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RESUMO

O artigo foca-se nas questdes suscitadas ao direito de
patentes pela emergéncia da inteligéncia artificial.

Analisa os Sistemas de Inteligéncia Artificial (SIA) enquan-
to programas com a capacidade de, pelo processamento de
quantidades massivas de dados e processos de treinamento,
gerar novas funcionalidades e/ou solu¢des para problemas
técnicos nio especificamente previstos.

Estes SIA podem ser vistos como sujeitos instrumentais
ou impulsionadores do processo inventivo e potencialmente
ser reconhecidos como inventores e/ou titulares do direito
de registo. O resultado do seu processamento pode consti-
tuir uma solu¢io técnica para um problema técnico e nessa
medida matéria patentedvel e, portanto, serem reconheci-
dos como inven¢io (quer o SIA quer o resultado do seu
processamento).

Fazemos, no entanto, apenas uma aproximacio a estas
controvérsias, porquanto o seu aprofundamento, ainda em
discussio, requereria um texto substancialmente mais exten-

so do que aquele que nos propusemos escrever.

ABSTRACT

The article focuses on the issues raised for patent law by
the emergence of artificial intelligence.

We focus on Artificial Intelligence Systems (AIS) as
programs with the ability to generate new functionalities
and/or solutions to technical problems not specifically fore-
seen by processing massive amounts of data and training
processes.

These AIS can be seen as either instrumental subjects or
drivers of the inventive process, and potentially be recog-
nized as inventors and/or holders of the right to register.
The result of their processing may constitute a technical
solution to a technical problem and thus patentable subject
matter, and therefore be recognized as an invention (either
the AIS or the result of its processing).

However, this is only an approximation of these
controversies, as their in-depth discussion would require
a substantially longer text than the one we set out to

write.

1 Professor Auxiliar da Escola de Direito da Universidade do Minho. Investigador Integrado do Centro de Investigacdo em Justica e Governagio
(JusGov). Email: pdvenancio@direito.uminho.pt ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2901-0977
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1. INTRODUCAO

Neste artigo centramos a nossa atenciao na relacio dos
Sistemas de Inteligéncia Artificial (SIA) com as Patentes
de Invengao, em particular em duas perspetivas: enquanto
possiveis objetos de um direito de patente, ou seja, enquan-
to produto ou processo patenteavel; e enquanto potencial
“sujeito” (ou instrumento) criador de uma invengio.

Numa primeira sec¢io damos uma nogio do que, para os
fins desta anilise, entendemos por Sistemas de Inteligéncia Arti-
ficial (SIA). Nio tanto na perspetiva das tecnologias utilizadas,
mas no que os diferencia dos demais programas de computador
quanto as suas funcionalidades ou capacidades computacionais.

Num segundo capitulo, daremos algumas notas sobre as
Patentes de Invencio, em particular quanto ao conceito de
invencio e requisitos legais para a sua tutela, bem como quan-
to aos critérios legais de atribui¢io da titularidade do direito
de registo e/ou o reconhecimento da qualidade de inventor.

Por fim, procuraremos levantar o véu as principais questoes
colocadas a propdsito da patenteabilidade dos SIA. Na primei-
ra das vertentes apontadas - enquanto objeto de um direito

de patente -, podemos considerar como objeto do registo o

proprio sistema de inteligéncia artificial (SIA) ou o produto
do processamento desse SIA. Na segunda vertente, também
se colocam duas perspetivas, o SIA como criador intelectual
(inventor) e/ou como potencial titular do direito de registo.
Um tratamento aprofundado destas tematicas representa-
ria uma empreitada bastante extensa e de enorme pertinén-
cia. Como dissemos supra, neste texto limitar-nos-emos a

levantar o véu sobre estas questdes, muito longe de as esgotar.

2. OS SISTEMAS DE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

E comumente entendido que a “inteligéncia artificial (IA)
¢ a capacidade de uma miquina para reproduzir competén-
cias semelhantes as humanas como é o caso do raciocinio, a
aprendizagem, o planeamento e a criatividade”.

Nio nos prenderemos com a questio filosbfica, ou
semantica, do que seja inteligéncia artificial. Nio é a questio
da possivel equiparagio da maquina ao Ser Humano que nos
move neste estudo.

Nesse sentido, também nio € objetivo deste artigo discu-
tir qual a linha fronteira entre os meros automatismos infor-
maticos e as aplica¢gdes informiticas com capacidade cria-
tiva autbnoma que “polarizam” o debate académico sobre
estas tecnologias. Nio possuimos conhecimentos técnicos
que nos permitam debater, com a profundidade merecida,
as diferentes tecnologias associadas ao desenvolvimento de
algoritmos computacionais ditos inteligentes.

Falaremos em “‘sistemas de inteligéncia artificial” (SIA),
procurando uma defini¢io do conceito que nos ajude a
determinar se estes SIA sio passiveis de serem sujeitos e/ou

objetos de patente.

2 https://www.europarl.europa.eu/topics/pt/article/20200827STO85804/ o-que-e-a-inteligencia-artificial-e-como-funciona, acedido a 28 de

junho de 2024.

50 ULPLR | UL-P LAW REVIEW | REVISTA DE DIREITO DA UL-P | poi: 10.60543/ul-plr-rdul-p.v17i2



ULPLR

Ainda assim, para os fins deste artigo, ndo podemos deixar
de apontar uma nogio sucinta de Sistema de Inteligéncia
Artificial (SIA).

Comecemos pelo 6bvio: um SIA é um programa de
computador. E um “programa de computador consiste
numa sequéncia de instrucdes, estruturadas em algoritmos
computacionais, escritos numa linguagem de programacio
— c6digo fonte ou cddigo objeto - e que fazem o hardware
executar um determinado conjunto de fun¢des™.

O que distingue os SIA dos demais programas de computa-
dor é a capacidade de solucionar problemas novos e gerar resul-
tados que nio especificamente previstos na sua programacio
original. Ou seja, a capacidade que estes algoritmos computa-
cionais tém de, pelo processamento de quantidades massivas de
dados e processos de treinamento, gerar novas funcionalidades
e/ou solu¢des para problemas nio especificamente previstos.

Temos entio que enquanto objetos, os SIA sio programas de
computador compostos por algoritmos computacionais extre-
mamente complexos que requerem uma grande capacidade de
processamento do hardware. E, enquanto produtores de obje-
tos, sao algoritmos computacionais capazes de gerar resultados

ndo expressamente previstos no seu co6digo original.
3. A PATENTE DE INVENCAO

Nio pretendendo neste texto uma analise exaustiva do
direito de patentes, apresentamos nesta sec¢io apenas uma
simula das suas caracteristicas essenciais, com o fim de
enquadrar o nosso raciocinio quanto ao tema deste artigo.

A patente de invencio insere-se na propriedade intelec-

tual dentro do leque de direitos privativos de propriedade

(VENANCIO 2023:160).
Nesse sentido, ler (GONCALVES 20092a:306).

N Ul W

industrial. Os direitos privativos de propriedade industrial
sd0, no essencial, direitos de exclusivo que reservam determi-
nadas atividades de aproveitamento econdémico de coisas
incorporeas, objeto do direito, aos respetivos titulares®.

Estes dividem-se em duas categorias: os que protegem as
inovagdes e os que protegem os sinais distintivos do comércio®, a
que corresponderio nio s6 regimes diversos como objetos
com diferentes caracteristicas tipicas.

Interessam-nos, neste estudo, os direitos privativos sobre
inovagdes que visam estimular o investimento na investiga-
cdo cientifica e tecnoldgica pela concessio de um exclu-
sivo de exploracio econdmica sobre inovacdes que repre-
sentem uma evolucio tecnoldgica (ou estética no caso dos
desenhos ou modelos) face a ciéncia conhecida. Estes tendem
a ser temporalmente limitados, para evitar a acomodacio ao
exclusivo econdémico obtido e consequente estagnacio da
evolucio tecnoldgica, com possivel retracio do desenvolvi-
mento econémico que se pretende estimular com a tutela da
lealdade da concorréncia.

Dentro dos direitos privativos sobre inovacdes a patente
representa o regime regra, tendo por objeto a invencio.

Para os fins das questdes que pretendemos levantar neste
artigo, faremos nas subse¢des seguintes uma curta exposicio
de caracterizagio do objeto — a invencio — e do sujeito — o

inventor — da patente.
3.1. A INVENCAO

Conforme salientam diversos autores «a lei portugue-
sa nio define - nunca definiu - o que deve entender-se

por invengio»®, situacio que é comum quer nos tratados

A terminologia adotada é de (OLAVO 2005:17-29). Idéntica separa¢io faz (GONCALVES 2009a:305).
(CRUZ 2003:354). No mesmo sentido, entre outros: (CORNISH e LLEWELYN 2003:207; GONCALVES 2022:42; MARQUES 2007a:231).
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internacionais sobre esta matéria, quer na generalidade das
legisla¢oes internas’.

A doutrina tende a encontrar o conceito de invencio
através da compaginacdo dos limites positivos e negativos
que os requisitos legais de patenteabilidade nos oferecem.

Em primeiro lugar, como refere Remédio Marques, a
invencio € uma solucio técnica para um problema que pode
materializar-se «<num plano estitico, num produto (numa
coisa corpérea, material ou imaterial ou energética) ou,
num plano dinamico, num processo (na atividade composta
por um conjunto de etapas ou ciclos)»®. Desta abordagem
resulta, como primeiro elemento delimitador positivo do
objeto, que a protecido conferida pelos direitos privativos
de propriedade industrial sobre inova¢des podera recair nio
apenas sobre produtos, mas também sobre processos.

Quanto aos requisitos que este objeto haja de cumprir,
nos termos do artigo 50.° do Cddigo da Propriedade Indus-
trial (CPI)° «podem ser objeto de patente as invencdes
novas, implicando atividade inventiva, se forem suscetiveis
de aplica¢io industrial». Deste artigo é possivel extrair que a
invengio patenteavel terd de possuir trés requisitos essenciais:
que essa invencdo seja nova; que implique atividade inven-
tiva; e que seja suscetivel de aplicacio industrial. Olhemos
sucintamente estes trés requisitos.

O requisito de novidade tem no ambito da proprieda-
de industrial um contetido bastante diverso da originalidade

apresentada como requisito do Direito de Autor. Dispde o

7 Nesse sentido, entre outros: (LLOYD 2004:376; PARDO 2007:93).
8 (MARQUES 2007a:233).

artigo 54.° n.° 1 do CPI que «uma inveng¢io é considerada
nova quando nio estd compreendida no estado da técnican.
O conceito de novidade relevante para a propriedade indus-
trial ndo é subjetivista como o € a originalidade da obra
protegida pelo direito de autor, mas nio deixa de revestir
«caracter absoluto devendo ser apreciada de um modo obje-
tivo a escala global»''.

S6 é novo para a propriedade industrial o que nio é
conhecido do estado da técnica. Temos entio que o concei-
to de novidade se determina por oposi¢io ao conceito de
estado da técnica. A determinacio da existéncia de novidade
na invencao por contraposi¢io ao estado da técnica pressupoe
uma analise complexa que envolve a avaliacio da novidade
em relacdo a cada um dos elementos que compdem o estado
da técnica (a forma, a data, o local, o agente de divulgacio
e o pablico)'.

Nio pretendendo alongarmo-nos nesta exposi¢io, sinte-
tizaremos a no¢io concluindo que o estado da técnica
compreende tudo aquilo que, dentro ou fora do Pais, foi
tornado conhecido da ciéncia por qualquer meio de divul-
gacio licito".

O segundo requisito apontado, quanto a exigéncia de
existéncia de uma atividade inventiva', encontra-se exposto
no artigo 54.° n.° 2 do CPI que dispde que se considera
«que uma invenc¢ao implica atividade inventiva se, para um
perito na especialidade, nio resultar de uma maneira eviden-

te do estado da técnica». Este conceito, por um lado, ajuda a

9 Na sua versio atual aprovada pelo Decreto-Lei n.° 110/2018, de 10 de dezembro.

10 Nesse sentido, entre outros, ler (GATA 2009:266; GONCALVES 2022:66—75; MAR QUEs 2007a:233).

11 (GONCALVES 2022:66). No mesmo sentido, ler (GATA 2009:266—67; Silva 2011:52).

12 Sobre os critérios de determinagio do estado da técnica, entre outros, ler (GAR CIA 2008:260—-69; GONCALVES 2022:66—69; Silva 2011:54-56).

13 Nesse sentido, entre outros, (OLAVO 2005:19), (GONCALVES 2022:67).

14 Pedro Sousa e Silva e Teresa Silva Garcia denominam o requisito da atividade inventiva de “inventividade” (GAR CIA 2008:254; SILVA 2011:56). Por
sua vez, Remédio Marques sustenta que este requisito deveria ser «identificada através da expressio “nivel inventivo”, pois esta traduz melhor a distancia
entre o estado da técnica e o invento cuja prote¢io ¢ peticionada» (MAR QUES 2007a:644).
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delimitar o conceito de invencio e, por outro, a densificar o
conceito de novidade.

No seu primeiro aspeto, varios autores apontam a ativida-
de inventiva'® como o elemento essencial de delimitacio da
invencio de algumas figuras proximas, como a descoberta.

Quanto ao segundo aspeto, este requisito determina que
a patenteabilidade da invenc¢io nio se apura exclusivamen-
te pela avaliacio objetiva da sua novidade face ao estado da
técnica, € necessario que essa novidade nio resulte de forma
evidente para um perito na especialidade face aos conheci-
mentos do estado da técnica.

Em conclusio, também a propriedade industrial impde
um requisito subjetivo de prote¢io, que é o de que a inven-
¢do importe um esfor¢o intelectual inventivo digno de tute-
la™. A exigéncia deste requisito subjetivo serd, como vere-
mos mais adiante, um argumento relevante na apreciacao da
patenteabilidade das invencoes geradas por SIA.

Acresce que, esta dupla func¢io do requisito de atividade
inventiva faz com que a doutrina'” tenda a consideri-lo o
requisito mais complexo de preencher. Nele intervém trés
conceitos essenciais'®: além do estado da técnica, que com

este se relaciona na apreciacio do conceito de novidade

15 Por todos, ler (CRUZ 2003:356).

16 Nesse sentido, (MARQUES 2007a:645).

17 Por exemplo: (GARCIA 2008:269-84; MAR QUES 2007a:646).
18  (MARQUES 2007a:646).

conforme referimos supra, importam ainda os conceitos de
perito na especialidade e de ndo evidéncia.

Competird ao perito na especialidade’ nio s6 verificar que
a invencao requerida nio se encontra no estado da técnica, mas
também que nio representa uma evoluc¢io evidente® face ao
conhecimento existente. E, portanto, na acio do perito na
especialidade que se revela a maior subjetividade da conces-
sio da patente’, pois é a este que compete nio s4 apre-
ciar se — objetivamente - o pedido representa uma inven¢io
nova face ao estado da técnica, mas também se — subjetiva-
mente - as inova¢des reivindicadas representam o tal avanco
tecnoldgico que justifica a tutela da propriedade industrial®.
Questio que se revelara de extrema complexidade no caso
das inven¢des geradas por SIA.
Por fim, exige-se que a invencio seja suscetivel de aplica-
cao industrial (industrialidade® ou usefulness*’). Este requisito
vem expressamente definido no artigo 54.° n.° 4 do CPI que
dispde que se considera «que uma invencio é suscetivel de
aplicacio industrial se o seu objeto puder ser fabricado ou
utilizado em qualquer género de inddstria ou na agricultura».

A suscetibilidade de aplicagio industrial, enquanto requi-

sito de protecio da invengio, significa que a solugdo técnica

19 Sobre o conceito de perito na especialidade, vide, entre outros, (GARCIA 2008:274-75) e (GONCALVES 2022:69).
20 Couto Gongalves explicita que a expressio “evidente” significa neste contexto que «a invengdo ndo vai além do progresso normal da técnica e que mais

ndo é que o resultado 6bvio, manifesto e logico do estado da técnica, ao tempo do pedido, sem que devam se atendidos factos supervenientes de eventual avango tecnoldgico»

(GONCALVES 2022:70).

21 A propésito do requisito da atividade inventiva, Pedro Sousa e Silva refere que «trata-se de um requisito eivado de grande dose de subjetividade

(...) até porque os peritos nio sio todos iguais... pelo que o que é evidente para um perito inteligente, ja nio o serd para um menos sagaz» (SILVA

2011:57).

22 Couto Gongalves distingue a verificagio deste dois requisitos (novidade e atividade inventiva) salientando que no requisito da novidade «perito deve
efetuar uma comparagdo individualizada entre a invengdo apresentada e a informagio anterior, enquanto no requisito da atividade inventiva «a apreciagdo compreende
a invengdo e todos os elementos isolados ou combinados que formam o estado da técnica incluindo referéncias técnicas equivalentess (GONCALVES 2022:70).

23  Usando esta terminologia, (GAR CIA 2008:284; MAR QUES 2007a:450).

24  Numa compara¢io de regimes, a doutrina tende a considerar que « A aplicabilidade industrial na CPE ¢é andloga ao requisito de utilidade da secgao 101

da 35 U.S.C.» (tradugio nossa) (PARK 2005:343). No mesmo sentido, (GUNTERSDOREFER 2003:14).
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obtida por aquela criacio intelectual tem de ser suscetivel
de ser executavel na pratica, de forma controlada e previsivel
pelo ser humano, de modo a produzir sempre os resultados
desejados, sejam eles um produto ou um processo® por qual-
quer género de atividade econémica. Ou seja, como refere
Couto Gongalves o requisito «confunde-se com a ideia de
solucdo técnica ser exequivel no plano concreto»®.

Para além destes, ha outros dois aspetos que tém sido
utilizados para delimitar o conceito de inven¢io. Numa
perspetiva positiva, o caracter técnico da inven¢io. Numa
perspetiva negativa, as cria¢Oes ou idea¢des que por forca da
lei estdo excluidas de patenteabilidade.

Quanto a este elemento positivo de delimitacao do concei-
to, podemos afirmar que a invengdo é uma coisa incorpdrea
resultante de uma determina atividade intelectual criadora,
na medida em que o seu objeto de protecio neste ambi-
to serd sempre a sua expressio intelectual e nio a eventual
materializagdio corpérea que a mesma venha a merecer,
composta por um produto ou processo do qual resulta a
solucdo para um determinado problema técnico?.

Tomemos por ponto de partida o conceito aberto de inven-
¢do de Remédio Marques que a define como uma «solucio
técnica de um problema técnico, que implica a atuagio de
regras técnicas (ou de efeitos técnicos) relativamente a um
produto ou a uma atividade (um processo), suscetiveis de
serem realizaveis ou executaveis de uma maneira constan-

te, tantas vezes quantas as necessarias, por forma a satistazer

25 Nesse sentido, ler (MARQUES 2007a:452).
26 (GONCALVES 2022:72).
27 Nesse sentido, ler (PERIN e CENDON 2001:77-78).

necessidades humanas»?®. No mesmo sentido, também Pedro
Sousa e Silva fala num «pré-requisito do caracter técnico,
referindo que «este conceito nio estd cunhado na nossa lei,
nem nas conveng¢Oes internacionais aplicaveis em Portugal,
mas pode ser definido como a solugio técnica de um proble-
ma especifico no dominio da tecnologia»®. Também esta
natureza técnica — ou a sua auséncia - serd elemento rele-
vante para a exclusio de um namero significativo das mais
usuais cria¢Oes geradas por SIA do conceito de invengio.

Ja os elementos negativos de delimitacao do conceito de
inven¢io encontram expressio na legislacio vigente, nacio-
nal e internacional. Como nos refere Gerald Paterson: «Os
artigos 52.° e 53.° da CPE identificam varios tipos de maté-
rias que nio sio patenteaveis ao abrigo da CPE, quer por
exclusdo (artigo 52.° da CPE), quer por exceg¢io (artigo 53.°
da CPE). Em todos os casos, o efeito é o mesmo, ou seja, a
matéria nio é patenteivel»*.

Esta delimitacio negativa resulta essencialmente trans-
posta no direito interno para as exclusOes previstas nos
artigos 51.° e 52.° do CPI. Entre estas, ¢ essencial a sua
distin¢do face ao conceito de descoberta, cuja patenteabi-
lidade é expressamente limitada pelo artigo 51.° n.° 1 a)
do CPI. A “descoberta” é aquela realidade intelectualmen-
te apreensivel que, podendo ser até entio desconhecida da
ciéncia, resulta nio de um ato criador, mas de um ato de
investigacdo que se limitou a encontrar algo que ja existia no

seu estado natural sem a interven¢io da atividade criadora

28 (MARQUES 2007a:232). No mesmo sentido, (GONCALVES 2008:289).
29  (SILVA 2011:44). No mesmo sentido, Gerald Paterson, refere que «A tradi¢do juridica na Europa consiste em conceder protecio de patentes a
criatividade num dominio técnico, pelo que o objeto reivindicado deve ter um caricter técnico e envolver um ensino técnico com vista a resolucio

de um problema técnico» (traducio nossa) (PATERSON 2001:404).
30 (PATERSON 2001:405).
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do intelecto®. Nesse sentido, o artigo 51.°,n.° 1,b) do CPI
limita também a patenteabilidade dos «materiais ou as subs-
tancias ja existentes na natureza e as matérias nucleares».

Outras limitagdes ao conceito de invenc¢io enquanto obje-
to do direito privativo de patente particularmente relevan-
tes para a sua aplicagdo aos SIA sdo «as teorias cientificas e
os métodos matematicos»’?; «os projetos, os principios e os
métodos do exercicio de atividades intelectuais em matéria de
jogo ou no dominio das atividades econémicas, assim como os
programas de computadores, como tais, sem qualquer contri-
buto técnicor; e, ainda, «as apresentacdes de informagio»™.

Face ao supra exposto, tem-se entendido que a patente
nio pode recair sobre meras ideias ou principios abstratos®®, mas
apenas sobre produfos ou processos que, podendo representar
a aplica¢io ou uma concretizagio pritica de uma ideia ou
principio, tenham uma efetiva aplicago técnica®®.

Em stimula, a invenc¢io serd uma criagdo intelectual de cardc-
fer técnico, que se consubstancia em determinado produto ou
processo, € que nao se subsume a nenhum dos elementos
negativos supra referenciados.

Atendendo a estas caracteristicas, consideramos invencio,
enquanto objeto de tutela de patente ou modelo de utilida-
de, como «o produto ou processo autdbnomo e exteriorizado de

uma criagio intelectual, composto por uma invengio de caracter

técnico, decorrente de uma atividade inventiva, que seja nova face ao
estado da técnica e suscetivel de aplicagao industrial, desprovido de
personalidade juridica, e ao qual o direito reconhece utili-

dade e suscetibilidade de apropriacio privada exclusiva»’’.

3.2. O INVENTOR E O TITULAR
DO DIREITO DE REGISTO

No regime da patente de invencgio, para os fins deste arti-
go, importa ainda uma curta nota sobre as regras de atribui-
¢do da respetiva titularidade.

Tal como sucede no direito de autor, também no Ambi-
to do direito da patente se concebe uma dupla faculdade
para o criador intelectual: o direito a requerer o registo que
comporta a concessio do exclusivo de exploracio patri-
monial da mesma® e o direito pessoal de ver o seu nome
consignado no registo como inventor.

Nos termos do artigo 57.° do CPI o direito a requerer o
registo da patente* cabe, em principio, ao criador intelectual
da mesma — que a lei designa de inventor — ou aos seus suces-
sores por qualquer titulo (n.° 1). Havendo, por principio,
uma coincidéncia na titularidade destes direitos.

O primeiro destes direitos é de natureza patrimonial,

sendo nio s6 transmissivel como admitindo a lei que

31 Nesse sentido, (Olavo 2005:18); (Marques 2007a:234); (Garcia 2008:255).

32 Artigo 52.°,n.° 1, a), parte final, CPL
33 Artigo 51.°,n.° 1, d), CPL
34 Artigo 51.°,n.° 1,¢) CPL.

35 Entendimento que, segundo Pamela Samuelson, é transversal ao direito instituido internacionalmente, afirmando que «o direito de patentes europeu,
tal como o direito de patentes dos EUA, ndo permite que ideias ou principios sejam patenteados» (traducio nossa) (SAMUELSON 2009:1973).

36 Nesse sentido, dizem-nos William Cornish e David Llewelyn que «as conceg¢des intelectuais s6 se tornaram patenteaveis na medida em que foram
incorporadas em aplicagdes técnicas » (tradugio nossa) (CORNISH e LLEWELYN 2003:208). No mesmo sentido, ler (SILVA 2012:357).

37 (VENANCIO 2016:227).
38 Nesse sentido, (GONCALVES 2022:74).

39 Expressamente previsto no artigo 60.° n.° 1 do CPI sob a epigrafe de “Direitos do Inventor”.

40 Nos direitos de propriedade industrial o reconhecimento do direito nio é automitico, nem depende apenas da exteriorizag¢do da criacio

intelectual, o registo de propriedade industrial tem natureza verdadeiramente constitutiva pelo que o direito apenas nasce com a concessio do registo.

Nesse sentido, fala-se no direito a requerer o registo e nio no direito a Patente.
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pertenca originariamente a terceiro. Na verdade, este nio
¢ o tnico sujeito a quem este direito de requerer o registo
¢ originariamente conferido e, como veremos adiante, nio
serd sequer o principal ou, pelo menos, o mais frequente.

Ja o segundo destes direitos é pessoal e intransmissivel,
caberd sempre e s6 a quem for o criador intelectual da
invencio. Entendendo-se pacificamente na doutrina que
se trata de um direito, que pela sua natureza, apenas sera
reconhecido a Seres Humanos*'.

Quanto do contetdo patrimonial do direito de patente,
face ao ambito das exce¢des elencadas nos artigos 58.° e
59.° do CPI, havera um ntimero significativo de situa¢des
em que o direito de registo cabera a terceiros que nio o(s)
criador(es) intelectual(ais). Estas constituem, na pratica da
investigacdo cientifica, a regra de facto.

Do artigo 58.° do CPI resulta que, sempre que o cria-
dor intelectual for trabalhador dependente (com contra-
to de trabalho) e a invenc¢io cair no ambito da atividade
da empresa/entidade patronal, quer a atividade inventiva
esteja prevista no contrato de trabalho (n.° 1), quer nio o
esteja (n.° 3) o direito ao registo caberd em primeira linha
sempre a empresa.

Direito este que inclusivamente se prolonga pelo
periodo de um ano apds a cessio do vinculo laboral para
invencgdes que caibam na mesma area de conhecimento
da empresa. Sem prejuizo de, quando a atividade inventiva
nio esteja especialmente remunerada, o inventor ter direito
a uma remunera¢io suplementar.

O mesmo principio se aplica as invengdes feitas por

encomenda, por for¢a do n.° 7 do mesmo artigo.

E iguais regras se aplicam também as invenc¢des desenvol-
vidas no ambito da Administracio Publica, seja qual for o
vinculo do criador intelectual (n.° 8).

Também no caso de invencdes desenvolvidas no ambi-
to de «pessoa coletiva ptblica em cujo escopo estatutario
se incluam atividades de investigacio e desenvolvimento, as
invencoes realizadas pelos seus trabalhadores ou colabora-
dores em consequéncia das suas atividades de investigacio»,
o direito de registo pertence a entidade coletiva de acordo
com as regras previstas no artigo 59.° do CPIL.

Em conclusio, se conjugarmos as regras destes dois arti-
gos — 58.° ¢ 59.° - verificamos que apenas caberio ao cria-
dor intelectual as inveng¢des que este tenha desenvolvido no
ambito da sua atividade particular, sem vinculo a qualquer
entidade publica ou privada que tenha tal area da ciéncia no

seu escopo*.
4. OS SIA COMO INVENCAO

Como vimos supra, enquanto objetos, os SIA sio progra-
mas de computador compostos por algoritmos computa-
cionais extremamente complexos que requerem uma gran-
de capacidade de processamento do hardware, que tém a
capacidade de, pelo processamento de quantidades massivas
de dados e processos de treinamento, gerar novas funciona-
lidades e/ou solugdes para problemas nio especificamente
previstos.

Desta nogdo é possivel extrair as duas perspetivas em
que a IA pode ser apreciada enquanto objeto de patente.

O proéprio SIA e/ou os resultados do seu processamento.

41 Nesse sentido, (IGLESIAS, SHAMUILIA, e ANDENBER G 2019:17-18; PEIXOTO 2022:86).
42 Também: “Se pensarmos na complexidade que as TIC assumem nos dias de hoje, e o facto da generalidade dos elementos da estrutura fisica

dos sistemas informaticos consistirem em dispositivos compostos de multiplas tecnologias de ponta, desenvolvidas maioritariamente por entidades

coletivas empresariais ou cientificas, concluiremos que na generalidade dos casos de inven¢des no dominio do hardware o direito de registo da patente

pertencera a entidade coletiva empresarial ou cientifica promotora da investigagio” (VENANCIO 2023:123).
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Nesta primeira perspetiva, a possibilidade de os SIA serem
passiveis de constituir objeto de patente, ou seja, serem eles
proprias classificaveis como invengio coloca-se, no direito
europeu, no ambito das chamadas invengoes implementadas por
computador ja com extensa doutrina e jurisprudéncia europeia.

Como salientamos na parte introdutéria deste artigo, um
SIA é basicamente um programa de computador compos-
to por algoritmos computacionais, ditos inteligentes porque
capazes de processar raciocinios complexas proximos dos
tidos por exclusivos dos seres vivos inteligentes. Nio deixa
de ser um programa de computador, composto por algorit-
mos computacionais, a processar dados.

No essencial, todos os programas de computador — os SIA
nio serio excecio - sdo processos (representacio em lingua-
gem de programacio de algoritmos computacionais) passiveis
de cumprir a generalidade dos requisitos de patenteabilidade
que analisamos na sec¢io anterior. Nesse sentido, refere Sara
Peixoto que «a este respeito, postula o EPO, e em sentido
idéntico o USPTO, que, para efeitos da afericio do objeto de
patente, a inteligéncia artificial é equiparada a um programa
de computador e processo matematico, s6 sendo patenteavel
quando nio figure como “programa ou processo como tal”»*.

De facto, quer o artigo 52.° n.° 2, al. ¢) e 3 da Conven-
¢io de Munique sobre a Patente Europeia, de 1973, quer
o artigo 51.°, n.° 1, d) do CPI excluem a patenteabilidade
dos «programas de computadores, como tais, sem qualquer contributo
técnico».

A questio, no ambito europeu e em Portugal, coloca-se
na interpretacio do que sejam programas de computador

enquanto tais, sem qualquer contributo técnico.

43 (PEIXOTO 2022:87).
44 (PEREIRA 2001:407).

E entendimento dominante que «a patenteabilidade de
uma invengdao nao serd excluida pelo facto de o objeto da patente
incluir um programa informdtico**. E o que resulta 6bvio de
uma interpretacgio literal do artigo 51.°,n.° 1, al. d) do CPIL
Apenas se excluem os programas de computador do objeto
da patente quando considerados isoladamente, e nio como
parte integrante de um invento do qual sejam elemento
necessario ao seu normal funcionamento. E resulta também
do n.° 2 do mesmo artigo que dispde que «o disposto no
numero anterior s& exclui a patenteabilidade quando o
objeto mencionado para que é solicitada a patente se limi-
te aos elementos nele mencionados». Nio aprofundaremos
aqui esta questao.

A questio torna-se controversa quando se tenta encon-
trar uma definicio do que sejam «programas de computa-
dores, como tais, sem qualquer contributo técnico», ou seja,
quando este nio se encontra integrado numa invencio que
contenha outros elementos. Conceito que nio é definido
por nenhum dos diplomas legais referidos.

A nivel europeu «a orientagio dominante tem sido a
de considerar que a expressio legal como tais (consagra-
da no artigo 52.° n.° 2,al. ¢) e 3 da CPE ¢, em Portugal,
no artigo 52.°,n.° 1, al. d) e 3 do Codigo da Propriedade
Industrial de 2003) se refere a programas sem caracter
técnico»®. Ou seja, os programas de computador que
representassem o resultado de uma atividade inven-
tiva que apresentasse uma solucido nova face ao estado
da técnica para determinado problema técnico, e que
fossem suscetiveis de aplicagio industrial, cumpririam o

mesmo desiderato de promocio da inovagio tecnologica

45 (GONCALVES 2009b:298). Nesse sentido, Alexandre Dias Pereira refere que «apesar da proibi¢io convencional, a casuistica destes Instituto
(Instituto Europeu de Patentes) tem admitido patentes de programas de computador que produzam efeitos técnicos nio comerciais, com destaque para
o sector das tecnologias da satde» (PEREIRA 2011:116). No mesmo sentido, também, ler (MAR QUES 2007b:703-5).
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e desenvolvimento do mercado e da concorréncia e, como
tal seriam patentedveis*.

Convém aqui esclarecer que nio revelam para a paten-
teabilidade do programa de computador os eventuais efeitos
técnicos que este produza na sua relagio com os elementos
da estrutura fisica do computador, sejam eles efeitos elétricos
ou mecanicos, mas apenas a resoluc¢io de problemas técnicos
autébnomos da interagio do programa com os componen-
tes fisicos do computador. O Instituto Europeu de Paten-
tes (IEP) fala em «efeito técnico adicional indireto»*” como
requisito essencial da patenteabilidade dos programas de
computador.

Admitindo que esta interpretacio do IEP é maiorita-
riamente aceite pela doutrina e jurisprudéncia europeia®,
a mesma deve ser entendida como um requisito suplementar
para a admissibilidade dos programas de computador como
invencdes, mas nio dispensa o cumprimento dos demais
elementos do conceito de invencido e requisitos da sua
patenteabilidade.

Serd patenteavel o programa cujo fim for a execug¢io
de tarefas técnicas e que cumpra os demais requisitos de
patenteabilidade.

Podemos discutir se aos SIA se haja de aplicar o
mesmo regime ou uma doutrina distinta, mas pensamos
que no direito constituido nio existira motivo para dife-
renciar quanto aos requisitos de patenteabilidade os SIA

dos demais programas de computador, salvaguardadas as

dificuldades que as suas especificidades possam suscitar no
caso concreto.

Nesse sentido, no direito constituido, pensamos que um
SIA serd patentedvel se cumprir os requisitos de patentea-
bilidade atualmente exigidos para as invengdes implementadas

por computador.

5. A PATENTEABILIDADE DAS CRIACOES
GERADAS POR UM SIA

Na segunda perspetiva que referimos na sec¢io anterior,
se o resultado gerado por um SIA ¢ passivel de ser patentea-
do, a questio coloca-se noutro plano.

Recuperando a sucinta caracterizagio que fizemos dos
SIA, dissemos que estes sio programas de computador
compostos por algoritmos computacionais capazes de gerar
resultados ndo expressamente previstos no seu codigo origi-
nal. Ou seja, programas de computador que tém a capacida-
de de, pelo processamento de quantidades massivas de dados
e processos de treinamento, gerar novas funcionalidades e/
ou solu¢des para problemas nio especificamente previstos.
Se esses problemas ou solucdes forem de natureza técni-
ca, coloca-se a questio de saber estamos perante um uma
invenc¢io patenteavel.

A questio é saber se o resultado produzido por inteligén-
cia artificial satisfaz, em especial, os requisitos de patenteabi-

lidade e, claro, o caricter técnico da invengio.

46 Conforme explicita Couto Gongalves «a orientacdo dominante é no sentido de considerar que o programa pode ser patenteavel, diretamente, se
for suscetivel de produzir um efeito técnico suplementar distinto da mera interacdo fisica entre programa e computador» [(GONCALVES 2022:48)].
Alexandre Dias Pereira completa este raciocinio concluindo que «de modo a que uma invencio relacionada com programa de computador possa ser

objeto de patente é necessario que tenha natureza técnica, utilizando meios técnicos, resolvendo algum problema técnico e produzindo algum efeito

técnicor (PEREIRA 2011:116).

47  Explicitando o conceito de efeito técnico indireto, Luis Couto Gongalves refere que «Para o IEP, um programa pode ser patenteado diretamente se

tiver uma capacidade potencial de produzir um efeito técnico suplementar predeterminado que se torne efetivo logo que seja aplicado no computador.

Esse efeito técnico pode recair tento num processo industrial, como no funcionamento de uma maquina (protecio indireta do programa) ou, mesmo,

no funcionamento direto de um computador (prote¢io direta de programas).» (GONCALVES 2022:49).
48  Subsiste na doutrina forte critica a este critério do IEP, de que é expoente em Portugal o citado Luis Couto Gongalves (GONCALVES 2022:50).
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Segundo um relatério do Joint Research Centre da Unido
Europeia «Em principio,nada impede a concessio de paten-
tes a invencoes geradas por 1A, desde que se refiram a um
objeto patenteivel»*”. Ana Ramalho afirma mesmo, numa
analise de direito comparado entre os Estados Unidos da
Ameérica, a Unido Europeia e o Japio que «as inovagoes
geradas pela IA podem, em principio, ser objeto de patente
nas trés jurisdigdes (embora no Japio se possa argumen-
tar que as invencdes que resultam de processos arbitrarios
podem ser excluidas da patenteabilidade se nio for possivel
provar que sio repetiveis)»*’.

E certo que a generalidade dos resultados produzidos
pelas mais populares aplicaces informaticas de inteli-
géncia artificial generativa, vocacionados para a producio
de texto, imagens ou sons, dificilmente constituirio uma
“solucio técnica para um problema técnico”. Pelo que,
desde logo por lhe faltar o caricter técnico, a maioria das
criagdes geradas por inteligéncia artificial nio constituird
uma inveng¢do para efeitos do direito das patentes.

H3, no entanto, outras tecnologias de inteligéncia arti-
ficial passiveis de ser aplicadas a resolucdo de problemas
de natureza técnica, gerando resultados que, em abstrato,
sejam suscetiveis de cumprir os requisitos de patenteabi-
lidade que exploramos nas secgdes anteriores.

A hipoétese levanta algumas questdes interessantes, €
tem gerado alguma discussio na doutrina.

Por exemplo, se equacionarmos que a maioria destes
modelos computacionais de inteligéncia artificial operam
processando enormes quantidades de dados - Big Data -

dos quais extraem as suas proprias “conclusdes”, podera

questionar-se se estamos perante um conhecimento novo
face ao estado da técnica - camprindo o requisito da novi-
dade - ou se estamos apenas perante uma “dedugio Gbvia”
face a dados que ja eram publicos - faltando-lhe atividade
inventiva’'. Nesse sentido, o relatdrio citado salienta que a
doutrina tem «argumentado que a possivel utilizacido da
[A como ferramenta (se a sua utilizacdo fosse comum no
dominio em questio) deve ser tida em conta na avaliacio
da atividade inventiva»®2.

O que, no reverso da medalha, nos leva a questionar
se ndo fara sentido ter também aplicacdes informaticas de
inteligéncia artificial a verificar os requisitos da novidade e
da atividade inventiva.

Por outro lado, admitindo que este resultado do proces-
samento da inteligéncia artificial resulta numa solucio
técnica para um problema técnico, serd o facto de ter sido
criada por inteligéncia artificial um impedimento a sua
classificacio como inven¢io?

A questdo, obviamente, apenas € relevante se no proces-
so inventivo nio existir uma interven¢io humana relevan-
te, nesse caso, nio subsistem davidas que o SIA sera visto
como um mero instrumento.

Na tradi¢io formal da propriedade industrial é usual-
mente irrelevante se o processo inventivo resulta de ato
(inteligéncia) Humano ou Artificial, ou até do acaso.

Nesta perspetiva, para os fins da propriedade industrial
nio importa como se “chega” a invencio, mas apenas que
a sua descri¢io e reivindicagio cumpram os requisitos de
patenteabilidade, ou seja, que satisfacam os fins de promocio

da inovacio tecnoldgica e do desenvolvimento econdémico.

49 (IGLESIAS, SHAMUILIA, e ANDENBERG 2019:16) (tradugio nossa).

50 (RAMALHO 2018:21) (tradugio nossa).

51 Esta questdo da dificuldade da determina¢io da atividade inventiva nas inven¢des geradas por SIA é uma das questdes mais debatidas na doutrina,

por exemplo em (PEIXOTO 2022; RAMALHO 2018).
52 (IGLESIAS et al. 2019:16) (traducio nossa).
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Nem sequer tem sido considerado motivo de recusa do
pedido a auséncia de identifica¢io do inventor. Sendo que,
inclusivamente, a lei reconhece ao inventor o direito a nao
querer ser identificado como tal no registo®.

Na verdade, o reconhecimento da patenteabilidade de
criagio geradas por IA é objeto de extensa divergéncia

doutrinal que nio se encontra encerrada®.

6. O INVENTOR E TITULAR DO DIREITO DO
REGISTO

Admitindo que o resultado (criagio) de um SIA cumpre os
requisitos de patenteabilidade, sendo por isso um produto ou
processo que se apresenta como uma solucio de um problema
técnico e como tal suscetivel de tutela por via de um direito
de patente, coloca-se a questio da identificacio dos respetivos
sujeitos: o inventor e o titular do direito de registo.

A segunda questio é simples de responder. Como vimos
supra o direito de registo nio cabe necessariamente ao
inventor — criador intelectual — mas a entidade, singular ou
coletiva, publica ou privada, que tiver assumido o empreen-
dimento inventivo.

Para além da 6bvia constatacio que o SIA nio tem no
direito constituido personalidade juridica, este serd neces-
sariamente um “instrumento” de trabalho propriedade
de uma qualquer entidade com personalidade juridica,
tendo o processo inventivo sido desenvolvido no interes-
se ¢ a expensas dessa entidade. Nao nos restam duavidas
que, em todas as circunstancias imaginaveis, o direito de

registo caberd sempre a entidade, singular ou coletiva, em

53 Artigo 60.° n.° 2 do CPL

54 Sobre a tematica ler (PEIXOTO 2022:94-98).

55 Nesse sentido, (IGLESIAS et al. 2019:17-18; PEIXOTO 2022:86).
56 (PEIXOTO 2022:101).

beneficio da qual o processo inventivo do SIA tiver sido
conduzido.

Questio distinta, mas ainda assim com soluc¢io clara no
direito constituido, é a de saber se o SIA pode ser indicado
no registo como inventor, ou seja, como criador intelectual
da invencio.

Neste ponto a jurisprudéncia tem sido coincidente
respondendo negativamente. Tem-se subentendido do regi-
me juridico que o reconhecimento da qualidade de inventor
apenas pode ser dado a um Ser Humano®.

De facto, como referimos supra, no nosso entendimento o
direito a ser reconhecido como inventor é um direito pessoal
e intransmissivel, caberd sempre e s6 a quem for o criador
intelectual da invencdo. Neste sentido, quase um “direito
moral” que apenas faz sentido reconhecer aos Seres Humanos.

Entendemos assim que o SIA nio pode ser reconhecido
como inventor no processo de registo de uma patente, nem
vemos que tal seja questdo relevante, face a natureza estrita-
mente moral ou ética desse reconhecimento de “paternidade”.

Numa perspetiva diferente, alguma doutrina vem defen-
do que «de iure condendo, que a identificacio da intervencio
de inteligéncia artificial numa qualquer inven¢io devera ser
obrigatéria, quando mais nao seja a titulo secundario, ou
na descricio»®. A informacio seria relevante, segundo esta
doutrina, para acautelar os termos de avaliacdo dos requisitos
de patenteabilidade em fung¢io da propria natureza do proces-
so inventivo, como salientamos supra a propdsito da patentea-
bilidade das cria¢des geradas autonomamente por um SIA.

Em stimula, no estado atual, nio tem sido reconhecido
aos SIA, quer o direito proprio ao registo de patentes, quer

o direito 3 men¢ao no registo como inventor.
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7. CONCLUSOES

As questdes suscitadas nio esgotam toda a problemati-
ca em volta do direito de patentes e os SIA, debatendo-se
inclusivamente a propria pertinéncia para os fins da proprie-
dade industrial (seja o fim geral de tutela da lealdade da
concorréncia, seja o fim especifico das patentes de tutela
da inovac¢io tecnoldgica e desenvolvimento econdémico) da
concessio de uma tutela juridica por via das patentes as cria-
¢des geradas por inteligéncia artificial.

Pensamos ainda assim ter resumido neste texto as princi-
pais problematicas que vém sendo debatidas na relagcio entre
o direito das patentes e a Inteligéncia Artificial.

Definimos para efeitos deste texto os Sistemas de Inte-
ligéncia Artificial (SIA) como programas de computador
compostos por algoritmos computacionais extremamen-
te complexos que requerem uma grande capacidade de
processamento do hardware, que tém a capacidade de, pelo
processamento de quantidades massivas de dados e processos
de treinamento, gerar novas funcionalidades e/ou solucoes
para problemas nio especificamente previstos.

Suscitamos a propodsito destes SIA e o direito de paten-
tes quatro questdes, algumas com solu¢des mais ou menos
assentes na doutrina e pratica jurisdicional, outras ainda em
debate.

Parece-nos um entendimento ja consensual que enquan-
to programa de computador o proprio SIA serd patented-
vel se cumprir os requisitos de patenteabilidade atualmen-
te exigidos para as denominadas invengoes implementadas por
computador.

Ja as criagdes geradas autonomamente por SIA apenas
serio qualificaveis como invencdes se tiverem carac-
ter técnico (ou seja, se forem uma solu¢io técnica para
um problema técnico). Dependendo ainda a sua tutela do
cumprimento dos demais requisitos de patenteabilidade.

Neste caso, a doutrina tem suscitado varias davidas quanto

ao cumprimento do requisito de atividade inventiva que,
no minimo, requerera cuidados especiais na sua apreciagio
pelos peritos na especialidade.

Quanto a titularidade, resulta pacifico do regime juridico
vigente que, por um lado, a titularidade do direito de regis-
to cabera por norma a entidade, singular ou coletiva, em
beneficio da qual o SIA gerou a invencio. Por outro, face a
reconhecida natureza pessoal da categoria de inventor, tem
sido consensual o entendimento de que aos SIA nio pode
ser reconhecido no registo a qualidade de inventor.

Questio diversa é o debate sobre se o nivel de partici-
pacio de SIA no processo inventivo deve ser declarado no
processo de registo, quanto mais nao seja para adaptacao dos
critérios de apreciacio da existéncia de atividade inventiva.

Em conclusio, sendo questdes que na maior parte dos
casos tém encontrado na jurisprudéncia e pratica das enti-
dades de registo resposta mais ou menos convergente no
direito vigente, nem sempre estas respostas tém merecido
a concordancia da doutrina que clama por novas solucdes
legais para algumas destas problematicas.

Estamos num campo que continuard a suscitar debate
que serd interessante acompanhar. Esperamos que este texto
possa servir de ponto de partida para a continuag¢io dessa

reflexio.
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