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RESUMO

O artigo trata das discussoes relacionadas
a concessao de registro de patentes em re-
querimentos em que consta um sistema
de inteligéncia artificial como inventor.
A metodologia de pesquisa utilizada € a
anélise de caso dos pedidos formulados no
Brasil, nos EUA, no Reino Unido, na Unido
Europeia, na Africa do Sul e na Australia
por Stephen Thaler, que indicou Dabus,
um sistema de inteligéncia artificial, como
inventor. Na Africa do Sul e na Australia,
Stephen Thaler obteve sucesso, ao contra-
rio do que ocorreu nas outras localidades
indicadas. Combinado, ainda, com pesquisa
bibliografica estrangeira, o artigo lida com
a fungao das patentes dentro do sistema de
protecao da propriedade intelectual, exa-
minando os requisitos para sua concessao
(novidade, atividade inventiva e aplicacédo
industrial) a luz das especificidades relacio-
nadas a inteligéncia artificial para, entao,
discorrer sobre as decisdes proferidas em
cada um dos paises indicados, sob o enfo-
que das implicagdes do reconhecimento

de uma inteligéncia artificial como autora.
Com amparo na andlise critica como méto-
do de interpretagao de resultados, o artigo
buscou a elaboragdo de uma reflexdo pro-
funda sobre os argumentos apresentados,
considerando suas fontes e possiveis limi-
tagoes. Além disso, o emprego conjunto de
interpretacdo normativa permitiu avaliar
como a jurisprudéncia tem-se desenvolvi-
do em relagéo a essa tematica, e como essas
decisdes podem ser aplicadas na pratica. Ao
final, o artigo concluiu pela necessidade de
discussao do conceito de inventor no siste-
ma de patentes pelo Poder Legislativo.

Palavras-chave: Patentes. Inventor. In-
teligéncia artificial.

ABSTRACT

The article discusses granting patent regis-
tration in cases where the inventor is an ar-
tificial intelligence. Case analysis is the cho-
sen research methodology to examine the
requests made in Brazil, the USA, the United
Kingdom, European Union, South Africa and
Australia by Stephen Thaler, who identified
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Dabus, an artificial intelligence, as the inven-
tor. Stephen Thaler succeeded in South Africa
and Australia, unlike in the other countries.
Furthermore, the article utilizes overseas re-
search references to deal with the function of
patents within the intellectual property pro-
tection system, examining the requirements
for their granting (novelty, inventive activity,
and industrial application), considering the
specificities related to artificial intelligence,
and then discusses the decisions made in
each of the aforementioned countries, under
the focus of the implications of recognizing
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an artificial intelligence as the author. Crit-
ical analysis is utilized as an interpretation
method to seek a deeper understanding of
the arguments discussed in the article. Addi-
tionally, normative interpretation is utilized
as a tool to evaluate court decisions about
the theme, and these decisions can produce
real effects. Finally, the article concludes that
it is necessary to involve legislators in discus-
sions about the concept of inventors.

Keywords: Patents. Inventor. Artificial
intelligence.

INTRODUCAO

Julho de 2021 foi um més memorével para as discussoes envolvendo inteligéncia artifi-
cial e propriedade intelectual, j& que pela primeira vez um escritério nacional de paten-
tes declarou uma ferramenta de inteligéncia artificial como autora de uma invengao.
O Escritério de Patentes da Africa do Sul, anuindo ao requerimento formulado por
Stephen Thaler, reconheceu Dabus, um sistema de inteligéncia artificial, como inven-
tor de um recipiente de alimentos (Gibson, 2021). Poucos dias depois, na Austrélia,
o Tribunal Federal Australiano aceitou um recurso, também manejado por Stephen
Thaler, e decidiu que o regime juridico australiano nao veda o reconhecimento de apli-
cagdes de inteligéncia artificial como inventoras (Gibson, 2021).

Este artigo se utiliza da combinagao das metodologias de estudo de caso e de pesquisa
bibliografica para examinar questdes envolvendo a inteligéncia artificial e o sistema de
patentes, particularmente os impactos das decisdes anunciadas em julho de 2021. De
inicio, o instituto das patentes e suas fungoes no sistema de propriedade intelectual sédo
examinados. Na sequéncia, discutem-se os requisitos para a concessao de uma patente,
especialmente o conceito de “técnico no assunto” (person skilled in the art) e sua relagao
com as ferramentas de inteligéncia artificial. Prossegue-se com a revisao das decisoes
negativas dos requerimentos formulados por Stephen Thaler no Brasil, nos Estados
Unidos, no Reino Unido e na Unido Europeia, a partir do debate do conceito de inventor
e das consequéncias das decisdes anunciadas na Africa do Sul e na Australia.

1 PATENTES E FUNCOES DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

As patentes fazem parte do sistema desenvolvido para protegédo da propriedade inte-
lectual, de modo a aprimorar o desenvolvimento de tecnologia para fins comerciais.
Juntamente com o direito autoral, aplicado as obras literarias e artisticas, e as marcas,
que sdo registradas para imagens de marketing, as patentes foram desenvolvidas para
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proteger invengdes. De acordo com Cornish, Llewelyn e Aplin (2010), “patentes sdo
concedidas em respeito as invengoes, ou seja, melhoramentos tecnoldgicos, grandes
ou pequenos, que contém pelo menos alguma centelha de inventividade sobre o que é
anteriormente conhecido™ (tradugao nossa).

Bently et al. (2018) definem patente como um "monopdlio que é concedido em troca da
divulgagao de informagdes técnicas" (tradugdo nossa). Briss et al. (2021) apontam que
"a concessao de uma patente para uma invengao € a concessao ao titular da patente,
por um periodo limitado, de um direito de monopdlio em relagao a essa invengao, ou
seja, o direito de excluir outros de usar essa invengdo™ (tradugdo nossa).

O sistema de patentes visa aprimorar o desenvolvimento tecnolégico, de modo que se
garanta o beneficio da exploragao econdémica exclusiva de uma invengao ao seu inven-
tor durante um periodo especifico e, a0 mesmo tempo, se permita a revelagdo de uma
tecnologia inovadora que seja acessivel publicamente.

Consequentemente, é possivel desenvolver novas aplicagdes a partir daquela inven-
gdo anteriormente divulgada, contribuindo-se, dessa forma, para a criagdo de novas
ferramentas e sua circulagédo, o que é chamado de fungao informacional (information
function) do sistema de patentes. Como apontado por Bently et al. (2018), o sistema de
patentes desenvolvido no Reino Unido e na Unido Europeia reforga a information func-
tion porque os arcabougos juridicos de ambos exigem que o titular da patente divulgue
a invengao de uma forma que permita a anéalise de sua aplicagdo pratica. Assim, uma
patente pode ser entendida como um pacto, um "“acordo de patente” (patent bargain)
entre o requerente e o Estado. O requerente divulga sua invencgéo, e o Estado lhe con-
cede protegdo por um periodo especifico.

Ryan Abbott (2016, p. 1104-1105) afirma que a concessao de patentes a sistemas de inte-
ligéncia artificial estimularia a inovagao, promovendo a divulgagao e comercializagéo:
"sem a capacidade de obter protecdo por patente, proprietarios de computadores cria-
tivos podem optar por proteger as invengdes patentedveis como segredos comerciais
sem nenhuma divulgagao publica™ (tradugao nossa).

Por outro lado, os incentivos dos efeitos morais das patentes néo se aplicam a inteli-
géncia artificial. Jeanne Fromer (2011) afirma que os direitos morais de uma invengéo
fortalecem a relagao entre a criagéo e a criatura. No entanto, ndo hé efeito moral para
um sistema de computador em uma invengao produzida por inteligéncia artificial.

1 "[.] patents are granted in respect of inventions, i.e., technological improvements, great and small, which
contain at least some scintilla of inventiveness over what is previously known.”

2 "[.] monopoly that is granted in return for the disclosure of technical information.”

3 "[.] the grant of a patent for an invention is the grant to the patentee for a limited period of a monopoly
right in respect of that invention, i.e., the right to exclude others from using that invention.”

4 "[.] without the ability to obtain patent protection, owners of creative computers might choose to protect
patentable inventions as trade secrets without any public disclosure.”
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2 INTELIGENCIA ARTIFICIAL E REQUERIMENTO DE PATENTES

Tradicionalmente, uma patente deve satisfazer os seguintes critérios para sua conces-
sdo: novidade, atividade inventiva e aplicagao industrial. Esta segdo examinard como
as ferramentas de inteligéncia artificial lidam com essas condigoes.

2.1 NOVIDADE

Em primeiro lugar, uma invengdo deve ser nova. Em resumo, este é o contetido da
novidade. Segundo Bently et al. (2018), "a novidade exige que a invengao seja quantitati-
vamente diferente do que foi divulgado anteriormente — ou seja, as informagodes técni-
cas divulgadas pela patente ndo devem estar disponiveis ao publicos (tradugao nossa).
Assim, a novidade esté relacionada as informagoes técnicas divulgadas, que devem
ser novas e quantitativamente diferentes. Nao hé dificuldades em aceitar que aplica-
¢Oes de inteligéncia artificial possam produzir um resultado que nunca foi encontrado
antes. Consequentemente, a novidade ndo é uma barreira para se reconhecer a inteli-
géncia artificial como inventora.

2.2 ATIVIDADE INVENTIVA

A atividade inventiva néo é analisada a partir de uma perspectiva quantitativa, mas deuma
abordagem qualitativa. Examinando as diferengas entre novidade e atividade inventiva,
Bently et al. (2018) afirmam que, "basicamente, é uma andlise qualitativa para determinar
se a contribuigao é criativa o suficiente para justificar um monopdlio”® (tradugéo nossa). E
essencial para o conceito de “técnico no assunto” (person skilled in the art) verificar a ativi-
dade inventiva, uma vez que Bently et al. (2018) assumiram que "uma inveng&o é conside-
rada inventiva se néo for dbvia para um técnico no assunto"’ (tradugao nossa).

Em relagdo ao conceito de "técnico no assunto” (PSA — person skilled in the art), Dent
(2017, p. 419) afirma que "a adogao do técnico no assunto significava que o detentor da
patente poderia assumir um nivel de conhecimento, experiéncia e alfabetizagdo por
parte do destinatario, simplificando assim a tarefa de produzir a especificagao"® (tra-
dugao nossa). Além disso, Rankin (2011, p. 62) afirma que esse técnico "deve avaliar se
uma invencgao foi adequadamente divulgada e, simultaneamente, garantir que nao seja

5 "[..] novelty requires that the invention be quantitatively different from what has been disclosed previously
— that is, the technical information disclosed by the patent must not already be available to the public.”

6 "[.]basically a qualitative examination to ascertain whether the contribution is creative enough to warrant
a monopoly.”

7 "[..] an invention is said to involve an inventive step if it is not obvious to a person skilled in the art.”

8 "[..] the adoption of the PSA meant that the patentee could assume a level of knowledge, experience, and

literacy on the part of the addressee, thereby simplifying the task of producing the specification.”
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apenas uma extensio ‘Obvia’ da 'habilidade comum no setor™ (tradugao nossa). Assim,
o técnico no assunto fornece um padréo para analisar os desenhos patenteados a im
de avaliar a atividade inventiva.

Consequentemente, o detentor da patente deve ser evidente nos desenhos patentea-
dos. O requerente precisa fornecer desenhos de patentes que divulguem toda a inven-
gao, contribuindo para a fungéo informativa do sistema de patentes, discutida ante-
riormente. Além disso, o destinatario precisa considerar que a invengao néo é ébvia.
A definigcdo de uma invengdo como nao 6bvia considera o campo do conhecimento
relacionado a invengéo.

A Convengéo de Patentes Europeia (Convencao [..], 2022), por exemplo, em seu artigo
42, item 1, alinea a, exige que a descrigao da patente especifique "o campo técnico a que
a invengao se relaciona™® (tradugdo nossa). Ademais, Bently et al. (2018) consideram
gue nao importa se a invengao ¢é o resultado de anos dedicados a pesquisa ou de um
momento inspirado pelo detentor da patente. Segundo os autores, “tudo o que importa
é se o técnico no assunto consideraria a invengédo néo ébvia™ (tradugdo nossa).

O uso de inteligéncia artificial pelo titular de uma patente gera discussdes envolvendo o
conceito de técnico no assunto. Isso ocorre porque algumas ferramentas de inteligéncia
artificial funcionam de uma forma que os humanos nao conseguem compreender. Emuma
definicao breve, apresentada pelo Instituto Alan Turing e o Information Commissioner's
Office (autoridade estatal em matéria de protegao de dados no Reino Unido) (2019, p. 6),
pode-se entender a inteligéncia artificial como "uma gama de tecnologias e abordagens
gue tentam imitar o pensamento humano para resolver tarefas™? (tradugéo nossa). Nesse
contexto, aplicagoes de inteligéncia artificial sdo programadas para alcangar objetivos
definidos, substituindo o pensamento humano. Ferramentas de inteligéncia artificial se
utilizam de algoritmos para analisar dados previamente coletados e encontrar padroes
e modelos que atendam a esses objetivos programados. O que acontece na avaliagio da
maquina é impossivel de se examinar, pois os algoritmos tomam as decisdes e as maqui-
nas funcionam de uma forma que est4 fora do alcance da compreensdo humana.

A massiva quantidade de dados provenientes de multiplas fontes e a alta velocidade de
processamento permitem que sistemas de inteligéncia artificial produzam resultados
inimaginaveis. Esse cendrio cria desafios para o pardmetro de andlise da atividade
inventiva. Como apontado por Holtermann e Block (2021, p. 70), “se um sistema de inte-
ligéncia artificial nao supervisionado fosse usado como ponto de referéncia legal para a

9 "[..] has been asked to fulfill two functions: she/he must evaluate whether an invention has been adequately
disclosed and, simultaneously, ensure that it is not just an ‘obvious’ extension of the ‘ordinary skill in the
art'”

10 European Patent Convention 2000 Regs: "Rule 42 — Content of the description (1) The description shall: (a)
specify the technical field to which the invention relates".

11 "[..] all that matters is whether the person skilled in the art would consider the invention to be non-obvious."

12 "[..] a range of technologies and approaches that attempt to mimic human thought to solve tasks.”
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avaliacao das fontes de dados globais, ele nao seria mais limitado a dreas de tecnologia
especificas ou fontes de informagao™? (tradugao nossa).

Nessa perspectiva, existem discussdes envolvendo o conceito de técnico no assunto
como pardmetro para avaliagdo da atividade inventiva promovida por uma inven-
cao realizada com o uso da inteligéncia artificial. Uma vez que o funcionamento de
sistemas de inteligéncia artificial pode se dar de formas distantes da compreensao
humana, seria possivel encontrar um técnico no assunto com conhecimento técnico
habil para verificar a inventividade de uma inteligéncia artificial? Como avaliar a ati-
vidade inventiva de algo decorrente do uso de inteligéncia artificial? Alguns argu-
mentam que aplicagdes de inteligéncia artificial deveriam avaliar as descrigbes da
patente nessas circunstancias. Consequentemente, em vez de uma pessoa atuando
como técnico no assunto, seria criada a figura da “maquina treinada no assunto”
(machine trained in the art) como pardmetro para avaliar a atividade inventiva no pro-
cesso de concessao de patentes.

A questao envolvendo o uso de inteligéncia artificial e a atividade inventiva é um dos
pontos destacados em uma consulta publica promovida pelo governo do Reino Unido,
que langou a seguinte pergunta: "Devemos estender o conceito de 'técnico no assunto’
[person skilled in the art] para ‘'méaquina treinada no assunto' [machine trained in the
art]?"4 (tradugao nossa). A pergunta é relevante, pois trata de diferentes perspectivas
sobre a inteligéncia artificial e a anélise da atividade inventiva. Como discutido ante-
riormente, uma vez que algumas ferramentas de inteligéncia artificial funcionam fora
da compreensao humana, pode ser quase impossivel encontrar uma pessoa habil para
ser apontada como técnico no assunto com capacidade suficiente para avaliar o que foi
produzido pela inteligéncia artificial.

Por outro lado, o uso de uma "maquina treinada no assunto” como novo padrao pode
provocar problemas relacionados a definigdo da invengao néo ébvia. A enorme quan-
tidade de dados disponiveis, o baixo custo de seu armazenamento e a alta velocidade
para seu processamento podem produzir um padrao quase inalcangavel para uma
criagdo ndo dbvia. Segundo Miller e Tull (2018, p. 320), como consequéncia do uso da
inteligéncia artificial, podem ser gerados resultados mais inventivos: "serd mais dificil
argumentar que a invengdo nao é ébvia, mesmo quando o ‘nimero finito de solugdes
previsiveis identificadas’ estd além do cdlculo humano™s (tradugéo nossa). Em outras
palavras, a avaliagao produzida por uma inteligéncia artificial pode criar uma barreira
ao reconhecimento da atividade inventiva.

13 "[..] if an unsupervised AI system were to be used as the legal point of reference for the assessment of the
global data sources, it would no longer be limited to specific technology areas or sources of information.”

14 "Should we extend the concept of ‘the person skilled in the art’ to ‘the machine trained in the art'?" (The
United Kingdom. Consultation Outcome. Artificial Intelligence call for views: patents. Disponivel
em: https://tinyurl.com/4sa3pmeb. Acesso em: ago. 2023).

15 "[..] it will be more difficult to argue that the invention is non-obvious, even where the finite number of
identified, predictable solutions’ is beyond that of human calculation.”
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Descrevendo o cendrio que envolve a inteligéncia artificial e o pardmetro de técnico no
assunto, Ryan Abbott (2016, p. 1124-1125) afirma:

Substituir a pessoa especializada pelo computador especializado sugere uma
mudangca no teste de nao evidéncia. Atualmente, o teste leva em conta o conhe-
cimento da pessoa especializada sobre a arte anterior. Diminuir o universo da
arte anterior torna mais facil obter uma patente, porque, com menos conheci-
mento de fundo, uma nova invengdo tem mais chances de parecer inventiva.
Da mesma forma, expandir o universo da arte anterior aumentaria a barra de
patenteabilidade. No entanto, embora possa ser irrealista esperar que um inven-
tor humano tenha conhecimento de arte anterior em campos néo relacionados,
nao ha motivo para limitar o banco de dados do computador a um assunto espe-
cifico. Um inventor humano pode nédo pensar em combinar receitas de culinaria
com avangos na ciéncia médica, mas um computador néo seria limitado por tais
restrigdes autoimpostas. Agora que humanos e computadores estdo competindo
criativamente, o universo da arte anterior deve ser expandido'® (tradugéo nossa).

Aluz da decisao fornecida pelo tribunal australiano, que concedeu a Dabus uma patente
como inventor, Rolls e Onishi (2022) observam que SYNTHIA (uma ferramenta de inte-
ligéncia artificial que pode combinar 60 mil regras de sintese e reagdes quimicas para
produzir resultados envolvendo patentes quimicas) poderia ser utilizada para operar
como um técnico no assunto. Surgem, entdo, dificuldades envolvendo algumas ques-
toes praticas quanto as obrigagoes aplicadas ao técnico no assunto, como comparecer
ao tribunal e responder perguntas, por exemplo.

A consulta publica promovida pelo governo do Reino Unido destacou o problema
potencial relacionado ao uso da inteligéncia artificial para avaliar o passo inventivo.
Foi langada a seguinte pergunta: “A inteligéncia artificial desafia ou desafiara o nivel
de passo inventivo necessario para obter uma patente? Se sim, esse desafio pode ser
acomodado pela lei de patentes atual?" (tradugéo nossa).

Nesse cendrio, a inteligéncia artificial impacta a concepgdo de passo inventivo,
incluindo o conceito histérico padrdo do técnico no assunto. A consulta publica reali-
zada pelo governo do Reino Unido demonstra a importéancia dessa discusséo e a aten-
¢ao que ela merece dos reguladores para preservagao dos incentivos a promogao do
desenvolvimento tecnoldgico e ao crescimento econdmico.

16 "Replacing the skilled person with the skilled computer suggests a change to the non-obviousness test. At present,
the test takes into account the skilled person’s knowledge of the prior art. Decreasing the universe of prior art
makes it easier to get a patent because, with less background knowledge, a new invention is more likely to appear
inventive. Likewise, expanding the universe of prior art would raise the patentability bar. Yet although it may be
unrealistic to expect a human inventor to have knowledge of prior art in unrelated fields, there is no reason to
limit a computer's database to a particular subject matter. A human inventor may not think to combine cooking
recipes with advances in medical science, but a computer would not be limited by such self-imposed restrictions.
Now that humans and computers are competing creatively, the universe of prior art should be expanded.”

17 "Does or will Al challenge the level of inventive step required to obtain a patent? If yes, can this challenge
be accommodated by current patent law?” (The United Kingdom. Consultation Outcome. Artificial
Intelligence call for views: patents. Disponivel em: https://tinyurl.com/4sa3pmeb. Acesso em: ago. 2023).
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2.3 APLICAGAO INDUSTRIAL

O quadro juridico do Reino Unido define aplicagdo industrial nos seguintes termos:
"Uma invengao sera considerada capaz de aplicagao industrial se puder ser fabricada
ou usada em qualquer tipo de industria, incluindo a agricultura™® (tradugao nossa). A
Lei de Patentes Europeia tem uma definigéo similar de aplicagdo industrial em seu
artigo 57: "Uma invengao serd considerada como suscetivel de aplicacao industrial se
puder ser fabricada ou usada em qualquer tipo de industria, incluindo a agricultu-
ra™ (tradugao nossa). Nao ha dificuldades em reconhecer que a inteligéncia artificial
atende a esses requisitos, permitindo que seus resultados sejam aplicados nos mais
diferentes campos da indudstria, como medicina, saude e agricultura.

3 INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO INVENTOR

O mesmo requerimento de patente que indicou Dabus como inventor foi formulado no
Brasil, nos Estados Unidos da América, no Reino Unido, na Uniao Europeia, na Africa do Sul
e na Australia. No entanto, apenas na Africa do Sul e na Australia, a pretensao foi exitosa.

No Brasil, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) indeferiu o pedido de regis-
tro formulado por Stephen Thaler, sob o fundamento de que, nos termos do art. 6° da Lei de
Propriedade Industrial (LPI) (Lei n. 9.279 de 14 de maio de 1996)*°, "o inventor de um pedido
de patente deve ser capaz de ser sujeito de direitos, possuindo personalidade juridica.

Nos Estados Unidos, o Manual de Procedimento de Design de Patente, elaborado pelo
Escritério de Patentes e Marcas Registradas dos Estados Unidos, prevé como um dos requi-
sitos obrigatdrios a nomeagdo do inventor: “O(s) inventor(es) deve(m) ser o requerente em
um pedido apresentado antes de 16 de setembro de 2012 [..] e o inventor ou cada inventor
conjunto deve ser identificado em um pedido apresentado em ou apds 16 de setembro de

18 "An invention shall be taken to be capable of industrial application if it can be made or used in any kind
of industry, including agriculture” (Patents Act, 1977, c. 37, s. 4. Industrial Application. Disponivel em:
https://tinyurl.com/2s8nadnp. Acesso em: ago. 2023).

19 "An invention shall be considered as susceptible of industrial application if it can be made or used in any
kind of industry, including agriculture” (CONVENCAO [..], 2022).

20 "Art.6° Ao autor de invengéo ou modelo de utilidade sera assegurado o direito de obter a patente que
lhe garanta a propriedade, nas condigdes estabelecidas nesta Lei.
§ 1° Salvo prova em contrario, presume-se o requerente legitimado a obter a patente.

§ 2° A patente poderd ser requerida em nome préprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor,
pelo cessiondrio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestagdo de servigos
determinar que pertengca a titularidade.

§ 3° Quando se tratar de invengao ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou
mais pessoas, a patente podera ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeagéo e
qualificag@o das demais, para ressalva dos respectivos direitos.

§ 4° O inventor serd nomeado e qualificado, podendo requerer a ndo divulgagdo de sua nomeagao.”

21 Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Pedido BR112021008931-4.
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2012 (tradugéo nossa). Particularmente no caso Dabus, o Escritério de Patentes e Marcas
Registradas dos Estados Unidos (USPTO) negou o pedido. A decisdo afirmou que o quadro
legal nacional — 35 U.S. Code § 100(a) — ndo permite que uma inteligéncia artificial seja
reconhecida como inventora, porque o termo “inventor” se aplica apenas a pessoas naturais.
Além disso, o USPTO destacou uma decisdo anterior do Federal Circuit que afirmou que os
inventores devem “conceber” sua invengao, o que € restrito a pessoas naturais.

Apés a decisdo do USPTO, a questéao foi discutida no Judicidrio e a juiza Brinkema, do
Distrito Virginia Oriental, confirmou que o inventor deve ser uma pessoa natural, sob
o quadro legal vigente atualmente nos Estados Unidos. No entanto, a juiza Brinkema
destacou que, devido a rdpida evolugao da tecnologia, a questao deveria ser discutida
no Congresso (2011):

A medida que a tecnologia evolui, pode chegar um momento em que a inteligéncia
artificial atinja um nivel de sofisticagao que pode satisfazer os significados aceitos
da autoria. Mas esse momento ainda ndo chegou e, se chegar, cabera ao Congresso
decidir como e se deseja ampliar o escopo da lei de patentes® (tradugédo nossa).

No Reino Unido, o Escritério de Propriedade Intelectual (IPO) recusou o pedido feito por
Stephen Thaler, sob o fundamento de que o inventor deve ser uma pessoa natural. Stephen
Thaler recorreu ao Tribunal Superior, que confirmou a decisdo impugnada e reforgou o
entendimento de que é obrigatdrio que uma pessoa natural seja apontada como inventor
(England [...], 2021). No entanto, a decisao nao foi undnime. Um dos julgadores, Lord Justice
Birss, discordou dos outros juizes e decidiu que é possivel que, apesar do fato de as pessoas
naturais serem inventoras, uma invengao seja criada por uma inteligéncia artificial: "Sé
porque todos os inventores sao pessoas, nao se segue que todas as invengdes tenham uma
pessoa que as inventou, como este caso demonstra“ (tradugao nossa).

No mesmo sentido, o quadro legal da Unido Europeia determina que o direito a uma
patente pertence ao inventor®, pelo que o Escritério Europeu de Patentes negou o
requerimento de Stephen Thaler, uma vez que Dabus nédo é um ser humano®.

22 "The inventor(s) must be the applicant in an application filed before September 16, 2012 [..] and the inventor
or each joint inventor must be identified in an application filed on or after September 16, 2012." (United
States Patent and Trademark Office. The Manual of Patent Design Procedure. 9* edition. Revisado
em jun. 2020. Disponivel em: https://tinyurl.com/yckxx8x2).

23 "As technology evolves, there may come a time when artificial intelligence reaches a level of sophistication
such that it might satisfy accepted meanings of inventorship. But that time has not yet arrived, and, if it
does, it will be up to Congress to decide how, if at all, it wants to expand the scope of patent law.” (Stephen
Thaler vs. Andrew Hirshfeld. Case number 1:2020cv00903. US District Court for the Eastern District
of Virginia. Alexandria Division. Disponivel em: https://tinyurl.com/bdhkc7£7).

24 "Just because all inventors are people, this case demonstrates that it does not follow that all inventions
have a person who invented them.” (England [...], 2021).

25 Convencdo Europeia de Patentes. Artigo 60.

26 Escritério Europeu de Patentes. Registro Europeu de Patentes. EP 18 275 163 e EP 18 275 174.
Disponivel em: https://tinyurl.com/4bvctmts.
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Por sua vez, o Escritério de Patentes da Africa do Sul aprovou a patente solicitada
por Stephen Thaler, que indicou Dabus como inventor. No entanto, nao foram feitas
consideragdes pelas autoridades sul-africanas quando reconheceram a inteligéncia
artificial como criadora das invengoes. Apds a autorizagéo, o Escritério de Patentes da
Africa do Sul declarou que “a invencgéo foi gerada de forma auténoma por uma inteli-
géncia artificial"?’ (tradugé@o nossa).

Na Australia, o regime juridico de patentes apresenta semelhangas com os existentes nos
Estados Unidos, Reino Unido e Unido Europeia. Como resultado, o Escritério de Patentes
da Australia negou a concessao da patente a Stephen Thaler porque nao havia uma pessoa
natural indicada como inventor®®. No entanto, a decis@o do Tribunal Federal Australiano
concluiu que a lei nacional néo restringe o conceito de inventores a pessoas naturais®.

Como foi possivel observar nas decisdes dos diferentes paises, a principal discussao
repousa em verificar se a inteligéncia artificial se encaixa no conceito do inventor. De
acordo com Cornish, Llewelyn e Aplin (2010), “o inventor € a pessoa que realmente con-
cebe a invengao"° (tradugao nossa). Bently et al. apontam (2018) que, para ser reconhe-
cida como inventor, “uma pessoa precisa demonstrar que contribuiu para o ‘conceito
inventivo™® (tradugao nossa). Noam Shemtov (2019, p. 7) define inventor como sendo
"uma pessoa que fez uma contribuigdo intelectual ou criativa para a fase de concepgao
da invencéo"*? (tradugdo nossa). Assim, o conceito do inventor estd relacionado a sua
contribuigao para o desenvolvimento da invengao.

A Comissao Europeia (2018, p. 1) se refere a inteligéncia artificial como “sistemas que
exibem comportamento inteligente ao analisar seu ambiente e tomar medidas para
alcancgar objetivos especificos”® (tradugdo nossa). Em relagido a patentes, aplicagdes
de inteligéncia artificial analisam todos os dados acessiveis para produzir resultados
em um processo além da compreensdo humana. Como mencionado anteriormente, a

27 "The invention was autonomously generated by an artificial intelligence” (AFRICA DO SUL. Escritério de
Patentes da Africa do Sul. Patent Journal, [s. L], v. 54, n. 07, part II of II, p. 255. Jul. 2021. Disponivel
em: https:/tinyurl.com/mw7z2s87. Acesso em: ago. 2023).

28 Escritério Australiano de Patentes. Stephen L. Thaler [2021] APO 5 (9 February 2021). Disponivel em:
https://tinyurl.com/mrx24eum. Acesso em: ago. 2023.

29 Corte Federal da Australia. Thaler vs. Commissioner of Patents [2021] FCA 879. 30 jul. 2021. Disponivel
em: https://tinyurl.com/yymj6yys. Acesso em: ago. 2023.

30 "[..] the inventor is the person who actually devises the invention.”

31 "[.] a person needs to show that they have contributed to the ‘inventive concept”."

32 "[..] a person who made an intellectual or creative contribution to the conception phase of the invention.”
33 "[.] systems that display intelligent behaviour by analysing their environment and taking actions — with

some degree of autonomy — to achieve specific goals.” (Comissdo Europeia. Communication from
the commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on Artificial Intelligence for
Europe, Bruxelas, 25 abr. 2018, COM (2018) 237 final).

140


https://tinyurl.com/mw7z2s87

RESMPU, Brasilia, v.1- n. 2, p. 131-145 - jul /dez. 2023

complexidade com que os atuais sistemas da inteligéncia artificial operam nao per-
mite sua analise por seres humanos. Assim, o conteudo da contribuigdo para o desen-
volvimento da tecnologia ndo pode ser avaliado da mesma forma para sistemas de
inteligéncia artificial e seres humanos.

A fim dereconhecer a possibilidade de um sistema de inteligéncia artificial ser inventor,
€ necessario mudar a abordagem da contribuigédo para o desenvolvimento da invencao.
Tradicionalmente, o conceito de contribuigao estéa relacionado a intervengdo humanae
a manifestacgéo da colaboragdo humana para o resultado. No entanto, as maquinas nao
pensam como os seres humanos; em vez disso, executam tarefas para alcangar resul-
tados programados. Consequentemente, € necessario mudar a perspectiva no debate.

Abbott (2016) afirma que os critérios repousam na "abordagem funcionalista” (func-
tionalist approach) para identificar se a maquina contribuiu efetivamente para uma
invencgao. De acordo com o autor, Alan Turing foi o primeiro a identificar o problema
da fala da méquina. Para lidar com isso, Turing desenvolveu um método que transfere
o foco das maquinas para os individuos que interagem com elas para identificar se
uma maquina "pensa”’ ou nao. O "Jogo da Imitagao” (The Imitation Game), desenvol-
vido por Turing, também conhecido como “Teste de Turing"”, consiste em um experi-
mento no qual a pessoa precisa identificar se as respostas vém de uma pessoa ou de
uma maquina. Como observado por Abbott (2016, p. 1109): “em vez de perguntar se as
maquinas ‘pensam’, ele [Turing] perguntou se as maquinas poderiam agir da mesma
maneira que entidades pensantes”* (tradugdo nossa). A ideia por tras do "Teste de
Turing” é destacar os resultados fornecidos pelas maquinas em vez de seu processo.

Stephen Thaler foi o primeiro a solicitar uma patente incluindo um sistema de inte-
ligéncia artificial como inventor. No entanto, ele ndo foi o primeiro a buscar prote-
gao por patente utilizando inteligéncia artificial para obter o resultado. Se ele tivesse
feito o requerimento indicando como inventor uma pessoa natural, provavelmente néo
enfrentaria as discussdes atuais e teria recebido a patente para si. A situagdo descrita é
um exemplo de como poderia ter sido aplicado o "Teste de Turing”, pois as pessoas que
avaliam o requisito da patente provavelmente néao identificariam que uma inteligéncia
artificial fez todo o processo. Como discutido acima, a inteligéncia artificial impacta a
analise do passo inventivo, precisamente o conceito do técnico no assunto.

Este cendrio traz debates relacionados a questdes éticas envolvendo patentes desen-
volvidas por inteligéncia artificial, uma vez que alguns resultados podem ser alcancga-
dos sem intervengao humana relevante. Considerando que atualmente néo é possivel
conceder uma patente para uma invengao produzida por uma inteligéncia artificial,
Johanna Gibson (2022, p. 407) afirma que

a ideia de Thaler de que a inteligéncia artificial pode ser explorada através
da "desonestidade” de requerentes humanos torna-se mais claramente uma

34 "[.] rather than asking whether machines ‘think’, he (Turing) asked whether machines could perform in the
same manner as thinking entities.”
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afirmagao sobre confianga e autoria relacionadas a relagdo com o usuério, o con-
sumidor, o publico® (tradugao nossa).

Apesar da importéancia da discusséo relacionada a "abordagem funcionalista”, a deci-
sdo australiana que reconheceu a inteligéncia artificial como inventora se recusou a
examinar questoes envolvendo o Teste de Turing e o funcionalismo®.

4 INTELIGENCIA ARTIFICIAL,
PROPRIEDADE E AUTORIA DE PATENTES

Em todos os requerimentos de registro de patentes que fez, Stephen Thaler declarou ser
o proprietario, sendo registrado Dabus como inventor. Essa distingdo ocorre particular-
mente nas relagdes trabalhistas, quando o empregado é o inventor, e 0 empregador é o pro-
prietario. Como resultado, ambos estao protegidos. O empregador pode explorar os bene-
ficios econémicos da patente como proprietario, enquanto o empregado, como inventor, €
socialmente reconhecido. Todavia, o estimulo do reconhecimento social, por razbes ébvias,
nao se aplica a uma inteligéncia artificial que tenha sido a responsavel pela invengao.

Essa diferenciagéo € essencial também porque uma inteligéncia artificial ndo tem per-
sonalidade juridica. Conforme afirmado por Shemtov (2019, p. 33), “como os sistemas
de inteligéncia artificial ndo possuem personalidade juridica separada e nao se espera
que tenham no futuro préximo, tais sistemas sao incapazes de possuir propriedade”’
(tradugao nossa). Assim, um sistema de inteligéncia artificial ndo pode fazer parte de
relagbes que envolvam a assungao de obrigagdes e o reconhecimento de direitos.

Por essa mesma razao, ferramentas de inteligéncia artificial ndo podem ser considera-
das empregados. A falta de personalidade juridica nao autoriza que inteligéncias arti-
ficiais fagam parte de uma relagéo de trabalho.

Outra questao que surge € acerca de quem deve ser o inventor quando é impossivel reco-
nhecer a inteligéncia artificial nessa posigdo. A discussao ocorre porque diferentes figu-
ras estdo envolvidas: o proprietario da aplicagéo, o usudrio e o treinador de dados. Abbott
(2016, p. 1114-1115) entende que o proprietario deve ser o inventor “porque seria mais con-
sistente com a forma como a propriedade pessoal (incluindo computadores e patentes) é
tratada nos EUA, e incentivaria mais a invengdo computacional " (tradugao nossa).

35 "Thaler's implication that AI might be exploited through the ‘dishonesty’ of human applicants becomes
more clearly an assertion about trust and authorship as related to the relationship with the user, the
consumer, the public.”

36 Corte Federal da Austrélia. Thaler vs. Commissioner of Patents, FCA 879. 30 jul. 2021. Disponivel em:
https://tinyurl.com/yymj6yys.

37 "[..] since Al systems do not have a separate legal personality and are not expected to have one in the
foreseeable future, such systems are incapable of owning property”.

38 “[..] because it would be most consistent with the way personal property (including both computers and
patents) is treated in the United States, and it would most incentivize computational invention.”
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Defendendo que a propriedade deveria ser concedida ao usuario, Peter Block (apud Shemtov,
2019, p. 30) afirma que "o inventor € a pessoa natural que, usando o computador como fer-
ramenta, encontrou o produto ou processo que resolve um problema técnico especifico”®
(tradugéo nossa). Sob essa perspectiva, hd alguns debates sobre o alcance das atividades
realizadas pelos sistemas de inteligéncia artificial. Dan Burk (2021, p. 319) observa que con-
siderar a inteligéncia artificial como a inventora ignora a participagdo humana. Segundo o
autor, embora o processo em que a inteligéncia artificial trabalha nao possa ser completa-
mente compreendido pelos humanos, essas maquinas alcangam resultados que os huma-
nos visam: “as especificidades do resultado de uma inteligéncia artificial podem ser impre-
vistas, mas hd a expectativa geral de algum resultado, e algum resultado em um campo
especifico, sendo este o motivo da utilizagédo da méaquina pelos humanos™® (tradugéo nossa).

Por fim, Shemtov (2022, p. 31) afirma que o treinador de dados deve ser considerado o
proprietario de uma patente que utiliza inteligéncia artificial. Segundo o autor, uma
vez que o treinador de dados é responsavel por “selecionar os conjuntos de dados, veri-
ficar a saida do sistema e fazer as corregdes necessarias quando necessario, com vistas
a produzir a saida mais 6tima, sempre com o objetivo da invengao em mente™* (tradu-
¢8o nossa), ele seria premiado como proprietario.

CONCLUSAO

Os sistemas de inteligéncia artificial fazem parte do nosso cotidiano. A utilizagéo
de ferramentas de aprendizado de maquina se espalha pelas mais diversas areas do
conhecimento humano, alcangando resultados até alguns anos atras inimaginaveis. O
cendrio atual oferece uma quantidade massiva de informagoes provenientes das mais
diversas origens, passiveis de armazenamento de formas mais econémicas e proces-
samento em altas velocidades, de modo a permitir sua anéalise e formatagao por multi-
plos mecanismos, para os mais diferentes propdsitos.

Propriedade intelectual e patentes sdo instrumentos que foram desenvolvidos ao longo
do tempo almejando o incentivo da inovagao e a difusdo do conhecimento. No entanto,
questdes que envolvem as ferramentas de inteligéncia artificial como inventoras
desafiam o quadro legal atual dos Estados. Utilizar o novo pardmetro oferecido pela
"maquina treinada no assunto” impacta decisivamente o passo inventivo, a evolugao
tecnoldgica e o crescimento econémico.

As decisdes proferidas pela Corte Superior da Australia e pelo Escritério de Patentes da
Africa do Sul, reconhecendo Dabus, uma inteligéncia artificial, como autora, sdo apenas a

39 "Theinventor is the natural person that, using the computer as a tool, has found the product or process that
solves a particular technical problem.”

40 "The specifics of an Al's output, or that a hybridoma, may be unforeseen, but the general expectation of some
output, and some output within a particular field, was surely intended in the machine's deployment by humans.”

41 "[..] select the data sets, check the system’s output and make necessary corrections where necessary, with
a view to producing the most optimal output, all with the invention’s objective in mind.”
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ponta do iceberg. A indicagao feita pela juiza Brinkema, no tribunal dos EUA, ao registrar
que futuramente sistemas de inteligéncia artificial podem adquirir niveis de sofistica-
¢ao que preencham os requisitos de inventor, e as consultas publicas promovidas pelo
Escritério de Patentes do Reino Unido e pelo Escritério Europeu de Patentes, incenti-
vando o debate sobre inteligéncia artificial como inventor, sdo indicagdes de que essa
discussao chegara as casas legislativas nacionais, as quais cabera lidar com esses novos
desafios que envolvem a protegao dos interesses dos inventores e o fomento da inovacao.
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