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Resumo: Ha uma crescente preocupacdo por en-
tender o impacto que as novas tecnologias trarao
ao Direito e como as sociedades deverdo repen-
sar suas normativas. Os direitos de propriedade
industrial e intelectual ndo escapam desse mo-
vimento. Um dos topicos mais em voga recente-
mente trata das possibilidades de se reconhecer
uma inteligéncia artificial como inventora de
patentes. Nesse sentido e com vistas a analisar
esse fendmeno juridico, elegeu-se o seguinte
problema investigatorio: é possivel identificar, a
partir da analise do caso Thaler v. Commissioner
of Patents, julgado pela Corte Federal da Australia
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ABSTRACT: There is a growing concern about un-
derstanding the impact of new technologies on
law and how societies should rethink their requ-
lations. Industrial and intellectual property rights
have not escaped this movement. One of the
most discussed topics is the possibility of recog-
nizing artificial intelligence as a patent inventor.
Therefore, to analyze this legal phenomenon, the
following question was asked: is it possible to
identify any relations to Brazilian law from the
Thaler v. Commissioner of Patents case, ruled by
the Federal Court of Australia on July 30, 2021,
where the artificial intelligence DABUS was
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(Federal Court of Australia) em 30 de julho de
2021, onde a inteligéncia artificial DABUS foi con-
siderada inventora para fins de pedido de patente,
alguma aproximacao da referida decisdo com as
normas do Direito brasileiro? A hipotese que se
considera ¢ a de que a Lei de Propriedade Indus-
trial permitiria, a principio, o reconhecimento da
titularidade de Inteligéncia Artificial como inven-
tora para fins de registro de patentes. Os objetivos
especificos sdo trés: (i) apresentar o caso Thaler
v. Commissioner of Patents e identificar as razdes
de decidir do julgador do caso australiano; (ii) in-
dicar possibilidades de aproximacéo das razoes de
decidir ao ordenamento brasileiro; e (jii) apontar
algumas limitacdes normativas de se ter uma
inteligéncia artificial como inventora no ordena-
mento brasileiro. O método de abordagem utili-
zado foi o dedutivo; o método de procedimento
eleito foi 0 monografico; e a técnica de pesquisa
foi a documentacdo direta e indireta.

PAaLavrAs-cHAVE: Inteligéncia artificial - Direito
de propriedade industrial - Direito comparado -
Patente - Inventor.

considered an inventor for patent application
purposes? The hypothesis considered is that the
Law for Industrial Property, in principle, would
allow the recognition of artificial intelligence as
an inventor for patent registration purposes. The
article is structured as follows: (i) it presents the
Thaler v. Commissioner of Patents case and iden-
tifies the judge's rationale in the Australian case;
(ii) it suggests possible reflections under Brazil-
ian law; and (iii) it sets out some legal limitations
of recognizing artificial intelligence as an inven-
tor under Brazilian law. The article followed the
deductive method, and the authors conducted a
bibliographical survey.

Kevworps: Artificial intelligence - Industrial
property rights - Comparative law - Patent - In-
ventor.

SumArio: Introducdo. 1. Caso paradigma: Thaler v. Commissioner of Patents. 2. Aproximacdes com
o Direito brasileiro e implicagdes praticas. Conclusées. Referéncias bibliogréficas. Referéncia ju-

risprudencial.

INTRODUCAO

O século XXI foi indelevelmente tingido pela tinta das novas tecnologias, que per-
mitiu a expansdo do hiperconsumismo, seja com a personalizagdo dos produtos e ser-
vigos, seja com a redugdo de custos que dio sustento a essa perspectiva ainda mais
individualista e pessoal de consumir. Contudo, para além de contribuir com esse capi-
talismo predatdrio, cuja denuncia ja tem sido ha muito tempo formulada por pensado-
resda Sociologia e da Economia, hd umanova camada de possibilidades que este avango
tecnoldgico traz para dreas bastante significativas ao desenvolvimento das sociedades, a
exemplo (i) da produgéo de biotecnologia farmacéutica mais eficiente e barata, (ii) das
engenharias de equipamentos e processos de seguran¢a mais acurados e com meno-
res taxas de erro, bem como (iii) dos instrumentos cirtrgicos com altissimo grau de
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precisdo ou mesmo (iv) de sistemas que contribuem para diminui¢ao de polui¢ao em
processos industriais e logisticos, para citar alguns.

Fato é que a tecnologia é propulsora de mudangas importantes para a sociedade, e
tem servido para fomentar a inovagdo disruptiva — nao apenas a incremental — de for-
ma expressiva. Merecem destaque os avangos no campo do aprendizado por maquinas,
sobretudo com a criagao de redes neurais mais complexas, marca da inteligéncia artifi-
cial que progride e se aproxima de uma mimetizagdo humana bem-acabada.

Recai sobre os doutrinadores e operadores da dogmatica juridica a tarefa herculea
derepensar o direito por ora existente e pensar novos caminhos necessarios, sem o afoi-
tamento de fazer meras transposi¢des normativas. Nao seria diferente com a Lei de Pro-
priedade Industrial (Lei 9.279, de 14 de maio de 1996), promulgada em um momento
histérico em que os debates sobre inteligéncia artificial eram ainda muito embrionarios
no Brasil e nao se vislumbrava a capacidade que essa tecnologia hoje possui, sobrema-
neiralogo depois do inicio da pandemia do Coronavirus em 2020, quando a digitaliza-
¢do das coisas e do mundo ganhou maior evidéncia.

O presente trabalho se justifica, portanto, gracas a atualidade do tema e ao inedi-
tismo da situacdo juridica, avaliagao da possibilidade de uma inteligéncia artificial ser
considerada como inventora em um pedido de patente no ordenamento juridico brasi-
leiro, inclusive esta pendente de andlise o pedido feito ao INPI, sob niimero BR 11 2021
008931 4, depositado em 17 de setembro de 2019, que tem uma inteligéncia artificial
apontada como inventora.

O presente artigo tem como matéria de pesquisa o seguinte questionamento: é possi-
velidentificar, a partir daanalise do caso paradigma Thaler v. Commissioner of Patents,
julgado pela Corte Federal da Australia (Federal Court of Australia) em 30 de julho de
2021, onde a inteligéncia artificial DABUS foi considerada inventora para fins de pedi-
do de patente sob o Tratado de Cooperagdo em Matéria de Patentes e leis australianas
aplicaveis a espécie, alguma aproximacio da referida decisdo com as normas do Direi-
to brasileiro?

A hipétese que se considera inicialmente é a de que a Lei 9.279/1996 — Lei de Pro-
priedade Industrial - permite um possivel reconhecimento da titularidade de Inteli-
géncia Artificial como inventora para fins de registro de patentes, em interpretagdo
sistematica.

Os objetivos especificos sdo: (i) apresentar o caso Thaler v. Commissioner of Patents
e identificar as razdes de decidir do julgador do caso australiano; (ii) indicar possibili-
dades de aproximagao das razdes de decidir ao ordenamento brasileiro; e (iii) apontar
algumas limitagdes normativas de se ter uma inteligéncia artificial como inventora no
ordenamento brasileiro. O método de abordagem da pesquisa sera o dedutivo; o méto-
do de procedimento sera o monografico, com suporte em documentos, doutrinas, e o
julgado ja referido da Corte australiana, o que constituira a técnica de pesquisa eleita.
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1. CAso PARADIGMA: THALER V. COMMISSIONER OF PATENTS

O cientista australiano Stephen Thaler é autor e criador de uma inteligéncia artificial
capaz de se valer de um paradigma epistemoldgico do caos para combinar e construir
redes neurais complexas, que podem inventar e dar senciéncia na medida em que os
conceitos desenvolvidos pelainteligéncia geram uma série de memorias que podem tra-
zer lembrangas criticas, causando o langamento de uma maré de moléculas artificiais,
similar ao pico de neurotransmissores que os seres humanos possuem’.

Isto significa que, diferente de outras inteligéncias artificiais que sdo alimentadas
por dados e percep¢des humanas — uma “dieta de dados” —, a DABUS opera por meio
de um sistema artificial neural, cujo objetivo ¢ simular o processo inventivo humano.
De forma simplificada, pode-se programar uma inteligéncia artificial para fazer algo,
entretanto, a inovagdo de tecnologias como a DABUS é que nio se busca um comando
especifico para que faca algo ou necessariamente invente algo. Sob as técnicas e usos de
inteligéncia artificial como um todo, deve-se ter em mente que muitas das correlacdes
e resultados que surgem nao sdo esperadas pelos operadores dessas tecnologias, contu-
do, é exatamente este o potencial, pois a imprevisibilidade das inimeras e incansaveis
correlagdes que um sistema computacional pode fazer superam a capacidade humana
para a mesma tarefa.

Depois dessa constatac¢io, Stephen Thaler requereu pedido de registro de patente como
titular, na Australia, todavia, de forma inovadora em termos mundiais, incluiu a inteligén-
cia artificial DABUS como inventora. Em decisdo administrativa do Comissario Adjunto
de Patentes, proferida em 9 de fevereiro de 2021, seu pedido de n. 2019363177 foi conside-
rado prescrito?, tendo em vista que posteriormente a determinacdo para que o requerente
realizasse ajustes a fim de alcangar todos os requisitos legais para solicitar a titularidade da
patente — especificamente, nomear inventor que nao fosse uma inteligéncia artificial -, este
deixou de fazé-lo, argumentando que ja havia preenchido os requisitos legais®.

Na esfera administrativa, o Comissario Adjunto de Patentes analisou o pedido de
patente se valendo de dois pontos principais, no que se referia ao preenchimento dos

1. ABBOTT, Ryan. The Artificial Inventor behind this project. 2021. Disponivel em: [https://artifi-
cialinventor.com/dabus]. Acesso em: 28.10.2021.

2. No sistema australiano, se fala em prescricdo quando, pela inércia do requerente, deixa-se de
apresentar novos documentos ou emendas ao pedido anteriormente feito. Seria o equivalente a
se ter um julgamento desfavoravel por causa da existéncia de pendéncias ndo sanadas diante da
preclusdo temporal.

3. APO - AUSTRALIAN PATENT OFFICE. Stephen L. Thaler [2021] APO 5. 2021. Disponivel

em: [https://austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/cth/APO//2021/5.html#]. Acesso em:
28.10.2021.
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critérios que demandavam a indicagdo do nome do inventor: se o Ato das Patentes (Pa-
tents Act) traz a possibilidade de uma inteligéncia artificial ser considerada inventora e
se alinguagem utilizada no Ato é consistente com a possibilidade de se considerar uma
inteligéncia artificial como inventora*. De partida, fica explicito que a interpretagéo le-
gal que serd dada é a gramatical, ainda que o Comissario entenda que o sentido das pa-
lavras utilizadas nas legislagdes possa sofrer variagdes de entendimento com o tempo,
desde que nao cause inconsisténcia com as outras partes do Ato das Patentes.

A decisdao aponta que os Atos e Regulacdes relacionados ao caso ndo definem inven-
tor e, embora referenciem outro Estatuto para trazer um conceito, a norma é do século
XVII, dando pouca colaboragio para a empreitada. Assim, o termo tem sido usado em
sentido dicionarizado em outros casos mais recentes.

Nesse sentido, ele explicita, conforme relatorio da sentenga a ser analisada, que:

“[...] o sentido habitual de “inventor” é inerentemente humano: “alguém que inventa,
especialmente alguém que concebe algum novo processo, ferramenta, maquina ou
artigo; alguém que faz invengdo” (vide Macquarie Dictionary (online)). Isto esta de
acordo com a se¢do 2C(1) do Ato de Interpretagdo dos Atos. Diz-se que a qualidade
humana da engenhosidade que reside na nogao de invengao, como uma questdo de
linguagem habitual, ressoa através das defini¢cdes das palavras cognatas nos diciona-
rios que explicam o significado de ‘inventor, como inventar, conceber ou concepgao.”

Ainda que o Comissario ndo consiga perceber qualquer possibilidade de se conside-
rar que o termo inventor abarca também uma inteligéncia artificial, e o faz por descon-
siderar a possibilidade de qualquer caracteristica humana em DABUS, ele prossegue
acatando a possibilidade com fins meramente argumentativos, para verificar se esta
aceitacdo ndo causaria inconsisténcia no Ato das Patentes®.

4. APO - AUSTRALIAN PATENT OFFICE. Stephen L. Thaler [2021] APO 5, cit.

5. AUSTRALIAN. Federal Court of Australia. Thaler v Commissioner of Patents [2021] FCA 879.
Autor: Stephen L. Thaler. Réu: Commissioner of Patents. Juiz Federal Beach. Victoria, 30, jul.
2021. Disponivel em: [https://judgments.fedcourt.gov.au/judgments/Judgments/fca/sin-
gle/2021/2021fca0879]. Acesso em: 28,102021. Tradugdo nossa. Do original: “[...] the ordinary
meaning of ‘inventor’ is inherently human: ‘someone who invents, especially one who devises
some new process, appliance, machine or article; someone who makes invention’ (see Macqua-
rie Dictionary (online)). This accords with s 2C(1) of the Acts Interpretation Act. It is said that
the human quality of ingenuity that resides in the notion of invention as a matter of ordinary
language resonates through the definitions of the cognate words in the dictionaries that explica-
te the meaning of ‘inventor’, such as, devise, contrive or contrivance, conceive or conception.”

6. APO - AUSTRALIAN PATENT OFFICE. Stephen L. Thaler [2021] APO 5, cit.

SA Neo, Clarindo Epaminondas de; Santos, Daniel Ivonesio; Dias, Caio Eduardo de Souza. Inteligéncias
artificiais como inventoras: aproximagdes do Caso Thaler v. Commissioner of Patents com o Direito brasileiro.
Revista de Direito Civil Contempordneo. vol. 40. ano 11. p. 433-449. Sdo Paulo: Ed. RT, jul./set. 2024.

437



438

Revista pe Dirermo Civit ConTEmMPORANEO 2024 © RDCC 40

Em um primeiro ponto, o objeto do Ato, disposto em sua se¢do 2A, é explicitado pa-
ra auxiliar na compreensio’, servindo como critério de analise da questdo. A se¢io 15
(1) do Ato das Patentes traz critérios formais para que possa ser feito o pedido de paten-
te, entre eles que seja feito por uma pessoa indicada (nominated person), aquela que sera
titular da patente caso o pedido seja aceito, reconhecida como pessoa fisica ou juridica.
Entretanto, como o direito ao pedido de patente por pessoa indicada deriva do inven-
tor, se ndo for indicada uma pessoa, o inventor serd quem mantera o direito de patentear
(devolution)®. Assim, como alei exige que o titular seja pessoa fisica oujuridica, o inven-
tor também deve cumprir este requisito’.

Por fim, ja voltando-se aos termos, o Comissario explicita que, na se¢do 15(1)(a) do
Ato das Patentes, a palavra inventor se refere & pessoa que faz ou concebe a invengao.
Contudo, as disposi¢oes da se¢ao 15(1) no mesmo ato se referem aquele que tem o di-
reito a realizar o pedido de patente por derivacio do titulo do inventor, como a cessdo
ou doagdo no direito brasileiro'®. Em suma, na interpretacdo do Comissao, ndo haveria
possibilidade pelas normativas aplicaveis de se entender uma inteligéncia artificial co-
mo inventora.

Essanegativa foi a decisdo que acabou sendo desafiada judicialmente, resultando na
sentenca que sera utilizada como paradigma para comparativos posteriores com a le-
gislacdo brasileira. Trata-se do caso Thaler v. Commissioner of Patents, que foi aprecia-
do pela Corte Federal da Austrélia (Federal Court of Australia), em 30 de julho de 2021,
pelo Juiz Federal Beach!'. O caso judicial trata do pedido de anulagdo da decisdo admi-
nistrativa que obstou a concessio da patente com base na premissa de que uma inteli-
génciaartificial ndo pode ser considerada inventora para os finslegais'?, pois, segundo a
decisdo impugnada, para que seja feito pedido de patente com base no Tratado de Coo-
peracdo em Matéria de Patentes, a Regulagao de Patentes (Patents Regulation), de 1991,

7. 2A - The object of this Act is to provide a patent system in Australia that promotes economic
wellbeing through technological innovation and the transfer and dissemination of technology.
In doing so, the patent system balances over time the interests of producers, owners and users of
technology and the public. (APO - AUSTRALIAN PATENT OFFICE. Stephen L. Thaler [2021]
APO 5, cit.)

8. Deformabem simplificada, tentando uma aproximagao com o direito brasileiro para fins dida-
ticos e melhor compreensao, essa hipdtese seria como uma condi¢do em um contrato de cessao
feita por inventor: se o exercicio do direito de pedido de patente nao for feito em prazo determi-
nado, voltard ao inventor o direito de fazé-lo.

9. APO - AUSTRALIAN PATENT OFFICE. Stephen L. Thaler [2021] APO 5, cit.
10. APO - AUSTRALIAN PATENT OFFICE. Stephen L. Thaler [2021] APO 5, cit.
11. AUSTRALIAN Thalerv. Commissioner of Patents [2021], cit.

12. AUSTRALIAN. Thaler v. Commissioner of Patents [2021], cit.
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determina que a aplica¢ao inclua o nome do inventor. Necessério saber, entdo, se a de-
cisdo administrativa foi correta, afastando a possibilidade de se nomear como inventor
uma inteligéncia artificial, ou se ha vedagéo para isto, com base nas regulamentagoes e
legislaces aplicaveis a matéria.

Para decidir a questdo, o Juiz Federal Beach utilizou argumentos relacionados ao
conceitolegal de inventor e as especificidades normativas atinentes ao caso, tudo depois
de fazer uma breve incurséo tedrica sobre a Inteligéncia Artificial, as redes neurais e os
avangos que elas permitiram para a sociedade.

Um aspecto preliminar que deve ser destacado é que esta discussdo sobre a inclu-
sdo de inventor que seja inteligéncia artificial s6 é relevante, pois os pedidos de patente
feitos com base no Tratado de Cooperagao em Matéria de Patentes (PCT) demandam
a identificagdo do inventor, mas os pedidos que ndo sejam feitos com base no referido
tratado ndo demandam isto, ou seja, nao poderia ser um obstaculo para o registro de pa-
tentes ou de modelos de inovagao, conforme os regulamentos 3.2A e 3.2B australianos,
respectivamente.

Superado isto, o primeiro e o segundo argumentos utilizados pelo Juiz Federal Bea-
ch para decidir sao de ordem normativa: o sistema juridico de patentes australiano nao
trouxe a defini¢do de inventor e nem impds critérios ou requisitos claros para sua iden-
tificagdo, embora tenha trazido isto quando trata do titular da patente.

A decisdo que, ao cabo, permitira o prosseguimento do pedido de patente ressalva
que a mesma conclusédo a que chega sobre a permissdo de uma inteligéncia artificial co-
mo inventora ndo poderia ser alcangada para alga-la como titular de propriedade in-
telectual, justamente porque a se¢do 15 do Ato das Patentes define que titular é pessoa
fisica ou juridica. De todo modo, o Comissario, parte Recorrida, parece ter se valido de
premissa que confunde estes dois Ambitos, sobretudo ao dispor que o requerente do pe-
dido de patente ndo poderia ter justo titulo derivado de inteligéncia artificial para em-
basar seu pedido.

Embora a questio de fundo do caso ndo seja a referida pelo Comissario, o Juiz Fede-
ral Beach argumenta que nido ha 6bice normativo para derivar justo titulo de uma inven-
¢do que seja feita por inteligéncia artificial, e isso seria possivel com base na se¢do 15(1)
(b) e15(1)(C) do Ato das Patentes. No primeiro caso, se garante que o titulo pode derivar
de acordo, de mera conduta ou informalmente, ou seja, sem necessidade de um instru-
mento formal, podendo decorrer até de pleno direito. Como o Dr. Thaler é proprietario
do DABUS, a invengdo feita pela inteligéncia artificial também ¢é de sua propriedade.
Assim, independentemente da atribui¢do de inventor, a ele esta garantido o direito de
pedir uma patente e defender esta mesma patente’?. Ja quanto ao segundo caso, o direito

13. AUSTRALIAN. Thaler v. Commissioner of Patents [2021], cit.
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de derivar titulo da inteligéncia artificial seria andlogo a deriva¢éo entre empregador e
empregado, sem necessaria atribuigdo ou transferéncia de um titulo™.

A compreensdo do direito de propriedade intelectual, muitas vezes, com regulagdes
e normativas que foram criadas nas ultimas décadas do século passado, demanda an-
tes de tudo uma mudanca das lentes hermenéuticas. O Direito jd ndo pode mais ser vis-
to como fenémeno isolado no mundo, sem se valer das concepgdes trazidas por outras
ciéncias, e as motivagdes econdmicas, politicas e jusfilosoficas de determinado preceito
normativo, sobretudo com impacto tao expressivo para a sociedade e para a liberdade,
como é alimitacdo imposta pelas leis de propriedade industrial e intelectual.

Outro ponto levantado pelo juiz federal australiano é que DABUS ndo funcionaape-
nas como uma inteligéncia artificial que organiza e associa padroes baseados nos inputs
dados por seres humanos, ela se adapta aos cenarios cadticos encontrados e gera novos
padrdes que ndo foram previamente adicionados por seus desenvolvedores, em uma
organiza¢do autonoma'. Essa estrutura da inteligéncia artificial permite inferir que ela
atua mimetizando o comportamento inventivo humano, ao combinar variaveis e ideias
de forma complexa e criativa, com objetivo tltimo de atingir determinado resultado
que seja factivel ao mundo real.

A sentenga explicita o poder que as inteligéncias artificiais tém na resolugao de pro-
blemas de dificil solugdo e auxiliando em processos que, sem sua ajuda, demorariam
tempo consideravel, sobretudo apontando exemplos da industria farmacéutica, onde
possui uso proeminente. Essa premissa serve para a conclusio de que adotar uma visao
restrita do que seja um inventor poderia ter impacto inibitério na inovagdo em todas as
areas que poderiam se beneficiar dos sistemas de inteligéncia artificial'®.

Nancy Gallini'” aponta que o surgimento de novas tecnologias demanda uma cons-
tante atualizagdo das normativas e das ferramentas disponiveis na lei de patentes para a
melhor prote¢io a propriedade industrial. Assim, sob um argumento politico-econd-
mico, a manuten¢ao das regras pensadas para um contexto em que néo havia ainda o
ambiente de inovagdo cumulativa como temos hoje pode significar justamente um freio
as inovagoes. Isto porque a protegao legal parte da premissa de que quem produz uma
invengdo ou trabalho expressivo teria dificuldades para recuperar os custos envolvidos
neste processo de Pesquisa & Desenvolvimento se seu produto final fosse copiavel ja
de partida sem um sistema de prote¢do, de maneira que o inventor nio teria incentivos

14. AUSTRALIAN. Thaler v. Commissioner of Patents [2021], cit.
15. AUSTRALIAN. Thaler v. Commissioner of Patents [2021], cit.
16. AUSTRALIAN. Thaler v. Commissioner of Patents [2021], cit.

17. GALLINI, Nancy T. The economics of patents: Lessons from recent US patent reform. Journal
of Economic Perspectives, v. 16,1. 2, p. 131-154,2002.
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para tornar seu invento publico, reduzindo a amplitude do conhecimento geral dispo-
nivel a sociedade'.

A questao do caso Thaler v. Commissioner of Patents, embora seja um pouco mais
nuangada, tem como ponto central ndo um mero formalismo - se inteligéncia artificial
pode ou ndo ser inventora para os fins legais, previsto nas leis de patentes. Do ponto de
vista da praxis, a resposta é certa, DABUS ocupou efetivamente essa fung¢do de invento-
ra. A questdo correta parece ser se hd ou nio protecdo legal para invengdes desenvolvi-
das por inteligéncias artificiais — e af a acepgado formalista do termo “inventor” passa a
ter sua relevancia.

O terceiro argumento do Juiz Federal Beach diz respeito a impossibilidade de se va-
ler do significado literal do termo “inventor”, dicionarizado, para resolver a questio, co-
mo feito pelo Comissario, na medida em que palavras representam ideias que néo sdo
imutaveis, podendo variar de forma relevante seu contetido a depender das circuns-
tancias e do momento em que sdo usadas. Ele adiciona ainda que a interpretagéo lite-
ral com amparo em um dicionario possui inimeras dificuldades praticas, por exemplo,
que dicionario deve ser utilizado parabuscar o significado adequado? Comolidar coma
multiplicidade de significados em cada um dos diferentes dicionarios? Qual significado
entre os explicitados deve servir de parametro? Ademais, os dicionarios ndo sio repre-
sentativos de definigdes legais, mas meramente exemplificativos de termos'®.

Ressalte-se a incongruéncia do argumento do Comissario, pelo contra-argumento
esposado pelo Juiz Federal Beach:

“[...] O Comissario incorretamente trata defini¢oes de diciondrio como sendo defi-
ni¢des legais exclusivas, quando a natureza de defini¢des de diciondrios ¢ inclusiva e
exemplificativa. Muitas palavras tém multiplas defini¢des de diciondrio, significando
que qualquer uma das defini¢oes é um exemplo de uso, em vez de um uso exclusivo.
Nenhuma ou mais instanciagdes podem controlar o significado.”*

Foi possivel observar, ao cabo da analise, que o Comissério de Patentes da Australia tra-
cou argumentos que se fundaram em premissas que podem ndo ser suficientes para a com-
preensdo de um direito sistematico e preocupado com osavancos dasociedade, que témsido

18. LANDES, William M. POSNER, Richard. A. The economic structure of intellectual property law.
Cambridge, Massachusetts, London: Belknap, 2003. p. 294-333.

19. AUSTRALIAN. Thaler v. Commissioner of Patents [2021], cit.

20. AUSTRALIAN. Thalerv. Commissioner of Patents [2021], cit. Do original: “...] the Commissio-
ner incorrectly treats dictionary definitions as being exclusive legal definitions, when the nature
of dictionary definitions is inclusive and exemplary. Most words have multiple dictionary defi-
nitions, meaning that any one of the definitions is an example of usage rather than exclusive. No
one or more instantiations can be controlling of meaning.”
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cada vez mais rapidos por causa do desenvolvimento da tecnologia e do forte investimento
em Pesquisa e Desenvolvimento. Valeu-se, portanto, da interpretacdo gramatical e diciona-
rizada, além de um positivismo quase que literal para indeferir o pedido de patente feito por
Stephen Thaler, tendo a DABUS, inteligéncia artificial de sua propriedade, como inventora.

O Juiz Federal Beach, por outro lado, além de apontar uma alargada compreensao
do contexto atual de desenvolvimento das inteligéncias artificiais e redes neurais, sobre-
tudo por jé ter enfrentado situagdes anteriores envolvendo estes avangos da tecnologia,
refutouumaum os argumentos do Comissério, trazendo analise sistematica e interpre-
tacdo teleoldgica para a questdo posta sob sua apreciacéo.

Destaca-se sua compreensido de que é inviavel se valer de termos dicionarizados pa-
ra definir algo de matiz complexo, sobretudo, pelo periodo histérico atual em que se vi-
ve, dado que dicionarios fornecem apenas um recorte historico de seus verbetes, pela
impossibilidade de definir a priori qual ou quais defini¢oes devem ser utilizadas e quais
diciondrios devem ser eleitos para esta tarefa, estatuindo que dicionarios servem como
instrumentos meramente exemplificativos nessa empreitada.

Ainda, trouxe inumeras possibilidades para o titular do pedido de patente derivar
titulo de uma inteligéncia artificial, deixando explicito que ndo ha no arcabougo nor-
mativo local vedagdo a ser reconhecida como pretendida pelo Comissario. Nessa toada,
consta da sentenca que:

“[...] o Dr. Thaler, na qualidade de proprietdrio e controlador da DABUS, seria pro-
prietario de quaisquer invengdes feitas pela DABUS, quando estivessem na sua posse.
Neste caso, o Dr. Thaler aparentemente obteve a posse da invengdo por meio de DA-
BUS. E como consequéncia de sua posse da inven¢ao, combinada com sua proprieda-
de e controle da DABUS, ele obteve o titulo da inven¢ao prima facie”!

Essaponderagao poe em xeque aideia de que o titular da patente ndo teria justo titulo
para fazer o pedido, pois ela decorre da posse da invencao. De todo modo, e como con-
cluido, estas questdes se inserem mais na analise meritdria da possibilidade de ser titular
da patente do que propriamente na andlise dos requisitos formais que devem embasar o
pedido?, razéo pela qual é secunddaria em relagdo ao mérito.

21. AUSTRALIAN. Thaler v. Commissioner of Patents [2021], cit. Do original: “[...] Dr Thaler, as
the owner and controller of DABUS, would own any inventions made by DABUS, when they
came into his possession. In this case, Dr Thaler apparently obtained possession of the invention
through and from DABUS. And as a consequence of his possession of the invention, combined
with his ownership and control of DABUS, he prima facie obtained title to the invention. By
deriving possession of the invention from DABUS, Dr Thaler prima facie derived title.”

22. AUSTRALIAN. Thaler v. Commissioner of Patents [2021], cit. Do original: “As I have said, s 15
concerns who may be granted the patent. The Commissioner is not being asked to decide that
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2. APROXIMACOES cOM 0 DIREITO BRASILEIRO E IMPLICACOES PRATICAS

Logo em seguida a apresentacio e de breves comentarios ao caso paradigma, que
sustenta a possibilidade de, a luz do direito australiano, uma inteligéncia artificial ser
inventora para fins de pedido de patente sob o Tratado de Cooperagao em Matéria de
Patentes, adiante sdo apresentadas algumas das proximidades do caso com o Direito
brasileiro, sem qualquer inten¢ao de esgotar a questdo, dada a complexidade, mas tendo
em vista apontar algumas implicagdes praticas e caminhos preliminares para reflexdo
que, certamente, demandarao aprofundamento da ciéncia juridica para tornar esta rea-
lidade tecnoldgica aprazivel as normas que ja existem.

Aqui, também nao ha nalei conceito do que seja inventor, nem ha limitagdes norma-
tivas expressas de que apenas pessoas fisicas ou juridicas podem constar como inven-
tores para fins de pedido de patentes. Ainda, ha situagdes em que, por disposi¢do legal,
o titular podera derivar o titulo do inventor, como por meio da analogia com o caso da
invengao e modelo de utilidade que decorram de contrato de trabalho cujo objeto é pes-
quisa ou atividade inventiva, por exemplo.

Essaaproximacio é importante ndo sé pela atualidade do problema enfrentado com
o0 avango tecnoldgico, com pedidos similares sendo feitos pelo mundo todo*, mas so-
bremaneira porque Stephen Thaler também depositou pedido de registro de patente
aquino Brasil junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) - pedido de
patente BR 11 2021 008931 4, em 17 de setembro de 2019, apontando a DABUS como
inventora®.

No dia 21 de janeiro, no sobredito caso, foi apresentada exigéncia do Instituto Na-
cional da Propriedade Industrial requerendo esclarecimentos e justificativas para que
o pedido de patente feito tenha uma inteligéncia artificial como inventora, pois, gene-
ricamente, fundamenta-se que isto violaria o que dispde o artigo 6° da Lei de Proprie-
dade Industrial.

question now. The question is whether a valid PCT application has been presently lodged. The
only impediment it would seem is reg 3.2C(2)(aa) and the Commissioner’s interpretation of
that requirement”

23. No dia 28 de julho de 2021, a Africa do Sul registrou o primeiro caso de concessio de patente
do mundo tendo uma inteligéncia artificial como inventora. O pedido de patente registrado
sob n. ZA2021/03242 também tem Stephen Thaler como titular e apontou DABUS como sua
inventora (KNOWLES, Tom. Patently brilliant... Al listed as inventor for first time. The Times,
28 jul. 2021. Disponivel em: [https://thetimes.co.uk/article/patently-brilliant-ai-listed-as-in-
ventor-for-first-time-mgj3s38mr]. Acesso em: 08.11.2021).

24. DABUS. Recipiente de alimentos e dispositivos e métodos para atrair uma maior atengdo. De-
positante: Stephen L. Thaler. BR 112021008931-4 A2. Depdsito: 7 maio 2021. Disponivel em:
[https://busca.inpi.gov.br/pePl/jsp/patentes/PatenteSearchBasico.jsp]. Acesso em: 12.11.2021.
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Cabe, entéo, a analise da pertinéncia de tal exigéncia.

Sumarizando os argumentos do caso australiano, podem-se tragar as seguintes pre-
missas, que levam a conclusdo de que a inteligéncia artificial pode ser inventora:

a) quando a lei ndo explicita quem pode ser inventor, a interpretacdo gramatical e
dicionarizada é insuficiente para definir esse conceito e suas limitagoes;

b) no contexto atual em seu plano ontolégico, nao vislumbrado pelasleis em disputa,
inteligéncia artificial pode inventar, logo, pode ser inventora;

¢) o proprietario da inteligéncia artificial e do c6digo dela pode derivar titulo de suas
invengoes — ainda que esta seja uma questao secundaria;

d) alimitagdo normativa com amparo em interpretagdo nio sistemdtica ndo é 6bice
para reconhecer uma inteligéncia artificial como inventora;

e) a interpretacdo teleoldgica possibilita compreender o sentido da lei para os novos
contextos tecnologicos.

Por sua intima relacdo com o plano normativo, os itens “a” e “c” sdo aqueles que
demandam maior aten¢do para verificar a compatibilidade da decisio australiana ao
Brasil.

Nao é demais lembrar, antes de tudo, que a Emenda Constitucional 85, de 26 de feve-
reiro de 2015, inseriualguns dispositivos na Constitui¢do com o objetivo de modernizar
o cenario legal para atividades de ciéncia, tecnologia e inovagao. Entre eles, se destacaa
nova redagio do paragrafo tinico ao artigo 219:

“O Estado estimulara a formacao e o fortalecimento da inovagdo nas empresas, bem
como nos demais entes, ptiblicos ou privados, a constitui¢do e a manutengao de par-
ques e polos tecnoldgicos e de demais ambientes promotores da inovagao, a atua-
¢do dos inventores independentes e a criagdo, absor¢ao, difusio e transferéncia de
tecnologia”

Também tramita no Congresso o Projeto de Lei 21/2020, que busca firmar um mar-
co regulatério da inteligéncia artificial no Brasil e traz como um dos fundamentos para
0uso,a0 menos no texto-base, o desenvolvimento tecnoldgico e a inovagao, o que apon-
ta para um cendrio normativo atento, ainda que de forma muito incipiente, as novas
realidades do desenvolvimento da inteligéncia artificial e sua importancia estratégica.

Retornando as questdes juridicas, ser inventor de uma patente implica, para os fins
normativos, ser titular exclusivo de todos os direitos de propriedade industrial que sdo
assegurados pela Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, e suas modificagdes posteriores, sal-
vo em caso de cessdes e licenciamento, quando podem ser transferidos parcial ou total-
mente a terceiros.
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A Lei9.279/1996 explicita em seu artigo 6°, caput, e paragrafos, requisitos relativos a
titularidade do pedido de patente, entre eles, 0 § 4° dispde que: “O inventor serd nomea-
do e qualificado, podendo requerer a ndo divulga¢io de sua nomeagao.” Entretanto, nao
traz uma conceituagio do que é inventor; o artigo 19, ao dispor sobre as formalidades
que devem conter um pedido de patente também nio traz luz ao caso. Em suma, parti-
lha-se aqui da mesma omissao legislativa para definir inventor.

« »

Sobre o item “c” sumarizado, no Direito brasileiro, nao é obrigatério que o inventor
faga o pedido de patente, como explicitado anteriormente; aqui uma primeira distingdo
é relevante, enquanto o titular da patente é aquele que detém os direitos de propriedade
industrial de determinado invento sobre o qual o pedido de patente se baseia, o inventor
foi quem efetivamente desenvolveu o produto ou modelo de utilidade?. Nos dois casos,
pode haver multiplicidade de titulares ou inventores, e ¢ bem possivel que haja coinci-
déncia entre inventores e titulares.

O artigo 6°, § 2°, da Lei 9.279/1996, explicita quem pode ser titular de um pedido de
patente: “§ 2° A patente podera ser requerida em nome préprio, pelos herdeiros ou su-
cessores do autor, pelo cessionario ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho
ou de prestacdo de servicos determinar que pertenca a titularidade.” No caso da inteli-
géncia artificial, as disposigoes finais da norma é que sdo de interesse.

Como nio hd no caso lei especificamente aplicavel e aqui a resposta ndo parece vir
pela via do direito possessdrio unicamente, é vidvel que as disposicdes do artigo 88 da
referidalei possam dar a resposta para o problema. O artigo trata da propriedade da in-
vengdo e domodelo de utilidade que decorram de contrato de trabalho cujo objeto é pes-
quisa ou atividade inventiva, ou ainda que resulte da natureza dos servigos contratados.

Na decisao australiana, o Juiz Federal ja havia trazido esta aproximacéo com a deri-
vagdo de titulo do empregador por empregado com base na se¢ao 15(1)(b) do Ato das
Patentes, que pode ser incorporada como fundamentagéo juridica no Direito brasilei-
ro por meio de uma analogia, critério interpretativo permitido pelo artigo 4° da Lei de
Introdugao as Normas do Direito Brasileiro. Em outras palavras, de forma analdgica ao
empregado, a inteligéncia artificial atua em nome de seu proprietario, utilizando de sua
for¢a de trabalho (processamento, por exemplo) para inventar.

Indo adiante, iniciando a exposi¢do das dificuldades normativas de se ter como
inventora uma inteligéncia artificial, em alguns sistemas normativos, a conformagéo
das regras de prioridade para concessao de patentes também é relevante nessa dis-
cussdo. Enquanto no sistema first-to-file a prioridade para concessdo das patentes se
da ao primeiro que protocolar o pedido, no sistema first-to-invent, ela é concedida ao

25. BARBOSA, Denis Borges. Uma introdugdo a propriedade intelectual. 2. ed. rev. e atual. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 354.
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primeiro inventor, independentemente de quem protocolar primeiro o pedido de pa-
tentes. Uma questdo que se coloca é, como que, no segundo sistema de prioridades, a
inteligéncia artificial poderia desafiar o primeiro a protocolar o pedido sem ter capaci-
dade postulatéria?

Nas normativas brasileiras, considerando a possibilidade de o inventor usurpado
reivindicar a adjudicagio de patente judicialmente, amparado no que prevé o artigo 49
da Lei 9.279/1996, caso descumpridas pelo requerente do pedido as disposicdes do ar-
tigo 6° da mesma lei, abre-se outra questdo: a inteligéncia artificial possui capacidade
postulatoria para exercicio deste direito? Ainda, nessa perspectiva do sujeito de direito
e deveres, considerando a existéncia dos crimes contra a propriedade industrial, as in-
teligéncias artificiais poderiam ser sujeito ativo ou passivo deles? Se podem ser sujeito
ativo, como se penaliza, em eventual condenagdo? O proprietario ou coproprietario é
garante da inteligéncia artificial, para fins penais? Se podem ser sujeito passivo, como se
procedeaqueixa em razao da natureza daagdo penal privada na grande parte dos crimes
contra a propriedade industrial?

Embora o Direito Penal tenha se desenvolvido apegado com a ideia de punigao
como restri¢do da liberdade em sua faceta fisica, da locomog¢do, ndo é incomum que
sistemas normativos permitam criminalizacdo de pessoas juridicas, com punigdes
que sdo viaveis a sua natureza, como aquelas previstas nos artigos 21 e 22 da Lei 9.605,
de 12 de fevereiro de 1998, de maneira que nao haveria, de inicio, dbice para definir
penas adequadas em relagdo as inteligéncias artificiais caso se tornem de iure pes-
soas de direito, entretanto, a situacao inusitada nos dias atuais demandard reflexdes
profundas?®.

Sobre a possibilidade de inteligéncias artificiais serem sujeitos passivos em crimes,
ndo haveria dbice para que a queixa-crime seja proposta por interposta pessoa ou por
representante legal, entretanto, como ouroboros, volta-se nova questao: haveria capaci-
dade juridica atribuivel a inteligéncia artificial? Ela pode outorgar poderes em contrato
de mandato, ainda que por meio de representante ou interposta pessoa?

Todos esses pontos, como observado, suscitam grande controvérsia, uma inteli-
géncia artificial pode opor as restricdes legais contra terceiros que utilizam indevida-
mente de sua patente sem capacidade postulatdria ou sofrer oposi¢do de restri¢oes de
terceiros, inclusive respondendo penalmente? Ou seja, a inteligéncia artificial é um
sujeito de direito e deveres para todos os fins? Nessa linha da personalidade ainda,
outro ponto é que a premissa de que a legisla¢ao ndo impede a nomeagao de uma in-
teligéncia artificial como inventora acabara por sustentar que, como inventora, uma

26. Paraalgumas reflexdes nesse topico, vide: HALLEVY, Gabriel. When robots kill: artificial intel-
ligence under criminal law. Boston: N University Press, 2013.
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inteligéncia artificial passe a gozar de direitos de personalidade, na medida em que o
direito a nomeacdo como inventor decorre de um direito de personalidade?.

Caso a premissa que permita que inteligéncias artificiais sejam inventoras se valha
da criagdo de um novo topos normativo, para além da pessoa fisica e juridica, com uma
subjetividade juridica de inteligéncias artificiais®, ou pessoa eletronica®, desenvolven-
do nova entidade ficticia como ja o ¢ a pessoa juridica, a resposta afirmativa ou nega-
tiva dependerd de como se dard a conformacio desse novo sistema de personalidades.

Note-se que se apresenta como um caminho bastante adequado a formulagdo de
uma nova entidade, pessoa de direitos e deveres, para refletir as questdes para além da
mera transposi¢do das categorias juridicas ja projetadas para pessoas fisicas e juridicas,
embora ndo seja a tinica saida.

CoNcLUSOES

O presente artigo teve como objetivo geral identificar, a partir da andlise do caso
paradigma Thaler v. Commissioner of Patents, julgado pela Corte Federal da Australia
(Federal Court of Australia), em 30 de julho de 2021, alguma aproximacédo da referida
decisdo com as normas do Direito brasileiro.

A hipétese que se considerou inicialmente foi confirmada, ou seja, a Lei 9.279/1996
— Lei de Propriedade Industrial - permite um possivel reconhecimento da titularidade
de Inteligéncia Artificial como inventora para fins de registro de patentes.

Os objetivos especificos de apresentar o caso Thaler v. Commissioner of Patents e
identificar as razoes de decidir do julgador do caso australiano, de indicar possibilida-
des de aproximagéo das razdes de decidir ao ordenamento brasileiro e de apontar al-
gumas limitagdes normativas de se ter uma inteligéncia artificial como inventora no
ordenamento brasileiro foram devidamente concretizados.

Superado o estudo da decisdo, viu-se que o ordenamento australiano ndo veda que
uma inteligéncia artificial seja considerada como inventora, e ha inimeras semelhan-
¢as do contexto australiano com o brasileiro, sendo prudente a analise na medida em
que DABUS também consta como inventora em pedido de patente que esta pendente

27. BARBOSA, Denis Borges. Uma introdugio a propriedade intelectual, cit., p. 354.

28. TEUBNER, Gunther. Rights of non-humans? Electronic agents and animals as new actors in
politics and law. Journal of Law and Society, v. 33, 1. 4, p.497-521, 2006.

29. GENDEREN, Robertvan den Hoven van. Do we need new legal personhood in the age of robots
and AI? p. 15-55. In: CORRALES, Marcelo; FENWICK, Mark; FORGO, Nikolaus (Eds.). Robo-
tics, Al and the future of law. Singapura: Springer, 2018.
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de andlise aqui no Brasil, pelo INPI, sob niimero BR 11 2021 008931 4, depositado em
17 de setembro de 2019.

No Brasil, também nao hd na lei conceito ou definicdo legal do que seja inventor,
nem hd limita¢des normativas expressas de que apenas pessoas fisicas ou juridicas po-
dem constar como inventores para fins de pedido de patentes. Ainda, ha situagdes em
que, por disposi¢aolegal, o titular podera derivar o titulo do inventor, como por meio da
analogia com o caso da inven¢ado e o modelo de utilidade que decorram de contrato de
trabalho cujo objeto é pesquisa ou atividade inventiva, por exemplo.

Se asaproximacdes sdo possiveis, as dificuldades e implicacdes sio em maior niime-
ro. Surgem sobretudo dalacuna que pairaemrelagdo a inteligéncia artificial como sujei-
to de direitos e deveres. Assim, parece visivel que respostas definitivas para a discussdo
e as questdes que sdo postas aqui dependem de uma reflexio detida acerca das novas
configuragdes normativas que se exigirdo das legislagoes, em especial, a brasileira, para
que os avangos tecnologicos nao sejam obstados pela falta de conformagéo legal e, antes
de tudo, para que nao se tome a via tormentosa de apenas transpor conceitos aplicaveis
em um contexto nao tecnoldgico para as novas realidades, buscando colocar em molde
pronto forma nova.
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