1.1. - Tutela Juridica de Invencdes criadas por 1A

A legislacdo sobre segredos comerciais enfrenta o desafio de equilibrar os direitos de

propriedade de informacgdes valiosas e a promog¢do do desenvolvimento humano e da

inovacdo. Como se observa, "a lei de segredos comerciais encontra um equilibrio entre
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incentivar os seres humanos a desenvolver informacgdes valiosas e limitar a protecéo

concedida aos proprietarios dessas informagoes"?%.

Com a crescente disseminacdo da inteligéncia artificial (IA), este equilibrio esta a ser
significativamente alterado, 0 que exige uma reavaliagdo do enquadramento juridico
existente. A possibilidade de que "o processo de criacdo de segredos comerciais venha a ser
cada vez mais dominado pela IA, em vez de por humanos"?%, sublinha a urgéncia de uma

atualizacao legislativa.

Em sistemas avancados, a IA pode criar informaces valiosas sem necessitar de incentivos
legais, ao contréario do que acontece com o esforco humano. Esta dindmica coloca em causa
a motivacdo dos individuos para inovar, dado que "a IA pode criar novas informagdes

valiosas sem incentivo legal para o fazer'"?%,

Além da criacdo de informacGes inéditas, a |A pode também aceder a segredos comerciais
existentes de forma mais eficaz do que qualquer ser humano. A sua capacidade superior de
processamento de dados permite-lhe localizar informagOes que, de outra forma,
permaneceriam ocultas, o que desafia os limites tradicionais da prote¢do juridica de segredos

comerciais.

202 Trade secret law strikes a balance between incentivizing humans to develop valuable information and
limiting the protection accorded to owners of that Information” - SPRANKLING, John G., TRADE SECRETS
IN THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE ERA  (March 08, 2024).  Available At
SSRN: https://ssrn.com/abstract=4847813 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4847813

208 «On the one hand, Al offers the opportunity to vastly expand the extent of information that can help humans
in the future, such as new medicines, inventions, and business strategies. It is foreseeable that the process of
creating trade secrets will increasingly be dominated by Al, rather than by humans. (...) Conversely, Al
threatens the existence of many trade secrets developed by humans in the past. Al inevitably will reshape the
contours of trade secret law (...)” - Por um lado, a 1A oferece a oportunidade de alargar enormemente o leque
de informagBes que podem ajudar os seres humanos no futuro, tais como novos medicamentos, invengdes e
estratégias empresariais. E previsivel que o processo de criacdo de segredos comerciais seja cada vez mais
dominado pela IA, em vez de pelos seres humanos. (...) Por outro lado, a A ameaca a existéncia de muitos
segredos comerciais desenvolvidos pelos seres humanos no passado. A IA ira inevitavelmente remodelar os
contornos do direito dos segredos comerciais (...)"- (Tradu¢do Nossa). - SPRANKLING, John G., TRADE
SECRETS IN THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE ERA (March 08, 2024). Available At
SSRN: https://ssrn.com/abstract=4847813 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4847813

204 «“The rise of Al endangers the trade secret balance in two ways. First, Al can create valuable new
information without a legal incentive to do so. Over time, this may reduce the motivation for humans to create
such information. Second, because Al will be more adept than humans in discovering existing trade secrets,
the limiting doctrines that curtail protection will weigh more heavily in the balance. ” -

SPRANKLING, John G., TRADE SECRETS IN THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE ERA (March 08,
2024). Available At SSRN: https://ssrn.com/abstract=4847813 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4847813
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De acordo com as doutrinas juridicas tradicionais, a protecdo de segredos comerciais esta
condicionada a fatores que limitam a acessibilidade. No entanto, o avanco da IA reduz
drasticamente a eficacia desses limites, tornando a informacédo mais acessivel e rapidamente
descoberta. Assim, o teste de «facilidade de acesso» - historicamente fundamentado nas
capacidades humanas de descoberta - necessita de revisdo, uma vez que, no futuro, o escopo
da informacao acessivel sera determinado pela capacidade da 1A%%,

Outro ponto critico surge com a questdo da aplicabilidade e eficacia da legislacdo atual para
proteger segredos comerciais gerados por l1A. As leis atuais ndo limitam explicitamente a
protecdo a criagdes humanas. Isso significa que informagdes geradas por 1A, como métodos
empresariais, dados de custos e estratégias de precos, poderdo ndo estar adequadamente
protegidas a luz das normas juridicas vigentes. Esta realidade levanta uma série de duvidas
juridicas sobre a adequacdo da legislacdo numa era tecnologica em que a IA desempenha

um papel preponderante.

Do ponto de vista das politicas publicas, a protecdo de segredos comerciais gerados por 1A
apresenta vantagens substanciais para a promocdo da inovacdo. O principal objetivo da
protecdo dos segredos comerciais € fomentar a inovacdo para o beneficio coletivo da
sociedade. A falta de protegéo para estas inovacgdes poderia desincentivar o investimento em
tecnologias de IA, gerando um efeito adverso sobre o progresso tecnolégico. No entanto, a
protecdo excessiva pode também ter o efeito contrario, limitando o acesso a informacGes

potencialmente valiosas para a sociedade.

Alguns argumentam que a divulgacdo publica das informacdes geradas por IA poderia

beneficiar o coletivo. Contudo, é improvavel que um sistema de 1A seja programado para

205 «“As these authorities reflect, the parameters of the “readily ascertainable” test are based on human

abilities. For example, a human could be expected to read articles in relevant trade journals, but not to
undertake an exhaustive internet search. Yet it seems inevitable that in the future the scope of readily
ascertainable information will be based on the capacity of Al, not humans. An Al program with full access to
the internet would be much more effective than a human in discovering a trade secret with minimal time or
effort.” Como estas autoridades reflectem, os pardmetros do teste “facilmente determinavel” baseiam-se nas
capacidades humanas. Por exemplo, pode esperar-se que um ser humano leia artigos em revistas comerciais
relevantes, mas ndo que efectue uma pesquisa exaustiva na Internet. No entanto, parece inevitavel que, no
futuro, o ambito da informacdo facilmente determindvel se baseie na capacidade da IA e ndo dos seres
humanos. Um programa de 1A com acesso total & Internet seria muito mais eficaz do que um ser humano para
descobrir um segredo comercial com um minimo de tempo ou esfor¢o."- SPRANKLING, John G., TRADE
SECRETS IN THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE ERA (March 08, 2024). Available At
SSRN: https://ssrn.com/abstract=4847813 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4847813
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divulgar informacdes valiosas, uma vez que nem os sistemas nem 0s humanos responsaveis
teriam incentivo para o fazer. Além disso, a protecdo dos segredos comerciais pode,
inadvertidamente, favorecer as grandes empresas com mais recursos para investir em IA, o
que aumenta a sua vantagem competitiva em relacdo a concorrentes menores, limitando a
concorréncia e, possivelmente, restringindo o desenvolvimento de novas inovagdes por

empresas emergentes.

A medida que a IA se torna mais integral para a descoberta e desenvolvimento de
informacdes proprietarias, também levanta questbes sobre a propriedade e a prote¢do dos
segredos comerciais gerados pela I1A. Ao contrario das patentes e dos direitos de autor, que
geralmente protegem as obras produzidas pelo homem, a lei do segredo comercial ndo limita
expressamente o seu ambito a autoria humana. Esta distin¢do significa que as invences e
descobertas geradas por 1A poderiam, teoricamente, receber protecédo de segredo comercial,

desde que as informagdes sejam mantidas confidenciais e oferecam valor econdmico?°®.

A questéo da titularidade dos segredos comerciais gerados por lA acrescenta outra camada
de complexidade juridica. Em situacfes onde sistemas publicos de IA, como o ChatGPT,
sdo utilizados para gerar informacdes valiosas, é pouco provavel que o proprietario do
sistema de 1A tenha conhecimento direto da utilizacdo feita por cada utilizador. Assim, a
propriedade do segredo comercial deve pertencer ao responsavel pelo sistema operativo,

uma vez que este se encontra na posicao ideal para licenciar ou utilizar a informacao gerada.

A ascensdo da IA esta, por conseguinte, a transformar a propria esséncia da legislacédo
relativa ao segredo comercial. A medida que a IA alcanca e potencialmente ultrapassa as
capacidades de raciocinio humano, a definicdo de critérios para a criacdo e protecdo de
segredos comerciais terd de se adaptar a estas novas realidades tecnoldgicas. Embora se

espere que a quantidade de informacgdes elegiveis para protecdo do segredo comercial

206 Como exemplo paradigmatico o Autor SPRANKLING, John G., menciona DABUS como um exemplo de
IA generativa possivelmente capaz de criar autonomamente Invencdes e refere ainda que DABUS pode estar
sujeito a patenteabilidade, mas que uma solucdo alternativa para invencfes geradas por IA seriam os segredos
de negdcio: "Finalmente, sistemas avangados de IA podem ser capazes de criar invencBes patenteaveis.
Finalmente, sistemas avancados de IA podem ser capazes de criar invengBes patentedveis.65 Por exemplo,
Stephen Thaler, afirma que seu sistema "Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Science"
("DABUS") criou duas invengdes patentedveis - uma "Chama Neural" e um "Recipiente Fractal" - por si s6.
Ele afirma que o contéiner foi "inteiramente a criacdo de um sistema de 1A sem controle humano™ que "néo
tinha treino em design de computadores, e (...) ndo foi convidado a fazer um. O recipiente usa "geometria
fractal para melhorar a transferéncia de calor, uma espécie de anti-Thermos. Tais invengdes, se mantidas em
segredo, certamente teriam valor potencial suficiente para se qualificarem para a prote¢do do segredo
comercial”
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diminua, o valor e a qualidade dessas informagdes podem aumentar, aproximando cada vez

mais a legislacao relativa ao segredo comercial do quadro de patentes.

A protecdo conferida aos segredos comerciais tem vantagens significativas em comparagéo
com outras formas de propriedade intelectual, como as patentes e os direitos de autor. Os
segredos comerciais ndo exigem taxas de registo, oferecem prote¢éo em tempo real, tém uma

duracéo teoricamente ilimitada e aplicam-se a uma vasta gama de informagdes.

Esta amplitude é particularmente relevante no contexto da IA, onde diversos tipos de dados,
processos de treino, pesos de modelos e mesmo até inferéncias e saidas de sistemas de 1A
podem ser considerados segredos comerciais. Assim, informacdes que tradicionalmente nao
seriam elegiveis para de protecdo patentes ou direitos de autor, como conceitos matematicos
ou dados de treino em IA, podem qualificar-se para protecdo como segredos comerciais,

desde que cumpram os requisitos de valor e confidencialidade.

No entanto, é importante notar que os segredos comerciais ndo protegem as informacdes
publicas. A proteccdo de segredos comerciais ndo se aplica, em geral, a informacdes que
possam ser obtidas por engenharia reversa através de meios legitimos, como a inspecédo de

um produto adquirido de forma legal.

As empresas devem adotar medidas adequadas, ou seja, «razodveis», para proteger 0s seus
segredos comerciais. Além disso, a proteccdo dos segredos comerciais ndo impede que

terceiros desenvolvam e utilizem as mesmas informacdes de forma independente.

Em vérios aspetos, a tecnologia de inteligéncia artificial (1A) levanta questdes semelhantes
as que surgem com programas e servicos de software tradicionais, especialmente no que se
refere a implementacdo de medidas tecnoldgicas razoaveis para proteger informacoes
confidenciais. V.g., as empresas devem assegurar que tém acordos estabelecidos com
fornecedores terceiros que incluam protecdes adequadas de seguranca de dados, bem como

restricBes no acesso e na utilizagdo de informacges proprietérias.

Assim como outros softwares, um sistema de IA alojado localmente - por exemplo, nas
instalagcbes da empresa ou dentro do seu ecossistema digital - pode oferecer uma maior
seguranga em comparagdo com um sistema alojado em servidores de terceiros que requer

acesso através de uma rede.
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No entanto, a tecnologia de IA apresenta riscos especificos de proteccdo de dados e
seguranga que ndo séo necessariamente encontrados em solugdes de software tradicionais.

Estes riscos incluem, por exemplo’:

A falta de mecanismos tradicionais de proteccdo de dados para modelos de IA, como

encriptacdo e controlos de acesso;

e A possibilidade de que amostras de treino especificas possam ser identificadas a
partir da saida do modelo, devido a memorizacGes, ataques de inferéncia, ataques de
inversédo e outras vulnerabilidades;

e O comportamento dos modelos e sistemas pode evoluir ao longo do tempo, a medida
que novas informacoes séo aprendidas ou que o modelo se desvincula do seu treino
inicial;

e O conhecimento adquirido numa tarefa de aprendizagem automaética pode ser
reutilizado em outras tarefas, através da aprendizagem por transferéncia;

e Dados de referéncia podem ser falhos, incompletos, tendenciosos ou manipulados,
resultando em inferéncias de modelos indesejaveis ou imprevisiveis;

e As inferéncias do modelo podem néo ser confidenciais se outras partes conseguirem
obter, de forma independente, a mesma ou uma similar inferéncia do modelo; e

e O panorama de ameacas esta a evoluir rapidamente devido a opacidade e

complexidade dos modelos de IA.

Os riscos de seguranca Unicos associados a tecnologia de 1A levardo a novas interpretacfes
sobre o que significa apropriar-se indevidamente de informacfes de 1A através de meios
impréprios, ou quais medidas sdo consideradas razoaveis para proteger informacdes

confidenciais, dependendo das circunstancias.

E fundamental notar que a protecdo do segredo comercial sobre pardmetros de modelo de
treino pode ser irrevogavelmente perdida se surgirem novos modelos que possibilitem a
engenharia reversa dessas informagdes. Inferéncias confidenciais também podem vazar se
ndo houver controlos de acesso adequados em vigor que garantam que apenas individuos

autorizados possam interagir com um sistema de 1A ou conjuntos de dados confidenciais.

207 Seguimos os exemplos partilhados SPECTOR, R. (2022, 18 de outubro). The pros and cons of protecting
Al as a trade secret. JD Supra. https://www.jdsupra.com/legalnews/the-pros-and-cons-of-protecting-ai-as-
3161472/
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Ao mesmo tempo, pode haver uma forma de proteger os segredos comerciais e divulgar
informacdes relevantes sobre possiveis decisdes automatizadas. Uma abordagem alternativa
consiste em assegurar que as pessoas dispdem de informacdes relevantes e significativas em
troca da protecdo dos segredos comerciais, para que possam Vverificar, com um esforco
razoavel, se foram tratadas de forma justa. Como alguns estudiosos explicaram, mesmo
quando o sistema de computador permanece uma «caixa negra», existem varias técnicas que
podem ser usadas para garantir que o sistema tenha certas propriedades desejaveis. 1sso
inclui verificacdo de software, provas de conhecimento zero, compromissos criptograficos e

escolha aleatoria justa?®®,

A proteccdo de segredos comerciais no contexto da inteligéncia artificial (IA) é essencial
ndo apenas para a defesa de ativos intangiveis, mas também para a preservacdo de
conhecimento especializado e valioso que sustenta o progresso tecnoldgico. No
desenvolvimento de sistemas de IA, é possivel identificar trés fases que beneficiam de forma
significativa da proteccdo como segredo comercial: a recolha e treino de dados, as redes
neuronais e algoritmos, e os dados de saida. Cada uma destas etapas tira partido da proteccao
dos segredos comerciais, assegurando uma abordagem mais abrangente e eficaz a gestdo de

informagdo confidencial.

1. Recolha e Treino de Dados — Embora os dados de treino possam, por si S0, ndo ser
patenteaveis, 0 conjunto de dados, mesmo quando constituido por informacGes
publicas, pode qualificar-se como segredo comercial. A organizacdo e tratamento
cuidadosos dos dados de treino sdo, portanto, ativos essenciais, fornecendo uma base

de conhecimento que permite as empresas otimizar a precisdo e eficacia dos seus

208At the same time, there may be a way to protect trade secrets and disclose meaningful information about
automated decision-making. First of all, it should be recognized that some information should not be disclosed,
such as information that could be used to game the system or that would violate privacy rights.

Next, it should be understood that full disclosure of things like machine-learning models, software code, and
training data would be useless to most people as a means to determine whether an automated decision was
properly made. As a result, eliminating or weakening trade secrets in algorithms in order to provide
explanations of decisions would not necessarily significantly increase accountability. A different approach is
to ensure that meaningful and relevant information is available to individuals as a quid pro quo for trade secret
protection so that individuals can ascertain with reasonable efforts that they have been dealt with fairly. As
some scholars have explained, even when the computer system remains a “black box,” there are several
techniques that can be used to guarantee that the system has certain desirable properties. These techniques,
which will not be explained here, include software verification, zero-knowledge proofs, cryptographic
commitments, and fair random choice.168 - HAGEN, Gregory R. - IA e Patentes e Segredos Comerciais
(1° de fevereiro de 2021). in Florian Martin-Bariteau & Teresa Scassa, eds., Artificial Intelligence and the Law
in Canada (Toronto: LexisNexis Canada, 2021), Disponivel em SSRN: https://ssrn.com/abstract=3734654,
pag. 18
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modelos de IA, assegurando simultaneamente uma protecgéo vital contra 0 acesso
indevido.

2. Redes Neuronais e Algoritmos — Embora a proteccdo de algoritmos por via de
patentes seja limitada, o design e implementacdo de redes neuronais e algoritmos
especificos podem ser protegidos como segredos comerciais, desde que respeitem 0s
requisitos legais. Esta proteccdo permite que os processos internos e metodologias
desenvolvidas se mantenham exclusivos, protegendo a vantagem competitiva que
resulta da criacdo de solucGes tecnoldgicas complexas e dispendiosas. Ao manter
estes elementos como segredos comerciais, as empresas conseguem salvaguardar os
detalhes da sua investigacdo e desenvolvimento, mitigando os riscos de reprodugéo
por concorrentes.

3. Dados de Saida dos Sistemas de IA — As inferéncias ou dados produzidos por
sistemas de IA também podem ser protegidos como segredos comerciais, caso se
trate de informacédo suficientemente confidencial e ndo acessivel ao publico. Esta
proteccdo € particularmente relevante, pois o valor das inferéncias reside
frequentemente na exclusividade das operagdes e processos que as geram, permitindo
as empresas obterem uma vantagem baseada em resultados Unicos e especificos,

derivados de operacdes de IA complexas?®.

A proteccdo de segredos comerciais ao longo destas fases proporciona as organizagdes ndo
s0 uma salvaguarda juridica, mas também uma vantagem estratégica que as protege contra
0 acesso nao autorizado a informacdo sensivel. Este tipo de proteccdo preserva o
conhecimento interno, reforgando a retencdo de valor dentro das empresas e assegurando
que o seu capital intelectual e operacional se mantém seguro. Para além disso, ao longo do

ciclo de vida de desenvolvimento da IA, a proteccdo de segredos comerciais permite mitigar

209 Stage 1: Data Collection and Training — Training data itself may not be protectable as a patent, but a
collection of data—even where that data comprises otherwise public information—can be protected as a trade
secret. This data can be highly valuable.

Stage 2: Neural Networks and Algorithms — There may be difficulty patenting algorithms alone under Alice.
But the algorithm or neural network design and implementation are eligible for trade secret protection if the
statutory requirements are satisfied.

Stage 3: Output of Al System — Output data is potentially protectable as a trade secret if the relevant
information is sufficiently secret and not generally known

QUINN EMANUEL URQUHART & SULLIVAN, LLP, The Rising Importance of Trade Secret Protection
for Al-Related Intellectual Property. Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP, 2023. Disponivel em
https://www.quinnemanuel.com. Pag.7
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0s riscos de apropriacdo indevida e promove um ambiente de inovagao que respeita tanto a

confidencialidade como os principios éticos.

4.2. — Analise de Direito de Autor enquanto solucéo para a tutela juridica

O direito de autor € um ramo do direito da propriedade intelectual que visa proteger criacdes
intelectuais, garantindo ao autor direitos exclusivos sobre suas obras. A protecao dos direitos
autorais tem sido fundamental para assegurar que criadores possam exercer controle sobre o
uso de suas criagdes, promovendo um ambiente seguro para a inovacao e o desenvolvimento

cultural.

Os fundamentos do direito de autor, regulado em diversos paises e por tratados
internacionais como a Convencao de Berna, € essencialmente um mecanismo de protecédo
aos interesses morais e patrimoniais do autor sobre sua obra. Esta protecdo abrange tanto o
direito moral, que inclui o reconhecimento da autoria e o respeito a integridade da obra,

quanto o direito patrimonial, que permite a exploragdo econémica da criacéo.

O conceito de direito de autor esta intrinsecamente ligado a valorizacdo da criatividade
individual. A obra original, desde que incorporada num meio fisico, goza de protecdo
automatica e independente de registo, o que distingue o direito de autor de outras formas de
protecdo, como as patentes, que exigem registo formal.

A andlise do direito de autor pode ser abordada sob diferentes perspetivas, incluindo os
critérios funcional e axioldgico, que auxiliam na compreensdo das finalidades e valores
subjacentes a essa protecdo juridica. Esses critérios também se correlacionam com outros
instrumentos de protecdo de direitos sobre criacOes intelectuais, como o direito a
patenteabilidade, permitindo uma analise comparativa dos fundamentos e propositos de cada
regime juridico. O primeiro presume como autor a pessoa fisica que se identifica ou é
indicada na obra, ao passo que o segundo é axioldgico e denota como autor aquele cujo

esforco e engenho intelectual resultou na elaboragéo da obra?®,

210 COSTA, José Augusto Fontoura, e outro; GARCIA, Marco Aurélio Fernandes -Inteligéncia artificial e
criatividade e o conceito de autor: arte algoritmica? Reflexdes sobre a protecdo de Direito do Autor,
inteligéncia artificial e obras feitas por maquinas. Ob. Cit., p. 171.
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O critério funcional do direito de autor refere-se ao papel que a protecdo autoral desempenha
na sociedade, enfocando o incentivo a cria¢do e a inovacao. Este critério estd diretamente
ligado ao objetivo de garantir ao criador 0s meios necessarios para explorar economicamente
sua obra, promovendo o desenvolvimento cultural e social. Assim, o critério funcional
enfatiza o papel do direito de autor como incentivo a producdo cultural, assegurando uma

contrapartida econdmica para os autores.

Ja o critério axiologico do direito de autor examina os valores e principios que fundamentam
a protecdo autoral, tais como o reconhecimento da autoria, a integridade da obra e a
promocao da justica distributiva. Esse critério esta relacionado com a ideia de que o autor,
enquanto criador de algo Unico, merece 0 reconhecimento e a valorizagdo de sua

contribuicéo.

O elemento criativo humano é assim essencial para que se consubstancie a autoria®'!, a
originalidade, caracteristica fundamental para que uma obra seja considerada como criacdo
protegivel, implica que esta resulte de um ato criativo humano. Este conceito de
originalidade é, portanto, inseparavel da presenca de um elemento criativo humano, ou seja,

uma intervencdo que decorra da personalidade e das escolhas criativas do autor.

A jurisprudéncia e a doutrina sobre o direito de autor em Portugal reforcam a ideia de que a
criagdo de uma obra deve ser entendida como uma manifestacdo da personalidade do autor.
Essa visdo esta alinhada com o principio de que o direito de autor ndo se limita a proteger o
conteddo da obra, mas também o processo criativo subjetivo que a originou, que € uma

expressao da personalidade do autor.

Porém, a presenca do elemento criativo humano estabelece também limites para o que pode
ser considerado uma obra autoral. Ideias ou conceitos abstratos, dados brutos e simples
algoritmos, que ndo resultam de uma escolha criativa e subjetiva, estdo fora da esfera de

protecdo do direito de autor.

Essa distin¢do é especialmente importante em areas onde a producdo de contetdos se torna

cada vez mais automatizada, como no caso da inteligéncia artificial. Atualmente, o debate

211 <A Jurisprudéncia moderna do TJUE, ja adaptada ao advento das novas tecnologias da informac&o, reforca
essa conexdo, estabelecendo que a obra deve refletir o trabalho criativo, artistico e a personalidade do autor,
que ultrapassa o esfor¢o meramente “mecdnico”, de tal forma que o “toque pessoal” do autor seja resultante
das suas escolhas livres e criativas durante a produgdo da obra” Idem. p. 172.
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em torno da autoria em obras criadas por maquinas sem intervencdo humana direta coloca
desafios ao direito de autor, tal debate reforca a relevancia do elemento criativo humano
como fator diferenciador para garantir a protecdo autoral e para assegurar que a tutela

juridica seja reservada a criac6es que refletem o intelecto humano.

Embora o direito de autor e o direito de patentes compartilhem o objetivo de proteger
criagdes intelectuais, as especificidades de cada regime refletem diferencas fundamentais em
termos de aplicacdo dos critérios funcional e axiologico. O direito de patentes, que protege
invencOes técnicas com utilidade pratica, baseia-se no critério funcional ao estabelecer

requisitos como novidade, atividade inventiva e aplicagéo industrial.

O critério axioldgico, no &mbito das patentes, reflete-se na valorizagdo do impacto social e
ético da invencao, reconhecendo a importancia da invencao para o bem-estar coletivo e para
a inovacdo. Assim, o direito de patentes, ao refletir o critério axioldgico, assegura que as
invencBes sejam Uteis e ndo prejudiciais, promovendo o progresso tecnoldgico sem

comprometer valores fundamentais.

Os regimes de direito de autor e de patentes sdo instrumentos complementares para a
protecdo das criacdes intelectuais. O direito de autor protege obras literarias e artisticas ao
valorizar a originalidade e a expressdo criativa, enquanto o direito de patentes incide sobre

invencdes técnicas, refletindo a utilidade pratica e a inovacao funcional.

A complementaridade entre esses regimes também evidencia a importancia de um equilibrio
entre o interesse do inventor (ou criador) e 0 acesso ao conhecimento. Tanto o direito de
autor quanto o direito de patentes, ao considerar o critério axioldgico, reconhecem que a

protecdo intelectual deve estar em harmonia com o bem comum e 0 acesso ao conhecimento.

4.2.1. - Tutela Juridica de Invencdes criadas por 1A

Embora o presente estudo ndo se proponha a aprofundar as possibilidades de atribuigéo de
direitos de autor a criages provenientes de métodos de inteligéncia artificial, julgamos

pertinente analisar as distintas solucdes de protecdo que o direitos de autor podem oferecer.
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Esta é uma questdo que surge a montante da protecdo por direitos de autor de obras geradas
por sistemas de machine learning: A semelhanca dos seres humanos, estes sistemas n&o
nascem ensinados; pelo contrario «aprendem» a criar obras literarias e artisticas através da

analise de quantidades vastas de conte(ido.?*?

Os diplomas legais que versam sobre direito de autor, usualmente definem claramente o
autor de uma obra como “a pessoa que a criou”. No entanto, obras com The Next Rembrant
desafiam-nos a pensar 0 que é uma obra original e se existe motivos para incluirmos obras
geradas por algoritmos de IA no leque de criacGes protegidas pelos direitos de autor.
Perguntamo-nos a esteira da analise de GUDAMUZ: 213Ser4 a analise mecanicista de dados
de dezenas de retratos suficiente para justificar a protecdo? Existe originalidade na
composicao do programa? E se a maior parte das decis@es criativas estiverem a ser tomadas

pela maquina? 2

O Reino Unido parece ter uma resposta conciliadora no seu texto legal ao definir na sua Lei
de Direitos de Autor, se¢do 9.° n. °3: “No caso de uma obra literaria, dramatica, musical ou
artistica gerada por computador, considera-se autor a pessoa por quem sdo efetuadas as

diligéncias necessdrias a criagdo da obra’?*°.

Para melhor enquadramento podemos desde ja referir que a atual construgdo do que veio a
tornar-se a atual redagdo do diploma legal, adveio de uma construcdo jurisprudencial de
varias décadas, a qual culminou com a decisdo histérica do comité de Whitford?!® na qual

ficou estabelecido que: “o autor do resultado ndo pode ser outro sendo a pessoa, ou pessoas,

212 “0Q processo pelo qual as maquinas de 1A criam producdes literarias e artisticas tem duas fases principais.
A primeira etapa é a aquisicdo e analise de uma base (ou corpus) de conhecimentos. Podemos, por exemplo
mostrar a uma maquina milhares de fotografias de cées e gatos para que ela aprenda as suas caracteristicas de
modo a poder depois reconhecer caes e gatos que “estd a ver” pela primeira vez”. (...) A segunda etapa ¢ a
producdo de um resultado que, para efeitos desta analise, pode assumir a forma de um objeto normalmente
protegido por direitos de autor (por exemplo, texto, imagem ou desenho). Para produzir um tal objeto, as
maquinas de IA podem analisar um “corpus” contendo potencialmente dezenas de milhares ou mais obras
protegidas existentes” — GERVAIS, Daniel — A Maquina Como Autora - Revista Propriedades Intelectuais
n.°11 de Janeiro de 2019, Editora Universidade Catolica Portuguesa, Lisboa.

213 GUADAMUZ, A. - Do androids dream of electric copyright? Comparative analysis of originality in
artificial intelligence generated works. Journal of Intellectual Property Law & Practice, (2017). Pag.10.

214 GUADAMUZ, A. - Do androids dream of electric copyright? Comparative analysis of originality in
artificial intelligence generated works. Journal of Intellectual Property Law & Practice, (2017). Pag.10

215 In the case of a literary, dramatic, musical or artistic work which is computer-generated, the author shall
be taken to be the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken
216 Em agosto de 1973, o Governo criou uma comissdo para investigar a legislagdo em matéria de direitos de
autor e design, chefiada pelo juiz do Supremo Tribunal Jack Whitford (1913-2001). Cfr.
https://iporalhistory.co.uk/?project=whitford-committee (consultada a 04 de novembro de 2024).
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que conceberam as instrucoes originaram os dados utilizados para controlar e condicionar

um computador a produzir um determinado resultado”.

Em suma podemos referir que ratio legis, do Reino Unido parece estar a coberto pela lei e
jurisprudéncia de forma a dirimir possiveis ambiguidades interpretativas: “De um modo
geral, o n.° 3 do artigo 9.° funciona como uma excegao aos requisitos de originalidade da
legislagdo sobre direitos de autor.”?!

No entanto sabemos que o Reino Unido é um dos poucos paises que protegem obras criadas
por computadores/maquinas de 1A. As restantes jurisdicdes avaliam a autoria com base numa
ponderagdo face a originalidade da obra, como é o caso das normas europeias, ou na validade
do pedido de direitos de autor com fundamento no esforco humano como € o caso dos
Estados Unidos.

Em Espanha por exemplo, a lei de direitos de autor refere como autor a pessoa singular que
a cria 2®enquanto a secgdo 7.° ?2°da Lei Alema4, diz-nos que “Autor é o criador da obra” e
embora ndo especifique que se trate de uma pessoa, o0 artigo 11.° da norma declara que 0s
direitos de autor “protegem o autor na sua relacdo intelectual e pessoal com a obra o que

implica necessariamente uma conexo com a personalidade. 2%

Também por isso, o resultado de obras geradas por 1A, ndo € abordado diretamente na
legislacdo europeia, a construcdo intrinsecamente associada & condigdo da criatividade
humana ndo o permite. Entdo a solucdo passara por decompor os elementos da tutela de

direitos de autor, especialmente a originalidade.

Embora essencial para a definicdo legal de autor, a originalidade ndo tem uma definicéo
simples, embora compreendida como um elemento fulcral, diferentes ordenamentos
juridicos desenvolvem-no de formas distintas. Mais ainda o nivel de originalidade pode

variar consoante a concecao de natureza da obra. Pez-embora dificil podemos argumentar

17 GUADAMUZ, A. - Do androids dream of electric copyright? Comparative analysis of originality in
artificial intelligence generated works. Journal of Intellectual Property Law & Practice, (2017). Pag.12

218 «“Articulo 5, 1. Se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artistica o cientifica.”
219 Section 7: Author The author is the creator of the work. - https://wipolex-
res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/de/de236en.pdf

220 Section 11: “Copyright protects the author in his intellectual and personal relationships to the work and in
respect of the use of the work. It shall also serve to ensure equitable remuneration for the use of the work. ” -
https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/de/de236en.pdf
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ndo ser impossivel harmonizar uma solucgdo juridica que acoberte invencGes criadas por 1A

generativa.

Em outras geografias, particularmente Estados Unidos, a Doutrina tenta igualmente
concatenar os direitos de autor com o resultado de obras geradas por 1A, uma dessas vozes
é BUTLER??, sugere-se, entdo, que a lei de direitos autorais sobre autoria deve ser
interpretada com uma “presuncdo humana”. Se uma obra for criada por uma maquina de tal
forma que o resultado seja indistinguivel do produzido por um autor humano, ela deve

receber protecdo de direitos autorais.

Essa é uma solucdo elegante, que incorpora o conceito do teste de Turing na lei, fazendo
com que o padrdo de autoria legal presuma que o autor é humano, independentemente do

processo de criacio???.

No entanto, o Gabinete de Direitos Autorais dos EUA fez recentemente uma declaragéo que
dificulta a interpretacdo a favor da existéncia de autores ndo humanos. Os EUA possuem um
sistema voluntario de registo e, embora essa formalidade ndo seja um pré-requisito para a
manutencdo dos direitos de autor, é necessaria para assegurar esses direitos. Nas Ultimas
diretrizes para o registo, 0 Gabinete de Direitos de Direitos de Autor, afirma claramente que
“registard uma obra de autoria original, desde que a obra tenha sido criada por um ser
humano”. Este caracter antropocéntrico, baseia-se em decisdes do Supremo Tribunal dos
EUA em Casos de marcas registadas, nos quais definem os direitos de autor como a protecéao
dos frutos do trabalho intelectual que “se baseiam nos poderes criativos da mente”, “No
entanto, poder-se-ia interpretar que esta declaracdo esta redigida de uma forma que
poderia ainda permitir alguns contetdos gerados por computador, se houvesse suficiente
participacdo humana. De igual modo, importa salientar que nédo se trata de uma lei, mas

222 Sobre a proposta de Butler, Guadamuz refere que: “Embora seja tentador apoiar esse teste, isso,
infelizmente, introduziria um critério qualitativo no direito autoral que atualmente ndo existe. Ter-se-ia de
perguntar aos juizes se um texto, uma cangdo ou uma pintura sdo produtos de um ser humano ou de uma
méaquina. Qualquer observador da arte moderna compreendera por que isso pode ndo ser uma boa ideia, e é
facil imaginar que os juizes poderiam se enganar com mais frequéncia.” While it is tempting advocate for such
a test, this would unfortunately incorporate a qualitative test to copyright that it currently lacks. Judges would
have to be asked whether a text, a song or a painting are the product of a human or a machine. Any observer
of modern art will understand why this may not be such a good idea, and it is easy to imagine judges getting it
wrong more often than not. GUADAMUZ, A. - Do androids dream of electric copyright? Comparative
analysis of originality in artificial intelligence generated works. Journal of Intellectual Property Law &
Practice, (2017). Pag.16
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apenas de um compéndio de praticas dos gabinetes, que poderdo ser alteradas ou

reformuladas em futuras edi¢ées. *%

Por outro lado, GUATAMUZ defende que com o desenvolvimento acelerado da inteligéncia
artificial (1A), surgem obras artisticas e literarias geradas por processos automatizados, o que
levanta questdes relevantes sobre a atribuicdo de direitos autorais. Embora, em diversas
jurisdicdes, tais obras ndo sejam reconhecidas como passiveis de protecdo autoral, alguns
paises, como Nova Zelandia, Irlanda, Africa do Sul e Reino Unido, optaram por conceder
esses direitos a pessoa que programou ou possibilitou o processo criativo automatizado. Este
modelo de protecdo, em particular o do Reino Unido, fundamenta-se no artigo 9(3) da
Copyright, Designs and Patents Act (CDPA), que atribui direitos autorais ao individuo que,
mesmo indiretamente, originou a criacdo de obras geradas por computador.
O autor propde que essa abordagem seja adotada de maneira mais ampla. A protecdo seria
conferida aqueles que possibilitam a criagdo da obra, mesmo na auséncia de intervengdo
criativa direta tradicional. Essa perspetiva implicaria uma reinterpretacdo dos padrbes de
originalidade, que, até o0 momento, premiaram o esforco e a pericia humanos, mas que, sob
esta proposta, abririam excecdo para os produtos da inteligéncia artificial sofisticada. A
alternativa — ou seja, a recusa em conceder protecdo a essas criagdes — significaria,
segundo o autor, uma contradicdo aos principios que justificam a protecdo de obras

criativas.??4

223 GUADAMUZ, A. - Do androids dream of electric copyright? Comparative analysis of originality in
artificial intelligence generated works. Journal of Intellectual Property Law & Practice, (2017). Pag.17

224 Sobre a possibilidade de protecdo de Vide igualmente PEREIRA, Alexandre Dias: PEREIRA, Alexandre
L. Dias - Autoria e inteligéncia artificial. In: Revista de Direito Intelectual. - N.° 2 (2021). “Nesta ordem de
ideias, parece-nos que a obra literaria ou artistica, enquanto fruto da liberdade de criacdo cultural, esta
umbilicalmente ligada ao espirito humano, pelo que as obras geradas por IA ndo serdo protegidas por direitos
de autor, embora possam ser objeto de direitos conexos, como os direitos do produtor de fonogramas e de
videogramas e, bem assim, do fabricante de bases de dados. Alguns casos, como as obras de artes plasticas
ou os programas de computador desenvolvidos autonomamente por sistemas de 1A, poderdo revelar lacunas
de protecdo, face a tipicidade fechada dos direitos exclusivos. Todavia, assim como a natureza gera obras de
arte com valor estético incalculavel, sem que os direitos de autor protejam essas obras nem haja necessidade
de as proteger, também n&o custa aceitar que a IA gere obras a nascenga livres de direitos. Assim, o
Regulamento deveria centrar-se na obra literaria ou artistica como fruto da liberdade de criagéo intelectual
da pessoa humana, sem prejuizo da atribuicdo de direitos conexos, nomeadamente aos produtores de
conteuidos audiovisuais, como forma de proteger e estimular os investimentos em sistemas de I4”, NO mesmo
sentido ASCENSAO, José de Oliveira, Direito Civil — Direito de Autor e Direitos Conexos, reimpressio
(1992), Coimbra: Coimbra Editora, 2012, pag. 75 “Assim como ndo ha direito de autor sobre obra da natureza,
também ndo ha direito de autor sobre obra de méaquina
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A protecédo desses produtos da IA incentivaria o progresso e a inovagéo, alinhando-se ao
objetivo dos direitos autorais de promover a criacdo e disseminagéo de novas ideias e formas

artisticas, mesmo quando nao resultam diretamente da mao humana.

Sobre a tutela de direitos de autor para obras geradas por IA, versam também GERVAIS e
LEMLEY, embora com fundamentacdes diferentes, recusam categoricamente que 1A seja

considerada autora mas oferecem algumas soluc@es alternativas,

Na sua analiss GERVAIS, questiona se a “criatividade” de 2maquinas de 1A pode ser
considerada verdadeiramente criatividade uma vez que para se ser criativo as escolhas de
“ndo devem ser indevidamente limitadas ou ditadas por consideracfes de eficiéncia
funcionalidade, ou normas e praticas aplicaveis ”??®, O autor questiona se esta criatividade,
assumindo que a mesma existe, seria mais ainda, a possibilidade de considerar este tipo de
criatividade equivalente, poderia original a necessidade de ser feito um teste de Turing aos
direitos de autor e ainda assim poderia dar-se 0 caso de um grupo de seres humanos nao ser
capaz de distinguir poemas escritos por seres humanos de poemas gerados por maquinas.
22T/ este argumento, GERVAIS, aponta duas falhas essenciais: o facto de a poesia ter
frequentemente uma forma mais livre e produzir uma “paleta mais vasta de resultados
esperados do que muitas outras formas de criacéo literarias mais estruturada” e por outro
lado que este teste passaria consideraria a maquina, em alguns aspectos, poder passar-se por

um ser humano e produzir “sésias criativos”??8

226 GERVAIS, Daniel — A Maquina Como Autora - Revista Propriedades Intelectuais n. °11 de janeiro de 2019,
Editora Universidade Catdlica Portuguesa, Lisboa

227 Frequentemente é analisada a capacidade de maquinas de IA serem capazes de gerar contetdo original de
cariz artistica e embora possa ser discutivel, até ao momento, o nivel de fidelidade dessas obras, concordamos
que estas obras existam. Como bem explana TITO RENDAS,: “Os sistemas de machine learning tém vindo a
mostrar-se capazes de levar a cabo uma atividade que se se julgava reservada aos seres humanos: a criagdo de
natureza literaria e artistica(..) obras como romances, composi¢des musicais ou pintura, algumas de elevado
mérito artistico e valor patrimonial, que representam um resultado criativo ndo previamente programado ou de
outra forma determinado por seres humanos.”. “RENDAS, Tito, “Da suscetibilidade de prote¢ao jusautoral de
obras geradas por sistemas de inteligéncia artificial”, in “Cato6lica Talks: Direito e Tecnologia, Editora da
Universidade Catélica de Lisboa. Nesta obra o autor defende que embora existam maquina de IA com um grau
de sofisticacdo que lhes permite a criacdo de obras artisticas, estas ndo beneficiam da tutela de direito de autor.
228 Embora possamos estar no advento de aplicacdes industriais e artisticas de Agentes de 1A e que pela sua
defini¢cdo, podem atuar como “assistentes” /auxiliares de seres humanos e tendo por tal a dimensao juridica
preparar-se para esta realidade, preconizamos que a verificar-se esta “criatividade autonoma” néo devera ser
tutelada nas mesma Otica que a aplicavel as obras criadas por seres humanos. Onde os interesses de autores
humanos sejam acautelados e a atividade de 1A regulada.
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Consolidada a posicdo do autor em relacdo a classificacdo de IA enquanto autora,

GERVALIS, refer igualmente a sua posi¢do face a classificacdo de IA enquanto “co-

autora/colaboradora”

Em relagdo as obras de criadas “em colaboragdo” por uma maquina e um autor humano 0
autor defende ser necessario excluir a producdo da maquina no &mbito da protecdo por
direitos de autor, assim apenas os elementos resultantes de escolhas feitas por programadores
ou utilizadores humanos devem ser considerados como criativos no sentido de direitos de

autor. Mais ainda os elementos produzidos pela maquina deverdo ser excluidos. 22°

LEMLEY, explora igualmente a problematica de quem devera ser gozar de direitos jus-
autorais de trabalhos gerados por IA, incluindo a propria IA, a empresa proprietaria da 1A

ou o utilizador que fornece os prompts.

Segundo o autor a resposta plausivel para quem deve possuir conteddo gerado por 1A é
localizar a criatividade na estruturacdo humana dos prompts que produzem esses

resultados.?°

Essa abordagem implica que o utilizador que fornece os prompts especificos e criativos para
a A deve ser considerado o proprietario do contetdo gerado por IA, assumindo que esses
prompts envolvem criatividade humana suficiente para se qualificar para a protecdo de

direitos autorais.

O autor refere ainda que esta abordagem recompensaria os esforcos criativos que o utilizador

tem na criacdo da obra, referindo o conceito de “prompt Engineering” %!, Este processo

229 GERVAIS, serve-se da analogia dos casos em que um autor reutiliza ma obra no dominio publico para criar
uma obra.

230 “The most common and most plausible answer, | think, seeks to locate creativity not in the generation of
outputs from Al but in the human structuring of the prompts that produce those outputs. On this theory,
Midjourney or Dall-E might generate an original work of art, but it does so in response to specific instructions
from the user.”-“ A resposta mais comum e mais plausivel, penso, procura localizar a criatividade ndo na
geracdo de outputs da IA, mas na estruturacdo humana dos prompts que produzem esses outputs. Nesta teoria,
Midjourney ou Dall-E podem gerar uma obra de arte original, mas fazem-no em resposta a instrucoes
especificas do utilizador." (tradugdo nossa) — LEMLEY, Mark A., How Generative Al Turns Copyright Upside
Down (July 21, 2023). Disponivel em: SSRN: https://ssrn.com/abstract=4517702

231 “prompt engineering,” going through dozens of refinements to coax an Al to produce just the right output.
And there is strong evidence that the way the prompt is phrased or refined can fundamentally influence the
output of foundation models. — “desenho de prompts” passando por dezenas de aperfeigoamentos para
persuadir uma IA a produzir o resultado certo. E ha fortes evidéncias de que a forma como o prompt é
formulado ou refinado pode influenciar fundamentalmente a producdo de modelos de fundacdo” (tradugéo
nossa) - — LEMLEY, Mark A., How Generative Al Turns Copyright Upside Down (July 21, 2023). Disponivel
em: SSRN: https://ssrn.com/abstract=4517702
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pode envolver um esforco criativo significativo, semelhante ao trabalho de um fotografo que

cria as condicdes para uma fotografia.

Por fim o autor, refere igualmente que segundo linhas orientadoras do Copyright Office:
Assumiu a posicao de que um trabalho original criado exclusivamente por uma IA
generativa ndo é passivel de direitos autorais, mas deu a entender que um utilizador possui
os direitos autorais,?® pelo menos em teoria, se eles derem instrugdes suficientemente

detalhadas para a IA que ajudam a moldar o trabalho final 23

233 The Copyright Office has taken the position that an original work created solely by a generative Al isn’t
copyrightable,but has hinted that a user owns the copyright, at least in theory, if they give sufficiently detailed
instructions to the Althat help shape the ultimate work.- LEMLEY, Mark A., How Generative Al Turns
Copyright Upside Down (July 21, 2023). Disponivel em: SSRN: https://ssrn.com/abstract=4517702
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Capitulo V — Patenteabilidade de InvencGes Geradas por 1A

5.1 Andlise de possiveis solucdes
Apbs a andlise das solucdes proporcionadas pelos segredos de negocio e direitos de autor,
direcionamos nossa discussdo para a avaliacdo da possivel resposta a problematica da

patenteabilidade de invencdes originadas por métodos de inteligéncia artificial.

Apresentamos essencialmente duas teorias: aquela que defende que os algoritmos de
inteligéncia artificial podem ser considerados inventores, podendo-se, por isso, conferir a
patente a ndo-humanos, e aquela que considera a inventividade humana como requisito
essencial da patenteabilidade, mas admite a posic¢éo da IA como colaborador/facilitador da

invencao

ABBOTT, Ryan, € a figura proeminente na corrente doutrinaria que sustenta que as
maquinas de inteligéncia artificial podem atuar como inventoras. O autor argumenta que 0s
computadores poderdo, em breve, "inventar": “Em breve, os computadores estardo
sistematicamente a inventar, e podera ser apenas uma questdo de tempo até que o0s

computadores sejam responsaveis pela maioria das inovacdes.”?%*

2359 pelo

ABOTT comega por referir a alteragdo do critério de “Rasgo de Genialidade
Congresso e a substituicdo do mesmo pelo teste de invencdo ndo 6bvia. A avaliacdo deste
requisito implica que a invencg&o seja percetivel por uma pessoa com conhecimentos técnicos
comuns na matéria (person having ordinary skill in the art, PHOSITA). O teste pressupde
que uma pessoa qualificada é objetivamente consciente, tendo lido, compreendido e
recordado todas as referéncias existentes do estado da técnica no campo relevante da

invencéo (estado da técnica analoga).?*

234 «35oon computers will be routinely inventing, and it may only be a matter of time until computers are
responsible for most innovation.” - ABBOTT, Ryan Benjamin, | Think, Therefore | Invent: Creative
Computers and the future of Patent Law. Boston College Law Review, Vol. 57, No. 4, 2016, pag 1122.
Disponivel em:at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2727884 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2727884-

235 Doutrina norte-americana de Patenteabilidade com que enfoque na protec¢do de invencdo que demonstra
um “rasgo de génio” ou uma visdo inventiva, obriga os inventores a demonstrarem que as suas criagcdes sao
pioneiras e inventivas, énfase no caracter Unico e ndo 6bvio das invengoes.

6 <4 federal judge explained that the way to obviousness test is to “first picture the inventor” as working in
his shop with the prior art references, which he is presumed to know, hanging on the walls around him.” “Um
juiz federal explicou que a forma de testar a obviedade é “primeiro imaginar o inventor” a trabalhar na sua
oficina com as referéncias do estado da técnica anterior, que se presume que ele conhece, penduradas nas
paredes a sua volta” - ABBOTT, Ryan Benjamin, | Think, Therefore | Invent: Creative Computers and the
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O teste de ndo-obviedade da invencdo é necessario para impedir variagcdes dbvias de uma
invencdo serem patenteadas; isso impede igualmente a reducdo de conhecimento da esfera
do dominio puablico. As invencgdes que teriam sido Obvias para pessoas especializadas ja
estdo ao alcance do publico, o que eleva a fasquia para a obtencdo de uma patente - um
resultado desejavel, ja que as patentes ndo devem ser concedidas de animo leve, dado o seu
efeitos anti concorrencial. Ao mesmo tempo, a criagdo de uma barreira demasiado elevada
para a patenteabilidade é indesejavel, pois, nesse caso, as patentes ndo incentivariam

adequadamente os investigadores. E necesséario um equilibrio.

O autor questiona o conceito de PHOSITA ao referir o exemplo da maquina de 1A da IBM,
Watson, como capaz de inserir na sua base de dados todas as receitas gastronomicas ja
criadas e, por isso, tornar-se um substituto do ser humano hipoteticamente especializado,
uma vez que tradicionalmente PHOSITA tem sido caracterizado pela capacidade em

processos repetitivos que produzem resultados expectaveis.

A substituicdo de uma pessoa com conhecimentos comuns para um computador com
conhecimentos comuns sugere uma alteracdo ao teste de originalidade. Atualmente o teste
leva em consideracdo o conhecimento prévio da pessoa na area de conhecimento. Por isso,
se for possivel alterar o requisito de conhecimento prévio, facilitaria a obtencdo de patente,

e seria mais provavel presumir inventividade.

ABOTT lembra-nos que a limitagéo trazida pelo PHOSITA, tem sido criticada, dado que 0s
critérios que indicam a ndo-obviedade ndo sdo suficientemente rigorosos e, por isso,

demasiadas invencdes com pouca inventividade sio patenteadas. %7

No entanto, se potenciais inventores comecarem a utilizar 1A ndo apenas como uma

ferramenta para os ajudar a desenhar e estimular possiveis inven¢fes, mas como meio de

Future of Patent Law. Boston College Law Review, Vol. 57, No. 4, 2016, pag 1122. Disponivel em:at
SSRN: https://ssrn.com/abstract=2727884 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2727884-

237 “The Supreme Court has particularly emphasized “the need for caution in granting a patent based on the
combination of elements found in the prior art.” The scope of analogous prior art has consistently expanded in
patent law jurisprudence, and the substitution of a skilled computer would complete that expansion.” — “O
Supremo Tribunal enfatizou particularmente “a necessidade de cautela na concessdo de uma patente com base
na combinagdo de elementos encontrados no estado da técnica”. O ambito do estado da técnica analogo tem-
se expandido consistentemente na jurisprudéncia da lei de patentes, e a substituicdo de um computador
especializado completaria essa expansaoA expansdo do ambito do estado da técnica tornaria mais dificil a
obten¢do de patentes, particularmente patentes de combinag¢do” ABBOTT, Ryan Benjamin, | Think,
Therefore | Invent: Creative Computers and the future of Patent Law. Boston College Law Review, Vol. 57,
No. 4, 2016, pag 1125. Disponivel ~ em:at  SSRN: https://ssrn.com/abstract=2727884
or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2727884-
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criacdo de novos inventos com a minima intervencdo humana, o papel dos inventores pode
passar do desenvolvimento de ideias desde a concegédo para o0 apoio e monotorizagéo de 1A

com capacidade inventiva no desenho de novas solugoes.

LEE. Y. Daniel?®® refere como exemplo paradigmético de desvio ao cumprimento do
requisito PHOSITA a maquina de IA, DABUS.: “O exemplo dado é o caso DABUS, em que
os inventores eram especialistas em IA, ndo especialistas na area de design de recipientes e
dispositivos de iluminagcdo. Mesmo sob o ponto de vista prevalecente da IA como uma
ferramenta inventiva e ndo como uma entidade inventiva, o facto de os ndo especialistas na
matéria por detras da DABUS terem sido capazes de “inventar”, selecionando dois
desenhos para patentear, sugere potenciais problemas na norma PHOSITA a luz da IA. Ou
talvez a questdo que deva ser colocada é se essa invencdo gerada por 1A ou assistida por 1A
merece 0 mesmo nivel de protecdo que a invengdo gerada por humanos, no sentido da teoria
do trabalho lockeana, e se essa invencdo deve ser incentivada ao abrigo do regime de

patentes. Por enquanto, o atual regime estatutario ao abrigo do 35 U.S.C. 8§ 103 trata todas

as formas de inventar da mesma maneira, ditando que ‘“patenteabilidade ndo deve ser

2999

negada pela forma como a invengdo foi feita.

Contudo, a superagao do caracter antropocéntrico da PHOSITA nao ¢ linear, ja que “Um juri
Um juri teria dificuldade em decidir o que um computador “especializado” consideraria
Obvio. Poderiam considerar alguns dos mesmos fatores que sdo aplicados a uma pessoa
competente, atividade humana e informatica. Por exemplo, o computador competente pode
ser uma pessoa competente com acesso a uma base de dados ilimitada de arte anterior de

um computador.?°

238 “In such Al-driven inventive paradigm, the level of sophistication of Al may become just as important as
the education level of the inventor and others in the relevant field. For example, the people behind DABUS
were experts in Al, not people of ordinary skill in the art of beverage container and lighting device
design. Even under the prevailing view of Al as an inventive tool and not an inventive entity, the fact that the
non-subject matter experts behind DABUS were able to ‘invent’ by selecting two designs for patenting hints at
potential wrinkles to the PHOSITA standard in light of Al. Should a PHOSITA then be a person having
ordinary Al? Or perhaps the question that should be asked is whether such Al-generated or Al-assisted
invention deserves the same level of protection as human-generated invention in a Lockean labor theory sense,
and whether such invention needs to be incentivized under the patent regime. For the time being, the current
statutory regime under 35 U.S.C. 8 103 treats all manner of inventing the same, dictating that “‘[p]atentability
shall not be negated by the manner in which the invention was made.” LEE, D. Y. (2021). The age of Al-
inventors may already be here. NYU School of Law.- Artificial Intelligence as an Inventive Tool and Its
Implication to the PHOSITA Standard - NYU Journal of Intellectual Property & Entertainment Law

239 Op. cit: “A jury would have a difficult time deciding what a “skilled” computer would consider obvious.
They could consider some of the same factors that are ap plied to the skilled person,312 human and computer
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KIM Daria, defende que nédo faz sentido, por enquanto, alterar o atual regime legal para
abranger algoritmos de IA como inventores. Para a autora, a discussdo atual sobre a
possibilidade de invencGes geradas por 1A é indissociavel da necessidade de afericdo da real

autonomia de 1A sem necessidade de intervencdo humana.

A autora refere que a ambicéo de fazer com que os computadores executem tarefas através
de ordens numa linguagem de alto nivel, sem especificar como devem ser realizadas, €
“irrealista, pelo menos num futuro previsivel”.?4® Um cenario plausivel é a utilizacdo de IA
como método computacional na resolucdo de varios problemas de investigacao, que, por sua
vez, originam solugdes inventivas. No entanto, enquanto os algoritmos de IA forem

instruidos por seres humanos, destringar entre engenho humano e ndo humano € inatil?*.

KIM, Daria, contrapde igualmente os conceitos de automatizacdo e autonomia. Embora a
autonomia implique autodeterminacdo ou autodominio, é duvidoso que os computadores
possam, de todo, ser autdbnomos em relagao aos seres humanos e executar a computagao “por
si proprios”. Para que qualquer operagdo possa ser executada num computador, ela tem de
ser programada (mesmo no caso de software que se auto-aperfeicoa). 2*> Em sentido
figurado: Os programadores sio a m4o que alimenta a IA. E improvavel que venham a ser

mordidos tdo cedo®*®

Em relacdo aos critérios de patenteabilidade, KIM Daria lembra-nos que as invengoes
desenvolvidas com a ajuda de técnicas e instrumentos de resolucao de problemas podem ser
relevantes para o critério de definicdo de pessoa com conhecimento na arte no contexto de
avaliacdo da atividade inventiva. “Mais ainda, quaisquer restri¢des legais a utilizagdo de
técnicas de resolucdo de problemas estariam em contradicdo com a prépria I6gica do direito
de patentes de promover a difusdo do conhecimento. A utilizacdo das ferramentas de
resolucédo de problemas néo foi prejudicial para a atribuigdo do direito de inventor a uma

pessoa singular, mesmo quando podem ultrapassar as capacidades humanas (por exemplo,

activity. For example, the skilled computer might be a skilled person with access to a computer’s unlimited
database of prior art.”

240 KIM, D - ‘Al-Generated Inventions’: Time to Get the Record Straight? In GRUR Internacional, Oxford
Academics, Volume 69, Issue 5, 2020. Pag. 444

241 “It highlights that, as long as instructions on the derivation of the input-output relation are provided by a
human, the delineation between human and non-human (algorithmic) ingenuity is pointless.” Ibidem. Pag.445
242 KIM, D - ‘Al-Generated Inventions’: Time to Get the Record Straight? In GRUR Internacional, Oxford
Academics, Volume 69, Issue 5, 2020. Pag. 447

243 NIAMH Reed, ‘Artificial Intelligence and the Future of Programming ’ (Dataflog, 13 June 2018), disponivel
em: Artificial intelligence and the future of programming | Dataflog (consultado a 08.11.2024)
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instrumentos 6ticos), ou quando organismos bioldgicos - que, ao contrario dos

computadores, s&o auto-organizados - podem estar envolvidos na investigacdo.*

A autora assume que, uma vez que ainda ndo existem sistemas de IA, completamente
autonomos, capazes de realizar tarefas na auséncia de qualquer instrucdo, a 1A pode ser
utilizada como uma ferramenta de resolugdo de problemas durante o processo inventivo de

criacéo.

Diz ainda que, embora as regras de coinventora nao sejam aplicaveis as interacdes
da:“maquina-ser humano” o principio subjacente de que devera existir uma contribuicdo
significativa ao desenvolvimento da invencdo, como um fator de qualificacdo a classificacdo
do inventor, ainda pode ser encontrado através da aplicagdo de IA: “ Por exemplo, a maioria
concordara provavelmente que o simples facto de ligar um computador ou de Ihe dar um
comando numa linguagem natural - ““ Resolve isto!”, ou “Concebe um novo produto! - nao
pode ser considerado como uma contribui¢cdo humana suficiente. Embora este cenario ainda
ndo seja realista, a questdo é saber se existem etapas intermédias executadas por um
computador que possam ser mais decisivas para a resolucdo de um problema e que

ultrapassem a contribuicdo humana.”**

Especificamente sobre a pretensdo premente ao caso DABUS, a autora refere que um dos
argumentos trazidos pelos requerentes foi a capacidade do computador em identificar a
originalidade antes de qualquer pessoa singular. N&o obstante, a autora sustenta que 0s
sistemas de [A sdo justamente treinados como ferramentas capazes de “ver” padrdes, e que

esse caracter prioritario ndo qualifica os sistemas de IA como inventores.

Para KIM Daria, desde que o humano instrua a relacdo contributo-resultado comunicada

através da computacdo, e enquanto os computadores estiverem vinculados a essas instrugoes,

244 “Even more so, any legal constraints on the use of problem-solving techniques would be at odds with the
very rationale of patent law to promote the diffusion of knowledge The use of the problem-solving tools has
not been prejudicial to the allocation of the inventor entitlement to a natural person, even where they may
surpass human capabilities (e.g. optical instruments), or where biological organisms — that, unlike computers,
are self-organising — might be involved in research” - KIM, D - ‘Al-Generated Inventions’: Time to Get the
Record Straight? In GRUR Internacional, Oxford Academics, Volume 69, Issue 5, 2020. Pag.447

245 “For instance, most would probably agree that merely switching on a computer, or giving a computer a
command in a natural language — “Solve this!’, or ‘Design a new product!’ — cannot be deemed as a sufficient
human contribution. While this scenario is not yet realistic,75 the question is whether there are interim steps
performed by a computer that might be more decisive for solving a problem and outweigh the human
contribution.” - KIM, D - ‘Al-Generated Inventions’: Time to Get the Record Straight? In GRUR
Internacional, Oxford Academics, VVolume 69, Issue 5, 2020. Pag.448
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aparentemente ndo ha razao para que as invencgoes assistidas por IA - alegadamente “geradas
por IA” - devam ser tratadas ao abrigo do direito de patentes de forma diferente das
invencgOes assistidas por outros tipos de ferramentas e métodos de resolucdo de problemas
no que respeita no que diz respeito a invencdo. Em vez disso, a utilizacdo de tais técnicas

deve ser uma questdo de avaliacio da atividade inventiva?4®,

Finalmente, em relagcdo & possibilidade de conferir personalidade & IA a autora refuta a
corrente doutrinéria que defende tal possibilidade, dizendo que: “Tal como ndo atribuimos
personalidade as leis da fisica ou da quimica, ndo devemos atribuir carateristicas humanas a
algoritmos que se limitam a seguir regras matematicas e estatisticas. A utilizacdo de
linguagem antropomorfica para descrever algoritmos - como dizer que eles “decidem” ou
“querem” - pode criar mal-entendidos sobre a verdadeira natureza da inteligéncia artificial
(IA). Esta tendéncia pode prejudicar a nossa capacidade de abordar corretamente os desafios
juridicos e sociais que a IA apresenta e pode induzir em erro as decisfes normativas.
Essencialmente, os computadores ndo “pensam” nem “escolhem”; limitam-se a executar

instrucdes predefinidas para produzir um resultado com base num determinado contributo.?*’

246 “Ag Jong as a human specifies instructions that determine how the input-output relation is derived through
computation, and as long as computers are bound by such instructions, there is seemingly no reason why Al-
aided —allegedly ‘Al-generated’ — inventions should be treated under patent law differently than inventions
assisted by other types of problem-solving tools and methods as far as inventorship is concerned. Instead, the
use of such techniques should be a matter of the assessment of inventive step.”. Ibidem

247 “4As we do not personify the laws of physics or chemistry neither should we attribute a mystic personality
to computational processes carried out according to the laws of mathematics and statistics. Even though it
became common to use the language that anthropomorphic algorithms, such tendency was viewed as an
obstacle to properly conceptualizing legal and societal challenges posed by Al techniques, as well as
misguiding the policy priorities. If computers only execute the problem-solving mechanism — defined in this
paper as instructions as to how the input-output relation should be derived through”. Ibidem
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5.2 Perspetiva Nacional da Problematica
Como anteriormente constatamos a posicdo face a titularidade ou ndo de direitos de

propriedade industrial por parte de algoritmos de 1A é um tema que suscita o interesse da
Academia na procura por solugdes que respondam a todos aqueles que tém interesse em ver

a sua invencao acautelada.

A correlacdo entre a tecnologia e a patenteabilidade ndo € um tema novo e na esfera lusitana,
jaem 2001, Alexandre Dias Pereira 2*®preconizava que “Em abstrato, nada parece impedir
que os processos codificados nos programas de computador possam satisfazer os requisitos
do direito de patente, isto &, tratar-se de invencdes novas implicando actividade inventiva e
susceptiveis de aplicacdo industrial. Por outro lado, estes processos, enquanto tais, ndo se
confundem, nem com a forma de expressdo pela qual sdo codificados nos programas de
computador, nem com puros métodos matematicos ou principios e métodos de actividades

intelectuais no dominio de actividades econémicas. ’2*°

Assim no que respeita a patenteabilidade de software o autor alerta que os programas de
computador enquanto tais ndo sio objeto de patenteabilidade °, no entanto a
patenteabilidade é admissivel mesmo quando esta inclua um programa de computador,
“quanto aos processos de exame, uma invencao podera ser patenteada mesmo que o objeto

da patente inclua um programa informatico.” %t

No que respeita a patenteabilidade de programas de software o autor aponta trés principais
argumentos a favor, a racio utilitaria dos programas de computador,?>? em segundo lugar a
funcdo ndo comunicativa da linguagem de programacdo de computador e em terceiro a

impossibilidade de alinhar o contetdo ideativo funcional dos programas de computador da

249 PEREIRA, Alexandre Libdrio Dias. " Patentes de Software: Sobre a Patenteabilidade dos Programas de
Computador.” In Direito Industrial, AA.VV., Faculdade de Direito de Lisboa / APDI - Associa¢do Portuguesa
de Direito Intelectual, Vol. I, Coimbra, Almedina, 2001, pp. 385-429.

250 Artigo 52 da Convencdo Europeia de Patentes. Esse artigo estabelece que, embora invengdes em todos os
campos da tecnologia possam ser patenteadas, os programas de computador “a si s6” nao sdo considerados
invengdes patenteaveis, salvo se apresentarem uma contribuicéo técnica adicional — ou seja, quando integrados
a uma aplicacéo técnica que resolve um problema concreto.

251 |bidem

22 QOriginalmente, acreditava-se que os programas de computador deveriam ser considerados invencdes e,
portanto, protegidos pelo sistema de patentes, justamente por serem essencialmente utilitarios e, sobretudo, por
sua forma de expressao ser subordinada ao contetdo funcional e ideativo. Ou seja, a verdadeira esséncia dos
programas estaria no seu conteido funcional — um processo — enquanto o texto do programa seria apenas uma
representacdo necessaria desse processo, tornando-o secundario. Assim, os programas de computador deveriam
ser vistos como entidades incorpdreas na categoria das invengdes e, como tal, amparados pela lei de patentes.
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sua forma expressiva, “ou seja, a impossibilidade de neles separar o texto codigo ou

formula, das ideias, principios, algoritmos ou processos >

Este ultimo argumento impede igualmente a eficacia dos direitos de autor para a tutela de
software pelo direito da Propriedade Intelectual, o autor centra a sua analise na insuficiéncia
dos direitos de autor para salvaguardar a esséncia funcional dos programas de computador,
nomeadamente os algoritmos e processos l6gicos que os constituem. Segundo o autor, a
tradicional distingéo entre ideia e expressdo, que fundamenta a protegéo por direitos de autor,
ndo abrange os elementos ideativo-funcionais dos programas, o que impulsiona a

necessidade de um modelo de protecdo que va além.

A protecdo dos programas de computador por patentes € problematica devido aos requisitos
rigorosos de novidade, atividade inventiva e aplicacdo industrial, além da necessidade de
registo. A Convencédo de Munique excluiu explicitamente os programas de computador do
catadlogo de invencOes patentedveis. Para superar essas dificuldades, surgiu a tese de que o
software possui uma natureza hibrida®®*, sendo uma categoria sui generis entre invencao e
obra, necessitando de um regime de protecdo especifico. [Esse regime sui generis
reconheceria a complexidade e a dualidade dos programas de computador?®, oferecendo
uma protecdo adequada tanto para a expressao literaria quanto para os aspetos funcionais e
tecnoldgicos do software. Esta abordagem fora entdo utilizada em tecnologias da

informacdo, como nas topografias de produtos semicondutores

Em suma, no que respeita a patenteabilidade de “programas de computador em si mesmo”
estd excluida do leque de invencGes patentedveis, no entanto, o autor defende que o processo

codificado na escrita 2°°de um programa pode beneficiar de direito & patente.

253 | bidem

254 A natureza hibrida dos programas de computador é definida pela combinacdo de elementos de obras
literarias e invencgdes. Isso significa que os programas de computador possuem tanto uma expressdo literaria
(o codigo escrito) quanto um contetido funcional (os algoritmos e processos légicos que executam tarefas
especificas). Essa dualidade implica que, enquanto a expressao literaria pode ser protegida por direitos de autor,
0s aspectos funcionais e tecnoldgicos ndo se encaixam perfeitamente nesse regime de protecao.

5 “Primeira, os programas de computador ndo sdo legalmente considerados como puras criagbes
intelectuais do dominio literario, por qualquer modo exteriorizadas, pois que de outro modo seriam protegidos
pelo direito de autor tout court. Segunda, 0s programas de computador também né&o serdo puramente ideias,
processos, sistemas, métodos operacionais, conceitos, principios ou descobertas, uma vez que estes elementos,
por si s6 e enquanto tais, ndo seriam protegidos ao abrigo do direito de autor”, PEREIRA, Alexandre Dias,
Op cit.

6 “Trata-se de sistemas ou processos funcionais, os quais devem ser valorados autonomamente, como tais.
Sdo o codigo-genético dos programas de computador, mas a eles ndo se reduzem. Permitem a obtenc¢do de
programas de computador, mas sdo realidades auténomas de cada implementagdo” Op. Cit
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Assim, segundo o autor nada obstaria a que fossem patenteaveis os processos codificados
nos programas de software. No entanto, a concessao desses direitos exclusivos deve levar
em conta a natureza especifica desses processos funcionais, assegurando, assim como no

257

caso da descompilacdo, <°* que seu uso para fins de interoperabilidade seja permitido.

Contudo o autor, se nos permitem, de forma quase clarividente, discute se faz sentido
conceder direitos exclusivos sobre as operacGes dos computadores. Argumenta que, ao
contrério das operacOes intelectuais humanas, a "inteligéncia" das méaquinas pode ser
apropriada, pois os computadores sdo maquinas e ndo sujeitos de direitos. Portanto, a

protecdo por patentes é adequada para essa apropriagdo.?®®

concreta, e como tal devem ser valoradas.

257 A descompilagdo é o processo de converter o cddigo-objeto (binario) de um programa de computador de
volta para o cédigo-fonte (linguagem de programacéo), permitindo assim a compreensdo dos algoritmos e
principios ldgicos subjacentes ao software. Esse processo € essencial para a interoperabilidade, ou seja, para
garantir que diferentes sistemas e programas possam funcionar juntos de maneira eficiente. A origem legal da
descompilacdo est4 na Diretiva 91/250/CEE do Conselho da Comunidade Europeia, de 14 de maio de 1991,
relativa a prote¢do juridica dos programas de computador. Esta diretiva foi adotada para harmonizar a protegao
dos programas de computador na Europa e inclui disposi¢des especificas sobre a descompila¢do De acordo
com a diretiva, a descompilacdo é permitida em circunstancias especificas, principalmente para fins de
interoperabilidade. As principais condic¢6es para a descompilacéo séo:

e Autorizagdo: A descompilagdo deve ser realizada por uma pessoa que tenha o direito de usar uma
copia do programa.

e Necessidade: A descompilacdo deve ser necessaria para obter as informagdes necessarias para
alcancar a interoperabilidade de um programa criado independentemente com outros programas.

e Limitagdo de Uso: As informacdes obtidas através da descompilacdo ndo podem ser usadas para
outros fins que ndo a interoperabilidade, ndo podem ser repassadas a terceiros, exceto quando
necessario para a interoperabilidade, e ndo podem ser usadas para desenvolver, produzir ou
comercializar um programa substancialmente similar.

e Protecdo dos Segredos Tecnologicos - embora a descompilacdo seja permitida para fins de
interoperabilidade, a diretiva também protege os segredos tecnoldgicos dos programas de computador.
As informagdes obtidas ndo podem ser usadas para outros fins, garantindo assim que os segredos
tecnolégicos e a "espinha dorsal" dos programas de computador sejam protegidos contra uso indevido.

A diretiva 91/250/CEE do Conselho da Comunidade Europeia, de 14 de maio de 1991 foi revogada pela
Diretiva 2009/24/CE, a qual se encontra disponivel em: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L.0024

258 “QOra, a NOSSO Ver, a resposta estd mesmo aqui. Os computadores sdo maquinas e as maquinas sdo objectos
de direitos, ndo sujeitos. Se nos parece insustentavel a atribuicdo de direitos privativos sobre operacdes
intelectuais do espirito humano, 0 mesmo ja ndo cremos para as maquinas. A maquina, enquanto coisa, pode
ser objecto de direitos, quer ao nivel da sua fisionomia fisica, quer ao nivel da sua composicao intelectual.
Por outras palavras, a “inteligéncia” das maquinas, ao invés da das pessoas humanas, pode ser apropriada.
O direito das patentes serd, justamente, a forma juridica adequada a essa apropriagédo”
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5.2.1 Conceito de Inventor
O conceito de inventor ndo decorre diretamente do CPI, no entanto o diploma legal estatui e

caracteriza quem ¢ passivel de ser titular de patentes, como estabelece o artigo 57.°n.°1. “ O
direito a patente pertence ao inventor ou seus sucessores por qualquer titulo” No caso de
invencoes feitas durante a execucdo de um contrato de trabalho, o direito a patente pertence
a empresa. Portanto, o inventor deve ser uma pessoa juridica, e a falta de personalidade
juridica € um obstaculo intransponivel para a atribui¢do do titulo de inventor a sistemas de
IA.

Embora esse requisito ndo seja explicitamente descrito no CPI, através a interpretacao
sistematica do nosso ordenamento, origem historica e hermenéutica, conseguimos destrincar

que o inventor que o CPI se refere é o inventor humano.

Ainda que seja revisitado, a luz dos novos desenvolvimentos tecnoldgicos e sociais, 0
conceito de inventor esta umbilicalmente ligado & personalidade juridica, nos termos do
artigo 66.° do Codigo Civil.

O requisito do inventor ndo é somente axiologicamente relevante, é uma diretriz formal da
qual depende a validade dos pedidos de patente, uma vez que a falta de indicacdo do nome
do inventor, € uma causa de recusa de concessdo de patente, e obsta a que seja realizado o

exame de formal do pedido de patente até essa identificacdo estar formalizada.

Caso a falta de indicacdo de autor ndo impedisse a concessdo de patentes: “tal permitira a
protecdo de inventos logrados a partir de programas de software no quadro da denominada
inteligéncia artificial e dos algoritmos geradores de criagdes, sem a meng¢do do nome do
inventor pessoa humana, aqui onde a fungdo do programador ja néo é hoje decisiva 2*°
Brilhantemente explanado pelo o Autor MARQUES, REMEDIO, e tracando um paralelismo
com o caso DABUS previamente esmiucado, a nogdo de inventividade humana é agora
fulcral na definicdo de quem sdo os titulares da patente nos casos em que a invencao é gerada

autonomamente por uma IA.

9 MARQUES, Jodo Paulo Remédio in Codigo da Propriedade Industrial Anotado, Luis Couto Gongalves
(coord.), Coimbra, Almedina, 2021. E GERALDES, Jodo de Oliveira - Sobre novos desafios do direito
industrial: patentes, Inteligéncia Artificial e o caso Dabus", Revista de Direito Comercial, 30 de dezembro de
2022. Disponivel em: www.revistadedireitocomercial.com
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N&o nos querendo alongar, a exce¢do de alguma doutrina minoritéria internacional a posicao
dominante é a de que as méaquinas de Inteligéncia Artificial ndo sdo dotadas de personalidade
juridica.

A falta de personalidade juridica dos sistemas de IA também afeta a protecéo de invengdes
e obras criadas por esses sistemas. Atualmente, as invengfes e obras geradas

autonomamente por IA ndo podem ser protegidas por patentes ou direitos autorais, pois a

legislacdo exige que o criador seja uma entidade com personalidade juridica.

5.3. Requisitos de Patenteabilidade e as Invencdes criadas por 1A
A definicéo de patente pode ser sumarizada como um direito exclusivo sobre uma invengéo

que proporcione um produto ou processo 2%° capaz de solucionar um problema técnico

existente. 261

No ordenamento portugués em alinhamento com o Varios sistemas europeus. 0S requisitos

262

de patenteabilidade<®> sdo o0s seguintes, novidade, atividade inventiva e aplicabilidade

industrial.

2600 artigo 50.°, n.° 2, do Cdédigo da Propriedade Industrial (CPI)

261 “A patente de produto refere-se a uma entidade fisica, pode ser um aparelho, maquina, substancia ou
CcoOmposi¢ao. Mas ndo se confunda a patente de produto com a natureza incorporea da invengdo. (...) A patente
de processo recai sobre uma atividade do mundo fisico (...). O processo propriamente dito respeita a sucessdo
de operac0es realizadas que conduzem a obtengdo de um produto, o/s métodos é um conjunto de regras para
fazer algo, o uso é a utilizagao nova de um produto ou processos conhecidos” - GONCALVES, COUTO, Luis
— Manual de Direito Industrial. - Propriedade Industrial e Concorréncia Desleal. 8.2 Edi¢do. Atualizada de
Acordo com o Novo Codigo da Propriedade Industrial. Coimbra: Almedina, 2019.

262 Para que uma invencao seja patenteavel segundo o CPI, deve cumprir os seguintes requisitos, conforme:

1. Novidade: A invencéo deve ser nova, ou seja, ndo deve estar incluida no estado da técnica. Este
requisito esta previsto no artigo 54.%, n.° 1, do CPI.

2. Atividade inventiva: A invencdo deve envolver uma atividade inventiva, ou seja, ndo deve resultar
de uma maneira evidente do estado da técnica para um perito na especialidade. Este requisito esta
previsto no artigo 54.%, n.° 2, do CPI.

3. Aplicacado industrial: A invencédo deve ser suscetivel de aplicagdo industrial, ou seja, 0 seu objeto
deve poder ser fabricado ou utilizado em qualquer tipo de indUstria, incluindo a agricultura. Este
requisito esta previsto no artigo 54.°, n.° 4, do CPI.

4. Carater técnico: A invencdo deve possuir carater técnico, sem o qual revestird uma natureza abstrata
e deixara de ser patenteavel. Este requisito é implicito e esta relacionado com a defini¢do de invencédo
no artigo 52.%, n.° 1, da Convencéo sobre a Patente Europeia (CPE), que é aplicavel em Portugal.

Além desses requisitos, a invencdo nao deve incidir sobre elementos excluidos da patenteabilidade, conforme
especificado no artigo 51.° do CPlI, tais como:

e Descobertas, teorias cientificas e métodos matematicos (artigo 51.%, n.° 1, alinea a)).

e Materiais ou substancias que ja se encontrem na natureza (artigo 51.°, n.° 1, alinea b)).

e Criag0es estéticas (artigo 51.°, n.° 1, alinea c)).

e Planos, principios e métodos do exercicio de atividades intelectuais, que sejam aplicados em matéria
de jogo, atividades econémicas ou programas de computador (artigo 51.°, n.° 1, alinea d)).
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N&o pretendemos debrucar-nos no presente momento nos requisitos de novidade e

aplicabilidade industrial, mas sim no requisito de atividade inventiva.

Em relagéo ao requisito da atividade inventiva, a sua definicdo ndo é clara. 2*De acordo com
0 artigo 56.° da CPE e o artigo 54.°, n.° 2, do CPI, uma invencao é considerada ter atividade
inventiva quando, para um especialista na area, nao for 6bvia em comparacdo com o estado
da técnica. O especialista na area representa o "perfil abstrato de uma pessoa ou grupo de
pessoas com qualificacdo técnica", 2%4sendo a figura que reflete o profissional tecnicamente

competente no setor.

Com melhor detalhe podemos desenhar 4 elementos para a composi¢do deste conceito: “a)
a invencao que se pressupde, naturalmente patentedvel quanto ao seu objeto; (2) o perito
na especialidade que supde atualmente, que seja um sujeito ou um conjunto de sujeitos por
regra pessoas fisicas, devidamente qualificados na area que respeita o invento (3) o facto
de o invento ndo resultar de forma evidente, o que é dizer que ndo podera tratar-se de uma
mera deducéo ou de invento dedutivo ou de mera inferéncia logica com relativa facilidade
de apreensdo (por perito); 4. do estado da técnica: isto é, em regra, todo o conhecimento

tornado acessivel ao piiblico em data anterior a data do pedido ou da prioridade *®

Para avaliar se o requisito da atividade inventiva esta cumprido, é necessario reconstruir a
situacdo que existia antes da data do pedido de patente. Nesse sentido, a doutrina e a

jurisprudéncia desenvolveram diversos métodos ou testes para analisar a atividade inventiva.

Para que uma invencdo seja considerada detentora de atividade inventiva, ndo deve ser
evidente para um especialista na area técnica pertinente, tendo como referéncia o estado da
técnica preexistente. A avaliacdo da atividade inventiva deve ser efetuada a luz do ponto de

vista de um especialista na matéria, entendido como uma pessoa com conhecimentos e

e ApresentacOes de informagdo (artigo 51.%, n.° 1, alinea e)).
A descricdo do invento deve ser suficientemente clara e completa para que a invencao possa ser executada por
gualquer pessoa competente na matéria, conforme exigido pelos artigos 62.%, n.° 4, 66.°, 75.%, n.° 1, alinea d), e
114.°, alinea d), do CPI.

264 MARQUES, Jodo Paulo Remédio in Cédigo da Propriedade Industrial Anotado, Luis Couto

Gongalves (coord.), Coimbra, Almedina, 2021.

265 Citamos a construgdo conceitual, conforme ilustrada pela Prof. Dra. Sara Peixoto na publicacdo da sua
monografia que versa especialmente sobre- “O Requisito da Atividade Inventiva da Invengdo Patenteavel e as
Invengdes Geradas por Inteligéncia Artificial”, a qual consideramos um valido contributo para a analise da
tematica. PEIXOTO, Sara - O Requisito da Atividade Inventiva da Invencdo Patentedvel e as Invengdes
Geradas por Inteligéncia Artificial. Almedina, 2024.
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competéncias medianas no dominio técnico em questdo. A invengdo deverd, portanto,
traduzir-se num avanco técnico significativo, que ndo decorra de uma combinagéo evidente

de elementos ja conhecidos e consagrados pelo estado da técnica.

Varios métodos e testes foram desenvolvidos para a avaliacdo da atividade inventiva, entre
0s quais se destacam o Teste de Graham, o Teste de Bochnovic, o Teste de Marko, Teste de
Windsurfing/Pozzoli €2%, de forma particular, o Teste Problema-Solucio, aplicado pelo
Instituto Europeu de Patentes (IEP): a) 2’Identificar anterioridade mais proxima; b)Definir
qual o problema técnico a ser resolvido, como sendo o objeto da invencdo; c) examinar se
uma pessoa habil no assunto, levando em conta o estado da arte, teria ou ndo sugerido o
recurso técnico reivindicado como um meio de obter os resultados apresentados pelo invento

reivindicado.

Nos casos em que a invencgdo é auxiliada por métodos de IA a questdo relativa a atividade
inventiva ndo se coloca se esta for utilizada meramente como uma ferramenta, como por
exemplo no processamento de dados de estatistica para uma investigacdo de mercado. Uma
vez que ndo altera o processo de exame a invencdo nem €, no presente momento, requerido

que a utilizacdo desses meios seja divulgada. 268

O requisito de atividade inventiva ganha uma relevancia acrescida nas invencdes geradas
por IA, uma vez que uma invengdo pode ser “ndo-obvia” para uma pessoa qualificada, mas
tornar-se quando outra pessoa pode usar um sistema de 1A semelhante para gerar a invencéo
269 A questdo prende-se igualmente com saber se tendo & sua disposi¢cdo um computador
quéntico ou ainda melhor a capacidade de calcular de forma quéantica, se um ser humano nédo
seria capaz de atingir um mesmo resultado que a maquina e por isso ndo ser uma invencgao

inteiramente surpreendente ou revolucionaria.

266 Para uma analise mais aprofundada de cada um destes subtipos de testes vide, PEIXOTO, Sara - O Requisito
da Atividade Inventiva da Invengdo Patentedvel e as Invenges Geradas por Inteligéncia Artificial. Almedina,
2024.

%7 |EP - Guidelines about the inventive Step — Problem and Solution Approach — Disponivel em:
https://www.epo.org/en/legal/case-law/2022/clr_i_d_2.html

268 A fim de preservar a transparéncia e originalidade humanas, consideramos que essa divulgacdo devera ser
obrigatoria e um requisito na apresentacdao de pedido de patentes, sob pena de registo incorreto do invento,
fraude e concorréncia desleal.

265 "Embora uma invengdo possa ndo ser 6bvia para uma pessoa qualificada, ela pode se tornar ébvia
guando vista através das capacidades de um sistema de IA semelhante." - RAMALHO, Ana -
Patenteabilidade de invencOes geradas por 1A: é necessaria uma reforma do sistema de patentes?
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Tendo em consideracdo a realidade presente, a peritagem a invengdes geradas por 1A, torna-
se herculea e praticamente impossivel, por duas razdes: O modelo de peritagem esta assente
na percecdo que o inventor é uma pessoa humana e por tal é avaliada no prisma de uma

pessoa humana,?’

ainda que possam ser adotadas ferramentas de IA para auxiliar o perito
humano esta “engenharia inversa” que lhe ¢ pedida nao ¢ intuitiva e pode ser inconclusiva

dependendo da complexidade da descrigdo da invencdo em analise.

Atualmente estd j4 a ser equacionada a possibilidade de peritos avaliadores de 1A na
avaliagéo de invencdes igualmente criadas por algoritmos de IA. Numa visdo tecno-céntrica
a eficiéncia de processamento e por tal justificando a completa eliminacdo do ser humano

do processo.?™

5.4. Posigdes a favor da patenteabilidade de invencGes geradas por 1A
Admitimos anteriormente, que o cumprimento dos requisitos de patenteabilidade é um

processo complexo e que ab initio a classificacdo da IA enquanto inventora € ja de si um
obstaculo dogmatico a concretizagcdo dos restantes critérios. No entanto, imaginando que
abandonamos a questdo a invencdo é considerada patenteavel, quem e em que moldes detém

o direito exclusivo sob aquela criagdo?
Teoria da Frutificacéo

A teoria da frutificacdo, no dominio do direito da propriedade intelectual, sustenta que o
proprietario de uma maquina ou sistema de inteligéncia artificial (1A) deve ser titular dos
direitos sobre as invencdes ou criacdes resultantes dessa tecnologia. Fundamenta-se na
analogia com a propriedade de bens materiais, segundo a qual o titular de um objeto detém

igualmente os frutos por este produzidos.

270 Concordamos inteiramente com GERALDES, Jodo de Oliveira: Com efeito, 0 modelo da peritagem esta
assente na pressuposi¢do de que o inventor € uma pessoa humana e que a sua inventividade deve ser avaliada
pelo prisma da inventividade humana. Ainda que se possa referir que este problema podera ser superado com
a reconfiguracdo do modelo de peritagem, com novas regras oumétodos de avaliacdo da inventividade nos
casos de invencdo gerada por Inteligéncia Artificial - GERALDES, Jodo de Oliveira - Sobre novos desafios do
direito industrial: patentes, Inteligéncia Artificial e o caso Dabus", Revista de Direito Comercial, 30 de
dezembro de 2022. Disponivel em: www.revistadedireitocomercial.com

271 Como defendido por Ryan Abott em ABBOTT, R. - | think, therefore, I invent: creative computers and

the future of patent law. Boston College Law Rev., Boston, MA, EUA, Volume 57 2016, p.1079.
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No &mbito do direito da propriedade, a frutificacdo determina que o proprietario de um bem
possui também os seus produtos derivados. Aplicando este principio a inteligéncia artificial,
argumenta-se que o titular do sistema devera ser reconhecido como proprietario das
invencdes que dele emanam. 22A justificacdo assenta no investimento despendido na
concegdo, manutencdo e operagdo da IA, legitimando o direito a fruicdo dos beneficios

econdmicos decorrentes.

N&o obstante, esta teoria enfrenta obstaculos juridicos significativos, dado que os regimes
de patentes pressupdem que o inventor seja uma pessoa singular. A legislacéo vigente ndo
reconhece as maquinas como inventoras, o que dificulta a atribuicdo de direitos de patente

com base nesta perspetiva.

Para viabilizar a teoria da frutificacdo, seria imperativo reformular o quadro normativo da
propriedade intelectual, criando categorias juridicas ou redefinindo os conceitos de inventor
e de titular de patente. Além disso, tornar-se-ia essencial reformular os critérios de avaliacdo
da inventividade, de modo a contemplar a capacidade dos sistemas de 1A para gerar solucdes

inovadoras.
Teoria do Incentivo.

A teoria do incentivo sustenta que as patentes promovem a inovacdo ao conferir
exclusividade na comercializacdo das invencdes, evitando a sua apropriacao por terceiros, o
que poderia desencorajar 0s inventores e, consequentemente, comprometer o progresso da
sociedade. No entanto, o sistema de patentes pode fomentar mais a protecdo juridica das

invencdes do que a propria criacdo de novas solugdes, sendo 2"3que, para além dos incentivos

212 “FEquaciona-se a possibilidade de aplicar uma espécie de regime de frutificacdo a bens intangiveis
derivados da atividade da Inteligéncia Artificial. Os resultados desta atividade integrariam, deste modo, o
patrimdnio do proprietario da Inteligéncia Artificial. Este tipo de titularidade do direito a patente resultante
de frutificacdo — introduzindo variagGes/desvios ao principio do inventor (os direitos de propriedade
industrial pertencerd@o ao inventor e ndo ao primeiro apresentante)”’- GERALDES, Jodo de Oliveira - Sobre
novos desafios do direito industrial: patentes, Inteligéncia Artificial e o caso Dabus"”, Revista de Direito
Comercial, 30 de dezembro de 2022. Disponivel em: www.revistadedireitocomercial.com

273 “This could in turn discourage inventors from producing new inventions, and as a result society as a whole

would theoretically be worse-off.- RAMALHO, Ana - Intellectual Property Protection for Ai-Generated
Creations- Europe, The United States, Japan - TAYLOR AND FRANCIS, February 2018
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financeiros, fatores como prestigio e reconhecimento também desempenham um papel

determinante na motivacao para inovar.

Para garantir que apenas invenc¢des genuinamente inovadoras sejam patenteadas, introduziu-
se 0 requisito de atividade inventiva ou ndo evidéncia, que impede a concessao de patentes
a solucGes Gbvias, assegurando que o sistema de patentes preserve a sua funcédo essencial de

estimulo ao avanco tecnolégico e cientifico.
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Capitulo VI - Conclus6es

6.1. - Conclusdes

Encetamos o presente estudo sobre o tema “A Patenteabilidade de Inven¢des Criadas Por
Métodos de Inteligéncia Artificial”. Na primeira parte, analisamos o conceito de inteligéncia
artificial, nos seus varios subtipos, até chegarmos a machine learning e aos revolucionarios
Agentes de IA.

Assim, a Inteligéncia Artificial (IA) permite automatizar processos de aprendizagem
baseados em dados pré-definidos, realizando tarefas repetitivas e complexas de forma fiavel
e mitigando a fadiga humana. Contudo, a intervencdo humana é fundamental para garantir a
eficacia, seguranca e ética desses sistemas. A IA generativa, uma aplicagdo de machine
learning, cria amostras de dados a partir de padrbes aprendidos e funciona em trés fases:
treino, ajuste e geracdo, avaliacdo e reajuste. O modelo é inicialmente treinado com grandes
conjuntos de dados, ajustado a necessidades especificas e, por fim, os resultados sdo

avaliados e continuadamente refinados.

Seguidamente, analisamos as diferentes correntes doutrinarias acerca da possivel atribuicao
de personalidade juridica a inteligéncia artificial (1A). Entre essas correntes, destacou-se a
posicdo da autora Mafalda Barbosa, que argumentou gque a autonomia e a capacidade de
autoaprendizagem de determinados algoritmos poderiam atingir niveis de inteligéncia

comparaveis aos de seres humanos, incluindo criangas ou individuos em estado de coma.

A discussao sobre a concessdo de personalidade juridica a A envolveu consideracgdes tanto
éticas quanto juridicas. Nesse sentido, Mafalda Barbosa sugeriu que tal reconhecimento
somente seria viavel sob uma abordagem formalista, que desconsiderasse 0s aspetos éticos
e tratasse os algoritmos como sujeitos de direitos e obrigagdes. No entanto, a autora

apresentou essa tese como uma possibilidade tedrica.

O debate sobre o tema dividiu-se essencialmente entre duas posi¢des principais: favoraveis
e contrarias a atribuicdo da personalidade juridica a IA. Os defensores sustentaram que,
diante da crescente autonomia dos sistemas de 1A, o reconhecimento juridico tornar-se-ia
necessario para garantir sua responsabilizagdo por eventuais danos e para assegurar direitos,

0 que poderia, adicionalmente, incentivar a inovacgao e proteger a propriedade intelectual.
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Por outro lado, os criticos argumentaram que a concessdo de personalidade juridica a 1A
poderia diluir a responsabilizacdo, permitindo que desenvolvedores e empresas se
isentassem de consequéncias legais. Além disso, apontaram a complexidade juridica

decorrente da atribuicdo de direitos a entidades destituidas de moralidade e consciéncia.

Por fim, a questdo remeteu a uma reflexdo mais ampla sobre os principios tradicionais da
personalidade juridica, historicamente vinculados a dignidade e a responsabilidade moral,

atributos inerentes a condi¢do humana.

O Caso DABUS referiu-se a um debate juridico global sobre a patenteabilidade de invencdes
geradas por Inteligéncia Artificial. Em 2018, o Dr. Stephen Thaler, cientista americano, criou
o sistema de IA DABUS, que combinou redes neurais e algoritmos genéticos para simular
criatividade humana. O DABUS, através de treino supervisionado e atividades ndo
supervisionadas, gerou novas ideias e solu¢des de forma autbnoma. Em sintese, o ponto
central do caso foi a questdo de saber se uma IA poderia ser legalmente considerada
inventora em pedidos de patentes, uma vez que nao houve envolvimento humano na
concecdo das invencdes. Thaler sustentou que era titular dos direitos do cddigo e da
propriedade do computador onde o DABUS operou, mas ndo se considerou o inventor das
invencgOes, pois foram geradas autonomamente pela IA. Argumentou que a designacao do
inventor era um principio fundamental do direito de patentes e que nomear outra pessoa que

ndo o verdadeiro inventor seria contrario a esse principio, podendo constituir um ilicito.

Para o Instituto Europeu de Patentes, o pedido principal ndo foi admissivel porque a pessoa
designada como inventora ndo cumpriu os requisitos legais, que exigem que o inventor seja
uma pessoa com capacidade juridica. Ndo foi demonstrado que existisse um acordo que
permitisse interpretar a situacdo de forma diferente, e a interpretacéo legal prevalente excluiu
maquinas ou dispositivos como inventores. O argumento sobre o direito do publico de saber
como a invencdo foi feita ndo alterou a interpretacéo da lei. A recorrente, ao afirmar ser
proprietaria e criadora da maquina, ndo se enquadrou na definicao legal de sucessora de um

inventor. Portanto, o pedido auxiliar ndo foi admissivel.

Ap0s esgotar as opgdes no USPTO, Thaler processou 0 USPTO no Tribunal Distrital dos
EUA em agosto de 2020, alegando que a rejeicdo violava a Constituicdo, a Lei de
Procedimento Administrativo e a Lei de Patentes, defendendo que a IA deveria poder ser

considerada inventora. O tribunal deu sentenga sumaria a favor do USPTO, concluindo que,
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de acordo com a Lei de Patentes dos EUA, um "inventor" deveria ser um "individuo",

entendendo-se por "individuo" uma pessoa natural.

A Lei de Patentes da Coreia do Sul definiu claramente o inventor como uma pessoa singular,
sendo que, mesmo quando se referem pessoas coletivas, 0 termo "inventor” diz respeito

exclusivamente a u

ma pessoa com nome completo e morada. O Tribunal Sul-Coreano questionou se a invencao
criada por Thaler poderia ser considerada uma IA forte, dado que a IA DABUS néo é
completamente auténoma, com envolvimento humano no processo de aprendizagem e na
estruturacdo da patente. A Lei de Patentes Coreana exigiu que a invencgédo fosse uma "ideia
técnica" que envolvesse atividade mental humana, e a capacidade juridica foi considerada

essencial para a designacéo de inventor.

Na Australia, na conclusdo do julgamento em primeira instancia, o juiz reafirmou que,
embora a inteligéncia artificial (IA) pudesse ser considerada um inventor no contexto do
direito de patentes australiano, a propriedade da patente deveria ser atribuida a uma entidade
com personalidade juridica, seja ela uma pessoa singular. Em consequéncia, o juiz entendeu
gue o reconhecimento da IA como inventora apresentava um caminho juridicamente viavel
e em consonancia com os principios legislativos existentes, pois respeitava os requisitos de
representacdo legal para a administragdo de patentes. Assim, a decisdo estabeleceu um
modelo de integragéo da IA no sistema de patentes, abrindo precedentes para a aceitagao de
inovacOes ndo humanas, desde que a sua gestdo juridica e econdmica fosse atribuida a uma

entidade juridicamente responsavel.

No entanto, em sede de recurso interposto pelo Comissario de Patentes, 0s juizes recusaram
a pretensao de Thaler e restabeleceram o veredito dado pelo Comissario, com 0s seguintes
fundamentos: O Tribunal analisou a Lei das Patentes de 1990, destacando que termos como
"Inventor" sdo consistentemente descritos com linguagem que implica atributos humanos,
incluindo pronomes e atos mentais, que exigem capacidades cognitivas. A interpretacéo do
termo "inventor” foi feita no contexto da lei e da intencdo legislativa, concluindo que nédo
havia inteng&o de incluir inventores ndo humanos. O Tribunal também examinou a evolugéo
historica do conceito de inventor, observando sua associagdo com a criatividade humana,
que se manteve constante apesar dos avangos tecnoldégicos. Quanto a reviséo legislativa,

questionaram se permitir A como inventor serviria aos objetivos de incentivar a inovacao e
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promover o beneficio publico. Além disso, ponderaram as implica¢des econémicas, éticas e

a necessidade de harmonizagdo internacional.

Jana Africa do Sul, os requisitos formais para a concessio da patente foram cumpridos, mas
a decisdo ndo foi revolucionaria a ponto de redefinir globalmente o conceito de inventores,
especialmente no que se refere a Inteligéncia Artificial. A patente concedida a DABUS,
embora formalmente valida, careceu de substancia e pode ser questionada. Na academia sul-
africana, existiram duas correntes: uma que argumentou contra a patente, por violar a Lei de
Patentes e comprometer a inventividade humana, e outra que sugeriu uma nova categoria
juridica para a IA, reconhecendo sua capacidade de inventar, mas sem conferir-lhe

personalidade plena.

Com a crescente disseminacao da inteligéncia artificial (1A), o equilibrio no contexto de
segredos comerciais foi significativamente alterado, o que exigiu uma reavaliacdo do
enquadramento juridico existente. A possibilidade de que "o processo de criagdo de segredos
comerciais venha a ser cada vez mais dominado pela IA, em vez de por humanos" revelou-

se uma realidade que sublinhou a urgéncia de uma atualizacéo legislativa.

A protecdo de segredos comerciais no contexto da inteligéncia artificial (1A) revelou-se
essencial ndo apenas para a defesa de ativos intangiveis, mas também para a preservacéao de
conhecimento especializado e valioso que sustenta o progresso tecnoldgico. No
desenvolvimento de sistemas de IA, foi possivel identificar trés fases que beneficiaram de
forma significativa da protecdo como segredo comercial: a recolha e treino de dados, as redes

neuronais e algoritmos, e os dados de saida.

Os segredos comerciais tornaram-se cada vez mais importantes para as empresas de
inteligéncia artificial (1A), mas a sua utilizacdo apresentou desafios significativos. A
principal limitacdo da protecdo dos segredos comerciais € que ela depende da capacidade de
manter a informacdo em segredo. Manter o software em segredo mostrou-se complexo e
oneroso por diversas razdes: (1) a rotatividade nos setores tecnoldgicos exigiu contratos de
trabalho robustos para garantir que os funcionarios e ex-funcionarios mantivessem o
segredo; (2) a facilidade com que o software pode ser "roubado” (como atraveés do download
para uma unidade USB) exigiu politicas de ciberseguranga rigorosas; (3) a engenharia
inversa foi uma defesa contra a apropriacao indevida de segredos comerciais, o que obrigou

a que o software fosse projetado de forma a prevenir essa possibilidade; e (4) a necessidade
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de compartilhar amplamente a tecnologia com funcionérios e parceiros aumentou o risco de

divulgacdo ndo autorizada de segredos de negdcio.

Além disso, os detentores de segredos comerciais enfrentam dificuldades em fazer valer os
seus direitos e provar as infracdes. Para proteger os seus segredos, as empresas devem
primeiro provar que a informacdo violada é, de facto, um segredo comercial. Como 0s
segredos comerciais ndo sao registados formalmente, as empresas precisam demonstrar que
0 seu segredo cumpre os critérios legais exigidos. Apds isso, devem provar que houve
apropriacdo indevida do segredo, o que envolve um elevado 6nus probatorio, especialmente
em paises com recursos limitados para investigacGes. A complexidade técnica dos sistemas
de IA e a grande quantidade de dados envolvidos dificultam ainda mais a prova da infracéo.
Além disso, em muitas jurisdi¢des, ha uma preferéncia por provas documentais em vez de

depoimentos de testemunhas, o que também complica a aplicacdo dos direitos.

Dado o aumento do risco de roubo de segredos comerciais, especialmente através de meios
cibernéticos, e as dificuldades em proteger e fazer valer esses direitos, o potencial dos
segredos comerciais como mecanismo de protecdo da IA € limitado. Estes desafios indicam
a necessidade de legislagdes nacionais, regionais e globais mais robustas e harmonizadas. O
compromisso de governos em desenvolver essas legislacfes e 0 empenho das empresas em
proteger eficazmente os seus segredos comerciais contribuirdo para um ambiente mais

favoravel a inovacdo no campo da inteligéncia artificial.

O Reino Unido, através do artigo 9., n.° 3 da sua Lei de Direitos de Autor, oferece uma
solucdo conciliatoria para as obras geradas por computador, considerando como autor a
pessoa que toma as diligéncias necessarias a sua criacdo. Esta abordagem deriva de uma
construcao jurisprudencial ao longo de varias décadas, culminando na decisdo do comité de
Whitford, que determinou que o autor deve ser quem cria as instrugdes que orientam o
computador a produzir um resultado especifico. Esta definicdo no Reino Unido é uma
excecdo ao requisito de originalidade das obras, ao contrario de outras jurisdicdes que
exigem intervengdo humana direta. Na Europa, a originalidade continua a ser um elemento
essencial para determinar a autoria, com um enfoque na criatividade humana. Nos Estados
Unidos, uma abordagem semelhante sugere que, se uma obra gerada por 1A for indistinguivel
de uma criagdo humana, ela deve receber protecdo, embora recentemente a pratica do
Gabinete de Direitos Autorais tenha afirmado que apenas obras criadas por seres humanos

sdo elegiveis para registo. A proposta de Guatamuz defende que o reconhecimento de obras
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geradas por IA, atribuindo direitos autorais ao programador ou criador do processo
automatizado, seria uma evolucdo necessaria, promovendo inovacdo e alinhando-se ao
objetivo de disseminacao de novas ideias e formas artisticas. Essa abordagem sugeriria uma
reinterpretacdo dos critérios de originalidade, adaptando-os ao contexto da inteligéncia

artificial.

E necessario, no entanto, ter em conta os atuais desafios que os direitos de autor enfrentam.
Os direitos de autor terdo, portanto, um aspeto muito diferente do atual num sistema de
criatividade baseado em pedidos. De facto, duas das nossas doutrinas mais importantes - a
dicotomia da expressao da ideia e a semelhanca substancial - serdo viradas do avesso. Se
houver direitos de autor para trabalhos gerados por 1A, serdo escassos, e as coisas que tornam
0s resultados gerados por IA atrativos ou valiosos podem muito bem ser aspetos que 0s
direitos de autor ndo protegem. E provar a infracdo sera muito mais dificil do que é hoje,
porgue a nossa ferramenta mais poderosa para demonstrar a copia - a semelhanca probatoria

- tem pouca ou nenhuma utilidade quando se trata de IA generativa®’.

A apropriacdo de contetidos gerados por IA também alteraria os direitos de autor de forma
substancial. Se alguém for proprietario dos resultados gerados pela 1A, a escolha l6gica seria
a empresa que gere a prépria IA. No entanto, é provavel que os utilizadores queiram ser
proprietarios dos resultados das “suas” solicitagdes, mesmo que a maior parte da criatividade
nos resultados ndo tenha origem no utilizador. As empresas de 1A podem muito bem ceder
os direitos a esses utilizadores; algumas ja o fazem. Contudo, isso ndo resolvera o problema
dos direitos de autor. A menos que a IA registe cada utilizacdo anterior e altere o algoritmo
em tempo real para impedir a geracdo de conteldos semelhantes em resposta a uma
solicitacdo diferente, o conceito de “possuir” os resultados da IA sera muito diferente do que

a lei dos direitos de autor atualmente entende por esse termo.

Finalizamos a questdo da patenteabilidade das invengdes originadas por métodos de
inteligéncia artificial (1A), explorando duas teorias principais. A primeira teoria sustenta que
algoritmos de 1A podem ser considerados inventores, permitindo que maquinas sejam

atribuidas como inventores em patentes. Abbott, um defensor desta ideia, argumenta que em

214 | EMLEY, Mark A. - How Generative Al Turns Copyright Upside Down, 25 Colum. Sci. & Tech. L. Rev.
190, pag.2020 (2024)
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breve os computadores serdo responsaveis pela maior parte das inovagdes, alterando o
conceito tradicional de "Rasgo de Genialidade" para o teste de ndo-obviedade, que exige que
a invencdo ndo seja 6bvia para um especialista comum na area. Abbott questiona o conceito
de "pessoa com conhecimentos técnicos comuns na matéria” (PHOSITA), sugerindo que a
IA poderia substituir humanos nessa funcéo, uma vez que sistemas como o Watson podem

processar e entender dados de forma similar a especialistas humanos.

Por outro lado, a segunda teoria defende que a inventividade humana continua a ser um
requisito essencial para a patenteabilidade, com a IA servindo apenas como uma ferramenta.
Kim Daria argumenta que néo faz sentido alterar as leis para incluir A como inventora, uma
vez que a |A ndo é autbnoma e depende de instru¢cBes humanas para operar. Ela destaca que
os sistemas de 1A sdo ferramentas de resolucédo de problemas, mas ndo geram invencgoes de
forma independente. Kim também refuta a ideia de conferir personalidade juridica a IA,
afirmando que algoritmos ndo devem ser vistos como entidades com desejos ou decisdes

proprias, pois se limitam a seguir instru¢cdes matematicas e estatisticas.

6.2. — Posicao adotada

A patenteabilidade surge, assim, como a solucdo mais adequada para a protecdo das
invencOes geradas com a ajuda da Inteligéncia Artificial (1A), uma vez que oferece um
mecanismo juridico robusto e estruturado para assegurar direitos exclusivos sobre inovacdes
técnicas. Ao contrario dos direitos de autor e dos segredos comerciais, que apresentam
limitacGes substanciais — 0s primeiros restringindo-se a protecdo de criacdes artisticas ou
literarias e os segundos dependendo da manutencdo da confidencialidade das informagdes —
a patente proporciona uma prote¢do mais abrangente e eficaz, promovendo a divulgagéo do

conhecimento técnico e garantindo ao inventor uma recompensa justa pela sua criagéo.

E, no entanto, essencial compreender que a verdadeira inventividade surge da vontade
humana de eternizar uma ideia, de expandir o conhecimento ou simplesmente de criar pelo
prazer de criar. Este impulso criativo € inerentemente humano e decorre da capacidade de
refletir, decidir e estabelecer um proposito para a criacdo. Os sistemas de IA, por mais
avancgados que sejam, ndo possuem esse desejo de criar; ndo inventam autonomamente nem
manifestam desejos ou intencdes criativas. Como demonstram a literatura técnica, a doutrina
e a jurisprudéncia, a IA atua como uma ferramenta que, embora poderosa e Util, ndo é capaz

de gerar invengdes de forma independente.
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O foco desta dissertacdo, portanto, centrou-se no metodo, explorando o aspeto da IA como
instrumento de apoio ao ser humano no processo inventivo.

Rejeitamos, por isso, a necessidade de conferir personalidade juridica a IA, concordando
com a posicdo doutrindria que admite, em casos de desenvolvimento absolutamente
auténomo da invencao, a possibilidade de ser mencionada como co-inventora.

Alertamos contudo, que essa autonomia pode estar a chegar, devido ao desenvolvimento de
algoritmos de 1A mais sofisticados e independentes, agentes de IA.

Os agentes de IA redefinem profundamente a dindmica criativa. Diferentemente das
ferramentas tradicionais de IA generativa—nas quais os utilizadores moldam ativamente os
resultados por meio de refinamento iterativo e curadoria—os agentes de 1A operam de forma
autonoma, executando fluxos de trabalho completos sem necessidade de intervencao
humana. Como demonstrado em exemplos anteriores, 0 DeepResearch consegue produzir
um relatério de investigagdo estruturado de forma independente, sintetizando milhares de
artigos académicos, enquanto um assistente de viagens baseado em IA pode elaborar um
itinerario completo, incluindo reservas e otimizacao logistica. Estes sistemas ndo se limitam
a sugerir opcdes para validacdo humana; eles tomam decisdes criativas finais, determinando
0 que constitui uma ideia inovadora, uma narrativa envolvente ou uma experiéncia
culturalmente auténtica.

Essa reducdo na intervencdo humana pode transformar criadores ativos em meros
beneficiarios da criatividade automatizada. Grande parte das discussdes sobre obras geradas
por 1A parte do pressuposto de um modelo de agéncia parcial—onde a curadoria humana
ainda influencia o produto final. No entanto, os agentes de IA introduzem um modelo de
independéncia completa, assumindo total autonomia sobre as decisfes criativas, sem a
necessidade de supervisao iterativa por parte do utilizador.

Ainda que esta perspetiva seja aterradora, consideramos que ainda estamos numa realidade
antropocéntrica e acreditamos como foi em todas as revolucdes civilizacionais, o papel do
Direito ser mais importante do que nunca.

Engane-se quem ao ler este estudo, considerar termos uma visdo anti tecnolégica ou uma
visdo arcaica do mundo, muito pelo contrario, por sermos aficionados por tecnologia é que
orientamos a nossa carreira profissional e académica para as tematicas da intercecao entre o
Direito e a Tecnologia.

Mas assim como se regularam e conferiram salvaguardas para tecnologias de tratamentos de

dados pessoais, tecnologia blockchain e mercados digitais, também é imperativo que o
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Direito regule as matéria de propriedade industrial e intelectual com relacdo a obras e
inventos gerados por inteligéncia artificial.

Ja o dissemos e voltamos a afirmar que ndo acreditamos em “criatividade algoritmica”,
embora sejam capazes de replicar a experiéncia humana, as maquinas falta a vontade genuina
de criar algo, seja por sensibilidade artistica, reconhecimento entre os pares, imortalidade da
sua obra, aos algoritmos falta a voluntas que caracteriza o ser humano.

Assim, por mais que sejam aperfeicoados os resultados ndo se cumpre a verdadeira
inventividade.

Quanto ao caso DABUS e a suposta criatividade autbnoma, queremos ainda afirmar, sem
receio de controveérsia, que a invencgdo sob analise ndo é inocente, € um maquina justamente
criada para inventar algo que fosse passivel de ter tutela do direito da propriedade industrial.
E ainda que impressionante, perguntamo-nos se nds, meros seres humanos, na posse de um
computador quantico ndo chegariamos ao mesmo resultado (independentemente do nimero
de tentativas), pois o resultado ndo é de facto surpreendente mas sim tematico.

Talvez nisso mesmo, se manifeste o génio do seu criador, Stephen Thaler, DABUS
conseguiu o objetivo que pretendia, alertar o mundo juridico para a sua desatualizacao face
atécnica e abrir caminho para a discussao em escala planetaria, sobre o futuro da criatividade
humano.

Cremos ser esta a verdadeira intencdo do caso DABUS, e uma excelente primeira abordagem
para alertar o direito para o posicionamento que devera ter na 4.° Revolucao Industrial.

No entanto, a propriedade dos direitos sobre a invencdo deve sempre pertencer ao individuo
ou individuos responsaveis pelo treino e habilitacdo da méaquina de IA. Exaltamos, contudo,
a necessidade de harmonizar o atual quadro legislativo para cobrir adequadamente a
importancia crescente da IA na atividade inventiva, de modo a assegurar que 0 progresso
tecnoldgico seja devidamente protegido e incentivado, sem distorcer 0s principios
fundamentais da autoria humana e da criatividade.

Concordamos que caso se opte pela patenteabilidade, uma vez que ajuda a compreensao de
algoritmos de machine learning e redes neurais considerados como black-box” 2’5, garante

mais transparéncia ao mercado, fomenta a inovagéo e o aperfeicoamento da técnica.

275 sistemas de inteligéncia artificial, especialmente aqueles baseados em aprendizagem automatica (machine
learning), cujos processos internos de tomada de decisdo sdo opacos ou dificeis de interpretar.
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Devera ser concedido o exclusivo da invencdo, por um periodo mais curto do que 20 anos,
pela natureza mutdvel da area da tecnologia e ser-lhe aplicAvel um regime similar a

frutificacéo.

Devendo o titulo ser atribuido ao titular do sistema, como proprietario das invencdes que
dele emanam e honorariamente, caso se confirme atividade inventiva autbnoma da invencéo,

mencionado o algoritmo como inventor.
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