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RESUMO

A tecnologia atual ja demonstra ser possivel a concepgédo autbnoma, por seres
artificiais, de inventos dotados de novidade, aplicagdo industrial e atividade
inventiva. Essa possibilidade em escala comercial, contudo, € mais recente do que
as normas em vigor no ordenamento juridico brasileiro sobre direito das patentes.
Sendo assim, o presente trabalho tem por objetivo identificar se essas normas
vigentes possibilitam ou ndo a concesséo de patentes sobre invengdes ou modelos
de utilidade em cujos requerimentos sejam listados seres artificiais como inventores.
Para avancar na exploragcdo do objetivo proposto, adota-se como método de
procedimento o monografico, como método de abordagem o dedutivo e como
técnicas de pesquisa a bibliografica e a documental. Na primeira parte da pesquisa
discorre-se sobre o sistema brasileiro de direito das patentes, iniciando-se pela sua
insercao dentro do espectro dos direitos de propriedade intelectual, passando-se por
sua origem e desenvolvimento em ambito internacional e nacional e finalizando-se
pelos pressupostos de concessdo das patentes pela atual lei de propriedade
industrial brasileira. Na segunda parte deste trabalho o enfoque é redirecionado a 42
Revolucdo Industrial e especialmente a inteligéncia artificial, expondo-se a sua
origem e desenvolvimento, seus principais componentes, definicbes e conceitos
correlatos e suas principais tendéncias e caracteristicas. Também nesta parte
ilustram-se as tecnologias da 4% Revolugao Industrial por meio de estatisticas de
pedidos de patentes ao redor do mundo e no Brasil e, ainda, inicia-se a discussao
sobre alguns dos principais impactos das tecnologias de inteligéncia artificial no
atual sistema brasileiro de patentes. Ja a terceira e ultima parte deste estudo é
dedicada a tutela juridica, pelo ordenamento juridico brasileiro, dos inventos
desenvolvidos de forma autébnoma por aplicagbes de inteligéncia artificial. Para
tanto, aborda-se aqui o desenvolvimento de inteligéncia artificial inventiva e o projeto
do Inventor Artificial. Expdem-se ainda o tratamento dado pelo ordenamento juridico
brasileiro e de outros ordenamentos estrangeiros acerca da protegao por patentes a
inventos concebidos autonomamente por programas de computador. Ja na parte
final deste terceiro capitulo sdo identificados com maior precisdo os principais
problemas correlatos a tutela juridica dos inventos concebidos por inteligéncia
artificial, seguidos dos principais pontos-chave a serem observados pelas propostas
de solugdo que ainda estdo sendo desenhadas e construidas em ambito
internacional. Considerados todos os pormenores apurados nesta dissertacéo,
conclui-se que ha uma atual lacuna no ordenamento juridico nacional que tende a
impossibilitar o patenteamento de inventos em cujos pedidos nédo seja listado um
inventor pessoa fisica, seguindo-se a tendéncia internacional nesse mesmo sentido.
A proeminente necessidade de preenchimento dessa lacuna, contudo, ndo deve ser
apressada, pois a devida atualizagdo normativa, preferencialmente precedida ou
decorrente diretamente de tratado internacional, depende de maior analise de dados
e de estudos multidisciplinares que envolvam diferentes atores ndo s6 dos ramos
politico e empresarial, mas também dos ramos sociolégico e académico.

Palavras-chave: Direitos da Propriedade Industrial. Patentes. Inveng¢des. Modelos
de Utilidade. Inteligéncia artificial. Inventor Artificial.



ABSTRACT

Current technology already demonstrates that the autonomous conception, by
artificial beings, of inventions endowed with novelty, industrial application and
inventive activity, is possible. The possibility to do so on a commercial scale,
however, is more recent than the passing of the current Brazilian patent law.
Therefore, the present work aims to identify whether or not these current regulations
allow the granting of invention and/or utility patents in which the artificial intelligence
is listed as the inventor on the application process. In order to do so, this study takes
the form of a monograph and uses data analysis research and the deductive
reasoning. In the first part of this work, there is an overview of the origin and
development of intellectual property rights both internationally and nationally as well
as an explanation of the Brazilian patent law system and its requirements for a patent
to be granted. As for the second part of this study, the focus is redirected to the 4th
Industrial Revolution, especially regarding artificial intelligence, for the sake of
exploring its origin and development, main components, definitions, related concepts
and its main trends and characteristics. In this same chapter, the technologies that
originated in the 4th Industrial Revolution are illustrated through statistics regarding
patent applications around the world and in Brazil. The discussion about some of the
main impacts of artificial intelligence technologies in the current Brazilian system of
patents is also contemplated. The third and last part of this study is dedicated to the
legal protection, by the Brazilian legal system, of inventions developed autonomously
by artificial intelligence applications. Therefore, the development of inventive artificial
intelligence and the Atrtificial Inventor project are discussed in this chapter. It also
exposes the (im)possibility of protection, in the form of patents, of inventions
conceived autonomously by computer programs in the scope of the Brazilian legal
system and of other foreign legal systems. Finally, the main problems related to the
legal protection of inventions conceived by artificial intelligence are identified more
precisely, as well as the main key points to be observed by the solution proposals
that are still being designed and built internationally. Considering all the investigation
exposed in this dissertation, the study concludes that there is a current gap in the
national legal system that tends to make it impossible to register a nonhuman
inventor patent, following an international trend in the same direction. The need to fill
this gap, however, should not be rushed, as the creation of rules for such a situation,
preferably preceded and/or resulting directly from an international treaty, depends on
a greater data analysis and multidisciplinary studies involving different individuals not
only from the political and business areas, but also from the sociological and
academic field.

Keywords: Industrial Property Rights. Patents. Inventions. Ultility. Artificial
Intelligence. Artificial inventor.
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1 INTRODUGAO

O desenvolvimento de novas tecnologias de inteligéncia artificial caminha a
passos largos. O que a nao tantos anos atras era nada mais do que romance e
ficcdo, hoje é ciéncia, realidade e futuro. De celulares a computadores, de carros a
equipamentos industriais, de maquinas de lavar a aspiradores de po. A Inteligéncia
Artificial se faz presente no dia a dia de praticamente toda a populagdo, de forma
direta ou indireta. E, antes mesmo de completar setenta anos de idade como area
de pesquisa cientifica, ja € capaz de realizar muito além do que é programada para
fazer. Nesse contexto, aplicagdes inteligentes ja estdo sendo mais do que meras
ferramentas de cientistas inventores. Estdo ja efetivamente desenvolvendo
invencdes e modelos de utilidade por conta propria, sem participacdo humana direta
no processo conceptivo de inventos.

Essa quebra de paradigma — pois é a primeira vez que seres ndo humanos
sdo capazes de desenvolver criacdes industriais — ainda ndo € acompanhada de
alteracdes legislativas que discorram de forma clara sobre a tutela dessas
invencdes. As normas atuais de protecdo de propriedade industrial e, mais
especificamente, as normas sobre patentes, sdo datadas de época em que ainda
era impensavel, do ponto de vista cientifico, que sujeitos artificiais pudessem
desenvolver objetos ou processos dotados de novidade, aplicagdo industrial e
atividade inventiva.

A lacuna juridica dai decorrente enseja a escolha pelo tema deste trabalho.
A problematica proposta parte do seguinte questionamento: as normas vigentes no
sistema juridico brasileiro possibilitam ou ndo a concesséo de patentes de invengdes
ou de modelos de utilidade em cujos requerimentos sejam listados seres artificiais
como inventores? No intuito de responder a referida problematica, o estudo é
dividido em trés capitulos.

No primeiro, discorre-se sobre o sistema brasileiro de patentes para a
protecao de invencdes e modelos de utilidade. Esta parte é dividida em dois tdpicos.
No primeiro deles, abordam-se questdes introdutérias sobre o direito das patentes,
quais sejam: a sua insergao dentro do campo dos direitos de propriedade intelectual,
0 seu surgimento no ambito internacional e a evolugao da legislagdo especifica no
direito brasileiro. No segundo, aprofunda-se a analise da legislagéo atual e foca-se o
estudo nos principais e vigentes pressupostos para concessao das patentes, sejam
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eles os pressupostos técnicos ou os pressupostos ndo técnicos — divisdo adotada
pela doutrina de Denis Borges Barbosa. Discorre-se, portanto, sobre os requisitos de
novidade, de atividade inventiva, de aplicacéo industrial e de suficiéncia descritiva do
requerimento. Por fim, trata-se sobre a autoria e a titularidade das patentes.

O segundo capitulo é dedicado a 42 Revolugdo Industrial e, mais
especificamente, a sua principal tecnologia disruptiva: a inteligéncia artificial. Divide-
se esse capitulo também em dois tépicos centrais. O primeiro para tratar sobre
questdes para conhecimento e entendimento da inteligéncia artificial, incluindo-se ai
a sua origem e desenvolvimento, conceitos e definicdes que lhe sdo correlatos,
principais tendéncias e, ainda, seus componentes, suas aplicacbes e suas
caracteristicas. O segundo tépico inicia-se com a introducédo das tecnologias da 42
Revolugao Industrial aos sistemas de patentes. S0 brevemente expostas as
evolugbes industriais anteriores e ilustra-se a relevancia e o crescimento dos
numeros das novas tecnologias por meio de estatisticas de patentes, no mundo e no
Brasil. Inicia-se, também, a exposicao de parte das problematicas decorrentes do
surgimento dessas novas tecnologias considerada a legislagao vigente.

Ja no terceiro e ultimo capitulo a discussédo é redirecionada especificamente
a tutela juridica das invengbes e dos modelos de utilidade concebidos
autonomamente por aplicacdes dotadas de inteligéncia artificial. E abordado o
histérico de desenvolvimento até o estagio atual das tecnologias de inteligéncia
artificial inventiva, com destaque ao Projeto Inventor Artificial, proposto pelo cientista
da computagdo Stephen Thaler e pelo professor de direito Ryan Abbott. Em um
segundo momento, disserta-se sobre o tratamento legal de protegdo dos inventos
desenvolvidos por seres artificiais, tanto pelo direito brasileiro quanto por outros
ordenamentos juridicos ao redor do mundo, como Estados Unidos, Reino Unido,
Alemanha, Australia, China e Japdo. Por fim, apresentam-se as principais
problematicas relacionadas ao tema e as propostas de solugcbes debatidas em
ambito internacional a fim de tragar diretrizes internacionais que possam guiar
legislagbes nacionais, dentre elas a brasileira, para garantir maior segurancga juridica
a inventores e visando-se sempre o0 objetivo maior dos direitos das patentes:
estimulo a inovagado e desenvolvimento tecnolégico e econémico, mas observando-
se o interesse social de cada nagéo.

A pesquisa, para tanto, utiliza-se de método de procedimento monografico,
de método de abordagem dedutivo e de técnicas de pesquisa bibliografica e
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documental. E concebida, ademais, dentro da area de concentracéo Direito, Estado
e Sociedade e da linha de pesquisa Direito Privado, Processo e Sociedade de
Informacdo do Programa de P6s-Graduagdo em Direito da Universidade Federal de
Santa Catarina.
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2 O SISTEMA BRASILEIRO DE PATENTES PARA PROTEGCAO DE
INVENGOES E MODELOS DE UTILIDADE

Neste primeiro capitulo serdo abordados topicos relacionados ao sistema
brasileiro de patentes, o qual, a semelhanca dos principais sistemas patentarios
internacionais, foi desenvolvido para tutelar juridicamente tanto as invengdes quanto
os modelos de utilidade — referenciados em conjunto neste trabalho pela expresséo
‘inventos”, tal qual se faz na doutrina de Denis Borges Barbosa (BARBOSA, 2017).

Neste contexto, em um primeiro momento serdo abordados os seguintes
aspectos introdutorios sobre o direito das patentes: o seu encaixe como um dos
ramos dos direitos de propriedade intelectual, a evolugéo da legislagao internacional
sobre o tema e, por fim, o desenvolvimento da legislagédo brasileira sobre o0 mesmo
ramo de direito. Na sequéncia, o estudo sera dedicado aos pressupostos técnicos e
nao técnicos para a concessao das patentes. Para tanto, define-se 0 que sdo os
objetos de sua protecéo (as invencdes e os modelos de utilidade). Apds, discorrer-
se-a especificamente sobre os requisitos de novidade, atividade inventiva e
aplicacao industrial e, em seguida, sobre as condi¢ées de suficiéncia descritiva do

requerimento, de autoria dos inventos e de titularidade das patentes.

21 PATENTES COMO UM DOS RAMOS DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL (DPI)

Segundo a Convengao que instituiu a Organizagdo Mundial da Propriedade
Intelectual (OMPI), a propriedade intelectual € a soma dos direitos relativos as obras
literarias, artisticas e cientificas, as interpretacdes dos artistas intérpretes e as
execucgdes dos artistas executantes, aos fonogramas e as emissdes de radiodifuséo,
as invengbes em todos os dominios da atividade humana, as descobertas
cientificas, aos desenhos e modelos industriais, as marcas industriais, comerciais e
de servigco, bem como as firmas comerciais e denominagcdes comerciais, a protegao
contra a concorréncia desleal e todos os outros direitos inerentes a atividade
intelectual nos dominios industrial, cientifico, literario e artistico (OMPI, 1967). Trata-
se, portanto, de area do direito internacionalizada, que reune, em sintese, o direito
industrial, o direito autoral e outros direitos sobre bens imateriais de natureza

intelectual. Sem embargo, em que pese se diga ser uma area internacionalizada, as
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convengdes sobre essas matérias intentam apenas a criagao de um ecossistema de
legislagbes harmdnicas que sigam uma logica de um substrato comum, respeitada a
autonomia de cada jurisdigao.

Dentro desse contexto, a Convengéao de Paris (CUP), de 1883, foi o primeiro
tratado internacional para a protegcdo da propriedade industrial, dando origem ao
hoje denominado Sistema Internacional da Propriedade Industrial, sendo
considerada, também, a primeira tentativa de harmonizagdo de sistemas juridicos
nacionais relativos a essa area do direito. O artigo primeiro, paragrafo segundo, da
CUP, define a propriedade industrial como o conjunto de direitos que compreende as
patentes de invencéo, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais,
as marcas de fabrica ou de comércio, as marcas de servigo, 0 nome comercial e as
indicagdes de proveniéncia ou denominagdes de origem, bem como a repressao da
concorréncia desleal. O paragrafo seguinte do mesmo artigo aponta que a
expressao “industrial” € compreendida em sua acepg¢do mais ampla, ndo se
limitando apenas a industria e ao comércio propriamente ditos, mas também aos
ramos agricolas, como setores de vinhos, graos, folhas, frutas, gado, e extrativas,
como setores minerais, de aguas minerais, dentre outros — ou seja, pode englobar
também produtos naturais e manufaturados (OMPI, 1998).

Nesta perspectiva, a criagdo de direitos de propriedade intelectual (ai
inserida a propriedade industrial e consequentemente as patentes) surgiu com a
finalidade de protegao de produtos decorrentes de atividade humana, seja no meio
industrial, cientifico, literario ou no meio artistico. Isso porque, conforme preceituam
Willam Landes e Richard Posner (2003), as caracteristicas mais distintivas dos
produtos intelectuais sdo as de que, em regra, sao facilmente replicaveis e o seu uso
por uma pessoa ndo impede o uso por outras, de modo que, acaso ndo houvesse
uma protegao artificial sobre esses produtos, os criadores de obras e invengdes
socialmente valiosos poderiam nao ser devidamente recompensados e poderiam
nao ser capazes sequer de recuperar os seus gastos fixos com Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D) de suas obras e invengbes — quanto mais lucrar a partir
delas. E que, enquanto teriam que investir recursos para se chegar ao produto final,
copiadores poderiam simplesmente replica-los livremente, sem gastos com P&D, de
sorte que em muitos casos teriam condigdes de oferecer ao mercado produtos iguais
ou semelhantes por um prego muito inferior ao dos oferecidos pelos autores e

inventores originais.
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Como consequéncia desse raciocinio, conclui a teoria que deu origem aos
primeiros sistemas de protecdo de propriedade intelectual (tema aprofundado no
subtopico seguinte) ser necessaria a protecéo artificial dos inventos e das obras
autorais, a fim de possibilitar aos inventores e autores o uso e a exploragao
econdmica exclusiva, por determinado espagco de tempo, de seus respectivos
inventos e obras autorais.

Diante desse cenario e de acordo com o que se verifica da definicdo dos
direitos de propriedade intelectual pela OMPI antes referida, extrai-se uma série de
bens tangiveis e intangiveis que podem ser caracterizados como sendo bens de
propriedade intelectual. Segundo Landes e Posner (2003), as quatro areas mais
expressivas sao a das patentes, a dos direitos autorais, a das marcas e a dos
segredos industriais (ou segredos de negocio). As patentes — objeto de estudo do
presente trabalho — sao os titulos de propriedade temporaria sobre invengdes e
modelos de utilidade e que sdo outorgados pelo Estado aos seus respectivos
inventores. Os direitos das patentes, ao lado dos direitos autorais, sdo os que
exemplificam de forma mais concreta e de forma mais tangivel as razdes da
existéncia da propriedade intelectual como um todo. Por um outro lado, sdo também
nesses dois ramos de direito que, cada vez mais, surgem estudos e negocios que
desafiam as crencas tradicionais da indispensabilidade dos direitos de protecdo da
propriedade intelectual — ao menos da forma como existem hoje. O surgimento e o
desenvolvimento da inteligéncia artificial € — ver-se-a adiante — um grande disruptor

nesse sentido.

2.1.1 Breve histérico do desenvolvimento das legislacdes internacionais

sobre direito das patentes

Durante a maior parte da existéncia das civilizagbes nao existia a
preocupagao, pelos criadores, da prote¢cdo de seus respectivos inventos. Registros
de protecéo de propriedade intelectual datados da antiguidade séo raros, pois essa
necessidade de protecédo surge de forma mais acentuada com a revolug¢ao industrial
e é exponencializada com o fendbmeno da globalizacgao.

O primeiro registro de uma forma de protegédo de propriedade intelectual de
que se tem noticias € datado de cerca de 200 a.C. (BARBOSA, 2010). Trata-se de

um texto de um historiador grego chamado Athenaeus, que discorre sobre uma lei
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do século V a.C vigente em uma colonia grega ao sul da ltdlia e denominada
Sybaris:

Os sibaritas, tendo se entregado ao luxo, fizeram uma lei que [...] se
algum confeiteiro ou cozinheiro inventasse algum prato peculiar e
excelente, nenhum outro artista poderia fazé-lo por um ano; mas so
ele que o inventou tinha direito a todos os lucros a serem obtidos
com a fabricacdo dele para aquela época; a fim de que outros
possam ser induzidos a trabalhar em exceléncia em tais atividades
(tradugdo nossa)'.

Ja o primeiro registro de algo mais proximo a uma patente que se tem
noticias € datado de 1236, oriundo da cidade de Bordeaux, na Franca. No caso, foi
concedida a exploragéo exclusiva de um método especifico de tecelagem e tingidura
de tecidos de la (método flamingo), por 15 anos, a uma companhia denominada
Bonafasus de Sancta (RAMOS, 2017). Prote¢bes como essa, datadas da idade
meédia, eram nada mais do que meros privilégios concedidos pelas classes nobres e
eram comumente vinculados a critérios politicos de conveniéncia e oportunidade —
nao havia, portanto, regras claras de patenteabilidade e que fossem validas a todos.
Sobre essa questéo, assim discorre Bruno Jorge Hammes (2002, p. 25):

Tais privilégios foram concedidos por corporagdes feudais segundo
principios bastante arbitrarios, que mais impediam do que promoviam
o progresso especifico técnico. Os privilégios eram concedidos em
cartas abertas (literae patentes), que nao asseguravam uma
protecao eficaz ao inventor. Tratava-se de um mero ato de graga
(benevoléncia). Nao havia um direito a tal privilégio. Além disso, o
inventor recebia apenas parte do resultante do privilégio. A instituicdo
concedente reivindicava a outra parte. Também, um terceiro,
adquirente ou possuidor do invento, poderia receber o privilégio.
Finalmente o privilégio ndo se restringia a protecdo de inventos.
Abrangia também trabalhos nao técnicos.

Foi somente no século XV, no ano de 1474, que surgiu de fato a primeira lei
especifica sobre patentes e que deixou de lado os arcaicos privilégios que por vezes
eram concedidos na idade média. Essa lei utilizava conceitos que sdo abordados até
hoje pelas legislagbes contemporaneas no que diz respeito a propriedade industrial.
Parte dessa norma assim dispunha (NARD e WAGNER, 2008, p. 8):

' Do original em inglés: The Sybarites, having given loose to their luxury, made a law that...if any
confectioner or cook invented any peculiar and excellent dish, no other artist was allowed to make
this for a year; but he alone who invented it was entitled to all the profits to be derived from the
manufacture of it for that time; in order that others might be induced to labour at excelling in such
pursuits.
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Temos entre nés homens de grande génio, aptos a inventar e
descobrir dispositivos engenhosos; e em vista da grandeza e virtude
de nossa cidade, mais homens assim vém a ndés todos os dias de
diversas partes. agora, se fossem tomadas providencias conquanto
ao trabalho e aos dispositivos descobertos por tais pessoas, de modo
a que os outros que podem encontra-los, ndo pudessem construi-los
e tirar a honra do inventor, mais homens aplicariam seu génio,
descobririam e construiriam dispositivos de grande utilidade e
beneficio para nossa comunidade. Portanto: Seja decretado que,
pela autoridade deste Conselho, toda pessoa que construir qualquer
dispositivo novo e engenhoso nesta cidade, nao feito anteriormente
em nossa comunidade, devera notifica-lo ao escritério de nosso
Conselho Geral de Bem-estar quando tiver sido reduzido a perfeigédo
para que possa ser usado e operado. E proibido a qualquer outra
pessoa em qualquer um dos nossos territérios e cidades fazer
qualquer outro dispositivo conforme e semelhante a esse, sem o
consentimento e licenga do autor, pelo prazo de 10 anos. E se
alguém construir em violagéo deste, o referido autor e inventor tera o
direito de té-lo convocado perante qualquer magistrado desta cidade,
pelo qual o magistrado o referido infrator sera obrigado a pagar-lhe
cem ducados, e o dispositivo sera destruido em uma vez. ficando, no
entanto, na competéncia e discricio do Governo, nas suas
atividades, tomar e utilizar qualquer tal dispositivo e instrumento,
desde que apenas o autor o faga funcionar (tradugdo nossa)?.

Os mesmos ideais dessa lei promulgada na entdo Republica de Veneza
foram expandidos por boa parte da Europa, principalmente por conta da migragéo de
artesdos e inventores venezianos. Assim, sistemas de protecdo semelhantes
surgiram ao longo dos anos também na Inglaterra (Statute of Monopolies, de
1623/1624) e em outras nagdes europeias, como na Franca (1781 e 1793), na
Republica Henvetia (1801) e nos Paises Baixos (1806) (BODENHAUSEN, 1968).

O Brasil também foi uma das primeiras nagdes a implementar um sistema de
patentes, ainda que bastante arcaico e especifico. Foi em 1809 que o D. Joao VI, rei

de Portugal e ja em terras brasileiras, emitiu um Alvara que transformava antigos

2 Do original em inglés: We have among us men of great genius, apt to invent and discover ingenious
devices; and in view of the grandeur and virtue of our city, more sush men come to us Every day from
diverse parts. Now, if provision were made for the works and devices discovered by such persons, so
that others who may see them could not build them and tae the inventor’s honor Away, more men
would then apply their geius, would discover, and would build devices of great utility and benefit to our
Commonwealth. Therefore. Be it enacted that, by the authority of this Council, Every persn who shall
build any new and ingenious device in this City, not previously made in our Commonwealth, shall give
notice of it to the office of out General Welfare Board When it has been reduced to perfection so that it
can be used and operated. It being forbidden to Every Other person in any of our territories and towns
to make any further device conforming with and similar to said one, without the consente and license
of the author, for the termo of 10 years. And if anybody builds it in violation hereof, the aforesaid
author and inventor shall be entitled to have him summoned before any magistrate of this City, by
which magistrate the said infringer shall be constrained to pay him hundred ducats; and the device
shall be destroyed at once. It being, however, within the power and discretion of the Government, in its
activities, to take and use any such device and instrument, with this condition however that no one but
the author shall operate it.
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monopolios de industrias tradicionais em um sistema de prote¢cado que incentivava o

desenvolvimento industrial local. Dispunha o respectivo alvara (BRASIL, 1809):

Sendo muito conveniente que os inventores e introdutores de alguma
nova maquina e invencao nas artes gozem do privilégio exclusivo,
além do direito que possam ter ao favor pecuniario, que sou servido
estabelecer em beneficio da industria e das artes, ordeno que todas
as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano de seu
novo invento a Real junta do Comércio; e que esta, reconhecendo-
Ihe a verdade e fundamento dele, Ihes conceda o privilégio exclusivo
por quatorze anos, ficando obrigadas a fabrica-los depois, para que,
no fim desse prazo, toda a Nagdo goze do fruto dessa invengao.
Ordeno, outrossim, que se faga uma exata revisao dos que se acham
atualmente concedidos, fazendo-se publico na forma acima
determinada e revogando-se todas as que por falsa alegacdo ou sem
bem fundadas razdes obtiveram semelhantes concessoes.

Sem embargo, foi somente a partir do desenvolvimento econdmico
alavancado pela primeira revolugdo industrial que surgiu a necessidade de
normatizacdo, a nivel internacional, dessa entdo nova espécie de direitos de
propriedade: a propriedade industrial, ai inseridas as patentes. Dentre todas as
conferéncias entre nagcdes para desenhar diretrizes para as regras de propriedade
industrial, destaca-se principalmente a CUP, de 1883, cujas regras ainda estdo em
vigor no ordenamento brasileiro por forgca do Decreto n. 75.572, de 8 de abril de
1975, e ressalvadas as suas sete revisdes (de Roma e de Bruxelas, em 1900, de
Washington, em 1911, de Haia, em 1925, de Londres, em 1934, de Lisboa, em
1958, e de Estocolmo, em 1967). O Brasil, cabe pontuar, foi um dos paises
signatarios iniciais da CUP, ao lado da Bélgica, El Salvador, Espanha, Franga,
Guatemala, Italia, Holanda, Portugal, Sérvia e Suiga.

Segundo Denis Borges Barbosa (2010), parte da origem da CUP se deve a
inventores americanos, em 1873, que se negaram a comparecer a tradicional
exposigdo anual de inventos, naquele ano realizada na Austria. O fundamento da
negativa foi, segundo o governo americano, a inexisténcia de um sistema de
protecdo juridica aos inventores. Esse fato alavancou as discussbes que
culminaram, dez anos depois, na mencionada CUP. Destaca-se, outrossim, que a
CUP - hoje proxima de completar cento e cinquenta anos —, € um dos mais antigos
atos internacionais de carater econémico multilateral e cujas regras permanecem
vigentes, tendo sobrevivido a duas guerras mundiais e a constituicdo da

Organizagado Mundial do Comércio (OMC).
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Duas das razdes listadas por Denis Borges Barbosa (2010) para essa
resiliéncia da CUP sao o permanente aperfeicoamento de seus mecanismos de
internacionalizagdo da propriedade da tecnologia e dos mercados de produtos e o
fato de que a CUP néo intenta a uniformizacao de leis nacionais. Ao contrario: prevé
vasta liberdade para as nagdes legislarem sobre matéria de propriedade industrial,
desde que dentro de diretrizes gerais que devem ser seguidas pelos signatarios. A
principal delas é a regra de paridade, segundo a qual tratamento dado a um nacional
deve ser o mesmo dado a um estrangeiro.

Exatos dez anos depois da CUP, foi criada, em 1893, a primeira organizagéo
internacional dedicada a propriedade intelectual — a denominada Bureaux
Internationaux Réunis pour La Protecion de La Proprieté Intellectuelle (BIRPI), que
deu origem, em 1971, a OMPI, 6rgdo que anos depois integrou a Organizagao das
Nacdes Unidas (ONU). A OMPI, atualmente com 192 membros, tem como principal
proposito a promogao da protecdo da propriedade intelectual ao redor do mundo
através da cooperagcao entre os Estados, principalmente por meio de tratados
internacionais, cursos, eventos, mecanismos de solugcdo de controvérsias e demais
servigos especializados.

No ambito da OMPI, a propriedade intelectual ndo € um fim em si mesma,
mas um meio para o desenvolvimento econdmico, social e cultural de seus paises
membros, em especial paises em desenvolvimento (PARANAGUA e REIS, 2009).
Muito por essa razdo, para nagdes desenvolvidas, como os Estados Unidos, era
mais interessante vincular discussdes sobre propriedade intelectual a negociagdes
de comércio internacional, onde teriam maior poder de barganha. Na OMPI, férum
multilateral especializado, ndo haveria como se obter maior protecao a propriedade
intelectual em troca de, por exemplo, concessdes comerciais no setor agricola ou
téxtil (YU, 2004). Sendo assim, em 1986, durante uma das reunides do GATT
(General Agreement on Tariffs and Trade), comegou a ser delineado um acordo
sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio.
Inicialmente os Estados Unidos, depois acompanhados do Japao e da comunidade
europeia, forcavam sang¢des econdmicas para obrigar paises ao redor de todo o
globo a criarem ou melhorarem seus sistemas de protecdo de propriedade
intelectual. Por pressdes como essa que o Brasil, por exemplo, aprovou, em 1987,
uma lei para protecédo da propriedade intelectual sobre programas de computador e
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assumiu, em 1990, o compromisso de propor a concessidao de patentes
farmacéuticas (YU, 2004).

Esse foi o contexto, portanto, que precedeu a edigdo, em 1994, do Acordo
sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio
(alcunha TRIPS do nome original em inglés Agreement on Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights), o mais significativo, amplo e detalhado acordo
internacional sobre o tema desde a CUP (no que diz respeito a protecdo da
propriedade industrial) e a Convengao de Berna, de 1886 (no que diz respeito a
protecdo dos direitos autorais). Essa edi¢do, alias, se deu dentro do contexto da
Rodada Uruguai, um dos eventos que deu origem a OMC.

O Acordo TRIPS, ao contrario da CUP, teve por objetivo trazer regras
minimas de protecdo de propriedades intelectuais, elevando o padrdo minimo de
protecdo de todos os ramos dessa area (patentes, direitos autorais e conexos,
marcas, desenho industrial, indicagdes geograficas, protecéo de circuitos integrados
e até segredos de negdcio). A respeito das patentes, o Acordo TRIPS dedicou uma
secao inteira do seu texto integro para prever uma série de regulagdes como:
matéria patenteavel (artigo 27), direitos conferidos (artigo 28), condigdes para os
requerentes de patentes (artigo 29), exceg¢des aos direitos conferidos (artigo 30),
outros usos sem autorizagdo do titular (artigo 31), nulidade/caducidade (artigo 32),
vigéncia minima (artigo 33) e até regras para 6nus da prova em processos civeis
(artigo 34).

Os Estados Unidos, entretanto, mesmo apo6s a edicdo do Acordo TRIPS,
seguiu e segue até hoje exercendo a sua influéncia sobre paises em
desenvolvimento para elevar ainda mais os padrdes de protecdo a propriedade
intelectual. Essa influéncia € exercida por meio de acordos bilaterais de livre
comércio e outros tratados multilaterais que foram denominados TRIPS-plus, como o
Acordo Anti-Contrafagdo ou Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), firmado
em 2011 por Estados Unidos, Japao, Unido Europeia e mais oito paises e a Parceria
Transpacifico ou Trans-Pacific Partnership, firmada em 2016 por doze paises.



27

2.1.2 Breve histérico do desenvolvimento da legislagdo brasileira sobre

patentes

O Brasil, como adiantado no subtdpico anterior, mesmo antes de sua
independéncia ja tinha regras sobre prote¢ao de propriedade industrial — o Alvara de
1809 editado por D. Jodo VI. Esse Alvara, reconhecidamente um dos quatro
primeiros regulamentos sobre patentes do mundo, intentava criar incentivos ao
desenvolvimento da tecnologia nacional, motivo pelo qual foram criadas cartas
patentes industriais em substituicdo ao sistema de privilégios individuais que
existiam anteriormente. Nesse contexto, segundo pesquisa comandada por Nuno P.
Carvalho (2009, p. 71):

[...] Pode, no entanto dizer-se que, a luz do § 6° do Alvara de 28 de
abril de 1809, entre 1809 e 1830, terdo sido concedidos por volta de
40 privilégios [...]. Teriam sido indeferidos (ou arquivados, por
desisténcia uns 15 pedidos — perfazendo um total de 55 pedidos de
privilégio compreendendo tanto invengbes genuinas quanto
invencdes introduzidas do exterior e maquinas importadas.

Dentre os inventos objetos desses privilégios, podem-se citar maquina de
fabricar cacau (primeiro privilégio concedido, em 1810), maquina para fazer tijolo,
maquina de trituracao de vieira de ouro, embarcag¢des movidas por maquina a vapor,
maquina de descascar arroz, maquina de descascar café, padrao para cartas de
jogar, moenda de engenho de moer cana, alambique de destilagdo, dentre outros
(CARVALHO, 2009).

Apo6s o Alvara de 1809 de D. Jodo VI, sobreveio a “Constituicdo Politica do
Império do Brazil”, de 1824, dois anos apss a independéncia brasileira, que também
concedia a propriedade sobre as invengdes, estabelecendo que a lei asseguraria ao
inventor um privilégio exclusivo (BRASIL, 1824):

Art. 179. A inviolabilidade dos direitos civis e politicos dos cidadaos
brasileiros, que tem base a liberdade, a segurancga individual e a
propriedade, € garantida pela Constituicdo do Império, pela maneira
seguinte: [...]

26) Os inventores teréo a propriedade das suas descobertas, ou das
suas producdes. A lei lhes assegurara um privilégio exclusivo
temporario, ou lhes remunerara em ressarcimento da perda que
hajam de sofrer pela vulgarizagao.

Diferentemente do sistema inaugurado pelo Alvara de 1809, a Constituicdo

do Império tratava a patente como um direito do inventor, deixando a mesma de ser
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uma mercé do soberano, que decidia autocraticamente sobre sua concesséo,
passando a ser um direito do sudito-inventor (CARVALHO, 2009).

Aposs, sobreveio uma série de projetos e ideias para a elaboragéo da lei que
deveria disciplinar o dispositivo constitucional, mas foi somente em 1830 que foi
editada a lei que concedia “privilégio ao que descobrir, inventar o melhorar uma
industria util e um prémio ao que introduzir uma industria estrangeira, e regula sua
concessédo” (BRASIL, 1830). Referida norma previa uma exclusividade de
exploragédo ao inventor que variava de cinco a vinte anos e mostrava preocupagéo
com a descricdo da tecnologia, prevendo que o requerente deveria depositar “no
Archivo Publico uma exacta e fiel exposicdo dos meios e processos, de que se
serviu, com planos, desenhos ou modelos, que os esclarega [...]” (BRASIL, 1830).

Ainda dentro desse contexto do século XIX, merece destaque o fato de que
a economia brasileira ndo sofreu um processo de industrializagdo como ocorreu na
Europa, em especial na Inglaterra. Mantinha-se a economia primario-exportadora,
que se utilizava de tecnologias tradicionais com trabalho escravo — ambiente n&o
propicio ao desenvolvimento tecnolégico e a geragdo de inventos (e
consequentemente ao patenteamento) (CARVALHO, 2009).

Contudo, com a gradual extingdo do trabalho escravo, com o avango do
sistema capitalista e com o avango do liberalismo econdmico, surgiu no final do
século XIX novo intenso debate sobre a modernizagdo do sistema de patentes
nacional. Assim, coincidindo com os debates em ambito internacional que
culminaram na CUP, D. Pedro Il editou em solo nacional, em 1882, a Lei n. 3.129,
que garantia a “concessdo de uma patente ao autor de qualquer invengdo ou
descoberta a sua propriedade e uso exclusivo”, incluindo “novos produtos
industriales”, a “invengcdo de novos meios ou a applicagdo nova de meios
conhecidos para se obter um producto ou resultado industrial” (BRASIL, 1882). Essa
lei, por atender aos temas que estavam sendo debatidos em ambito internacional,
nao precisou passar por nenhuma reforma depois que o Brasil firmou a CUP, no ano
seguinte ao de sua publicagdo. Assim o €& porque “quando terminaram as
negociagdes da Convencéo de Paris, em 1882, ja havia uma nova lei, tdo afeigoada
aos fluxos tecnoldgicos internacionais que nenhuma adaptagdo se precisou fazer
apos a assinatura do tratado” (BARBOSA, 2017, p. 16).

Avangando-se, no periodo compreendido entre os anos de 1830 (inicio de
vigéncia da Lei de 28 de agosto de 1830, que substituiu o Alvara de 1809) e 1889
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(final do periodo imperial), foram concedidos, segundo levantamento realizado por
Clovis da Costa Rodrigues (1973), cerca de 1500 privilégios, sendo mais de dois
tercos deles datados da década de 1880, pds assinatura da CUP. Boa parte desses
privilégios foram concedidos a inventores estrangeiros, principalmente norte-
americanos e europeus, que a partir da segunda metade do século XIX
intensificaram a busca pelo patenteamento de suas invengdes ao redor do mundo,
inclusive no Brasil. Como exemplos de inventores famosos que buscaram protecao
de suas tecnologias em solo brasileiro, podem-se citar Thomas Edson, que em 1879
teve concedida patente de “aparelho e processo destinados a iluminagao elétrica
publica e particular” e Alexandre Graham Bell, que em 1883 obteve patente para
“receptores telegraficos com aplicagcdo ao telefone” (RODRIGUES, 1973, p. 870-
872).

Ja no periodo republica, a partir de 1889, o primeiro excerto que previu
protecdo de propriedade industrial foi a préopria Constituicdo da Republica dos
Estados Unidos do Brazil, de 24 de fevereiro de 1891 (BRASIL, 1891):

Art. 72 — a Constituicdo assegura a brasileiros e a estrangeiros
residentes no Pais a inviolabilidade dos direitos concernentes a
liberdade, a seguranca individual e a propriedade, nos termos
seguintes: [...]

§ 25 — Os inventos industriais pertencerdo aos seus autores, aos
quais ficara garantido por ei um privilégio temporario, ou sera
concedido pelo Congresso um prémio razoavel quando haja
conveniéncia de vulgarizar o invento. (BRASIL, 1891)

Na sequéncia do historico legislativo brasileiro relacionado as patentes, cita-
se o0 Decreto n. 16.264, de 1923, que manteve as normas que ja estavam em vigor,
mas instituiu uma nova organizagao a atividade de concessao de marcas e patentes
ao criar a Diretoria Geral da Propriedade Industrial (DNPI) — 6rgao responsavel pela
inauguragao da Revista da Propriedade Industrial (RPI), existente até hoje (BRASIL,
1923). Apos, foi em 27 de agosto de 1945, durante o governo de Getulio Vargas e
no periodo pés Segunda Guerra Mundial, que foi publicado o primeiro Cddigo de
Propriedade Industrial brasileiro. Segundo Denis Borges Barbosa (2017, pp. 17-18),
‘esta excelente peca legislativa, cuja elaboragdo demonstra sofisticagdo técnica
infinitamente maior do que toda legislagao anterior, subsistiu — em seus aspectos
penais — por mais de meio século, até o inicio de vigéncia deste novo Cddigo de

1996”. Esse Codigo de 1945 excluia determinadas areas do ramo das patentes,
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como invengdes que tivessem por objeto substancias ou produtos alimenticios e
medicamentos.

Na sequéncia, sobrevieram os Codigos do periodo militar, de 1967 e 1969,
baixados respectivamente pelos Decretos-Lei nrs. 254 e 1.005. Em suma, a maior
parte das regras do Codigo de 1945 foram mantidas. Como principais alteragdes,
podem-se citar o aumento do prazo de vigéncia das patentes (para vinte anos), a
instituicdo do critério novidade absoluta ao invés da relativa para o patenteamento
(tema que sera abordado mais a frente neste trabalho), a possibilidade de
desapropriagcdo de patentes e a ampliagdo das areas que ndo poderiam ser objeto
de patenteamento, como substancias e matérias quimico-farmacéuticos de qualquer
espéecie e respectivos processos de obtencao ou modificagao.

Fato relevante aconteceu em 1971, com a criagdo de um novo 6rgéo
administrativo com a finalidade de conferir maior agilidade para a administracdo dos
direitos de propriedade industrial: o Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI), instituido pela Lei n. 5.648/71. A importancia do ano de 1971 para a historia
do desenvolvimento da propriedade industrial no Brasil se deve também a edi¢ao da
Lei n. 5.772, que instituiu um novo Codigo de Propriedade Industrial que vigorou por
quase vinte e cinco anos, até ser substituido pela Lei de Propriedade Industrial (LPI)
em vigor, a Lei n. 9.279/96. Ao contrario dos seus antecessores de 1945, 1967 e
1969, todos decretos-lei, o Cddigo de 1971 foi o primeiro a ser votado pelo
Congresso Nacional, com ampla discussdo envolvendo a industria nacional e
estrangeira, estudiosos e advogados atuantes no ramo, além de ter contado com o
apoio do programa de assisténcia da OMP| (BARBOSA, 2017).

O Codigo de 1971 manteve excluidas de protecao por patentes as invengdes
que tinham como objeto produtos alimenticios, quimico-farmacéuticos e
medicamentos. Também ndo possuiam protecdo por patentes, em especial,
misturas e ligas metalicas e substéncias resultantes de transformag¢do do nucleo
atbmico — todas exclusbes sob justificativa de que atendimento aos interesses
nacionais.

Os anos que se seguiram foram marcados pela imposicdo de uma nova
ordem mundial caracterizada pela bipolaridade entre Estados Unidos e Unido
Soviética. Com a gradual desconstrugdo desta segunda e com a proeminéncia
absoluta do primeiro, o Brasil sofreu grande impacto do entdo novo fenémeno

denominado globalizagdo, amplamente identificado com o liberalismo econémico. No
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ambito da propriedade industrial, esse novo cenario clamava por alteragdes
legislativas. Ja ndo havia mais o pensamento de que o Estado deveria ser o indutor
de desenvolvimento — agora era o mercado o sujeito que detinha essa fungao.
Diante disso, mecanismos de protecdo a industria nascente, com a criacdo de
barreiras a entrada de empresas estrangeiras em solo nacional, deixaram de ser
vistas com bons olhos e passaram a ser taxadas como nocivas aos paises em
desenvolvimento, tal como o Brasil (CHANG, 2004).

Dessa forma, o Brasil, que até entdo regulava matérias de propriedade
industrial de maneira soberana, passou a sofrer influéncias externas por grandes
poténcias, especialmente do governo dos Estados Unidos, a partir do ano de 1987,
com a imposi¢cao de sangdes comerciais unilaterais impostas sob a Se¢ao 301 do
Trade Act (BARBOSA, 2017). Essa Secédo possibilitava aos Estados Unidos impor
penalidades a paises que constassem em um relatério anual conhecida como Lista
de Observacdo (Watch List), que continha nag¢des que, na visdo do governo
americano, ndo detinham normas adequadas de protecédo de propriedade intelectual.
O Brasil foi um dos paises mais afetados por essas san¢gdes econdmicas e foi por
elas que foi aprovado, em 1987, uma lei para protecdo da propriedade intelectual
sobre programas de computador. Também por elas que em 1990 foi assumido o
compromisso de conceder patentes farmacéuticas (BARBOSA, 2017).

Dentro desse contexto, o entdo recém iniciado Governo Collor, buscando
seguir as tendéncias neoliberais dominantes no cenario internacional, encaminhou
ao Congresso Nacional, em abril de 1991, um projeto para uma nova lei de
propriedade industrial, cuja exposicdo de motivos defendia o cuidado de harmonizar
a proposta legislativa com a disciplina dada a matéria pelos acordos e tratados
internacionais de que participa o Brasil, citando expressamente o Acordo TRIPS,
ainda em discussdo no ambito do GATT. N&o se olvida, também, que a Constituicao
Federal de 1988, promulgada trés anos antes, prevé, no inciso XXIX de seu artigo
5° que “a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario
para sua utilizagdo, vem como protecao as criagdes industriais, a propriedade das
marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o
interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e econémico do Pais” (BRASIL,
1988).

O principal objetivo da edigdo da nova norma era possibilitar o

patenteamento de processos farmacéuticos, quimicos e de alimentos. A pressa em
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se aprovar as novas regras era tamanha que, segundo Denis Borges Barbosa
(2020), em que pese se tratasse efetivamente de um novo Cddigo de Propriedade
Industrial que estivesse sendo discutido, preferiu-se denomina-lo simplesmente de
lei, porque a Constituicdo de Republica, em seu artigo 64, paragrafo quarto, prevé
que ndo serdo sujeitos a prazo de urgéncia os projetos de codigos. Imperioso
relembrar, também, que os antecessores de 1945, de 1967, de 1969 e de 1971 eram
todos cddigos, e nao leis.

Encaminhada para ser aprovada em regime de urgéncia, a LPI teve a
tramitacdo de seu projeto mais alongada do que planejava o governo federal e foi
promulgada somente em 1996. Em que pese seja um Cddigo que, como asseverado
por Denis Borges Barbosa (2020), se envergonha de seu titulo e que cabe mal no
contexto constitucional brasileiro, pelo menos no que diz respeito as patentes o
projeto foi “em linhas gerais, bem concebido e redigido, com diretrizes técnicas
bastante claras, ainda que discutiveis quanto a constitucionalidade, conveniéncia e
oportunidade” (BARBOSA, 2020, p. 29).

Em vigéncia desde 1996, a LPI, moldada por pressdes neoliberais externas,
coloca o Brasil em consonédncia com os termos instituidos no Acordo TRIPS,
ratificado pelo Brasil dois anos antes, em 1994. Desde la, foram poucas alteragdes
legislativas, sendo as duas mais marcantes datadas de 2021.

A primeira, decorrente da edigao da Lei n. 14.195, de 26 de agosto de 2021,
resultou na revogacgao do paragrafo unico do artigo 40, apds a sua declaragéo de
inconstitucionalidade por meio da ADIN 5529. Por esse dispositivo mencionado as
patentes possuiam prazos de vigéncia minimos contados da data de concessao,
ainda que fossem que superiores aos prazos maximos previstos no caput do mesmo
artigo (vinte anos para patente de invengao e quinze anos para patente de modelo
de utilidade).

A segunda foi instituida pela Lei n. 14.200, de 2 de setembro de 2021, que,
influenciada pelo cenario internacional de pandemia e de dificuldade de acesso a
vacinas contra a covid-19, alterou dispositivos para facilitar o licenciamento
compulsério de patentes ou de pedidos de patentes, possibilitando-o em casos de
emergéncia nacional ou internacional ou de interesse publico (declaradas pelo Poder
Executivo) ou estado de calamidade publica nacional (declarado pelo Congresso).
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2.2 PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSAO DAS PATENTES DE INVENGCAO
SOB A OTICA DA LPI

Superadas as exposigdes a respeito da evolugédo legislativa no que diz
respeito a protecao dos inventos no Brasil, cumpre, na sequéncia, discorrer sobre os
pressupostos para a concessao das patentes seguindo as regras da atual LPI. Denis
Borges Barbosa (2017), nesse contexto, lista cinco requisitos positivos de
patenteabilidade: a existéncia de um invento (art. 10); a novidade (art. 11); a
atividade inventiva (art. 13); a aplicagdo industrial (art. 15); e a suficiéncia descritiva
do requerimento, de modo a permitir eficazmente a reprodugcdo do invento na
industria e como insumo de pesquisa (art. 24). Cada um desses pressupostos sera
tratado em subtopico especifico.

2.2.1 O que sao invencao e modelo de utilidade?

Antes de se avancgar aos pressupostos de concesséo propriamente ditos das
patentes, entende-se necessario conceituar os seus objetos de protegao: a invengao
e 0 modelo de utilidade. No que diz respeito a invengao, a sua definigcao classica € a
assim posta em poucas palavras por Denis Borges Barbosa (2017, fl. 1105): “é uma
solugéo técnica para um problema técnico”. Definicdo semelhante € a de Jo&o da

Gama Cerqueira (2010, fl. 152), para quem:

[...] A invencédo, pela sua origem, caracteriza-se como uma criagcao
intelectual, como resultado da atividade inventiva do espirito humano;
pelo modo de sua realizagdo, classifica-se como uma criagdo de
ordem técnica; e, pelos seus fins, constitui um meio de satisfazer as
exigéncias e necessidades praticas do homem.

Ainda sobre o conceito de invencao, José Xavier Carvalho de Mendonca
(2010) aponta sé-lo mais técnico do que juridico, pois varia de acordo com o estado
da técnica e o progresso da industria. Por essa razdo, no entender desse autor, o
que pode hoje ser considerado uma invengdo amanha podera n&o mais ser.

Entendimento semelhante é o comumente adotado pela jurisprudéncia norte-
americana, a qual frequentemente faz referéncia ao caso Mc Clain v. Ortmaye,
datado de 1891, em que se decidiu que “uma invencao néo pode ser definida” e que
somente advogados especializados, escritorios de patentes e o judiciario seriam
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capazes de identificar o que é ou ndo é um invento, dado o seu carater
extremamente fluido.

A CUP, o Tratado de Cooperagao de Patentes (PCT), a Lei Tipo da OMPI e
o Acordo TRIPS n&o buscaram, nenhum deles, estabelecer um conceito de
invencao. Por outro lado, a Convengao sobre Patentes de Invencdo, Desenhos e
Modelos Industriais, de 20 de agosto de 1910, assinada na IV Conferéncia Pan-
Americana de Buenos Aires, tentou o fazer por meio de seu artigo 6°, que possui a

seguinte redagéao:

Considera-se invencdo um novo modelo de fabricar produtos
industriais, uma nova maquina ou aparelho mecéanico ou manual que
servir para fabricar esses produtos; o descobrimento de um novo
produto industrial; a aplicagcdo de meios conhecidos com o fim de
conseguir resultados superiores e qualquer desenho novo e de
acordo para um artigo industrial. A anterior prescrigdo regera, sem
que por isso prejudique o que disponha a legislacado de cada pais.

Especificamente a respeito da analise de ordenamentos de outros paises,
identificam-se algumas legislagdes que trazem a definicdo de invengao. Tanto para a
Lei de Patentes da Republica da Coréia quanto para a Lei de Patentes do Japao,
uma invencao € uma criacdo avancada de uma ideia técnica que se utiliza das leis
da natureza. O manual de interpretacdo da Lei de Patentes da Republica da Coréia
(Understanding the Patent Act of the Republic of Korea) define a invengao como a
criacao de algo novo, por meio de uso de conhecimento e de criatividade cientifica e
tecnologica, incluindo, mas n&o se limitando, a novos métodos, tecnologia, material
e dispositivo®.

O Canada, em sua Lei de Patentes, por sua vez, define invengdo como
qualquer arte nova e util, processo, maquina, manufaturado ou composto de
material, ou qualquer melhoria nova e util em qualquer arte, processo, maquina,
manufaturado ou composigdo de matéria®.

De outra ponta, a U.S.C 35 norte-americana n&o define o que é uma
invencéo. Extrai-se dela, de seu paragrafo 101°, apenas que podera ser patenteavel

processo, maquina, manufatura, composicao de matéria e qualquer aprimoramento

3 Disponivel em:
https://www.kipo.go.kr/upload/en/download/Understanding_the Patent_Act of the Republic_of Kore
a.pdf. Acesso em: 06 nov. 2022.

4 Disponivel em: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/p-4/page-
1.htmi#:~:text=invention%20means%20any%20new%20and,composition%200f%20matter%3B%20(in
vention). Acesso em: 06 nov. 2022.
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(ESTADOS UNIDOS, 1952). Nada obstante, alguns julgados paradigmas daquele
pais, como o caso State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group,
julgado pela Corte de Apelacdo do Circuito Federal, reconhecem invengdo como
qualquer transformacgéo de matéria que produz um resultado util, concreto e tangivel,
ressalvado o entendimento firmado no ja referido caso Mc Clain v. Ortmaye, de que
uma invencao nao pode ser definida.

O legislador brasileiro, ciente de toda a discussé&o internacional a respeito da
conceituacao das invengdes, nao tratou de defini-la na LPI. Jodo da Gama Cerqueira
(2010) vé positivamente essa nao definigao pela lei brasileira, pois aponta que seria
temerario o legislador tentar definir em lei a invengdo, considerando que a
dificuldade de se encontrar um conceito poderia ser nocivo ao sistema, vez que
tenderia a levar operadores do Direito a erro em sua interpretacao.

Ja o modelo de utilidade, ao contrario da invencao, possui sua definicdo
posta de forma expressa na LPIl, em seu artigo 9°: é o “objeto de uso pratico, ou
parte deste, suscetivel de aplicagdo industrial, que apresente nova forma ou
disposigéo, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso
ou em sua fabricacdo” (BRASIL, 1996). Trata-se, via de regra, de melhoria ou
aperfeicoamento de invengdes ja existentes, como ferramentas, equipamentos ou
pecas. Segundo Ramos (2020, p. 241), configura-se como um aprimoramento de

algo ja existente e

[...] Tem que ser um ‘objeto de uso pratico’, e ndo meramente
artistico ou ornamental; tem que ‘apresentar nova forma ou
disposicao’, diferenciando-se, assim, do que ja existe no mercado; e
precisa, necessariamente, produzir uma ‘melhoria funcional no uso
ou na fabricagao’ da coisa.

Para Denis Borges Barbosa (2017, fl. 1719),

[...] Enquanto a invengao revela uma concepg¢ao original no que toca
a obtencdo de um novo efeito técnico, o modelo de utilidade
corresponde a uma forma nova em produto conhecido que resulta
em melhor utilizagéo. Isso significa que, mesmo quando a invengao
decorra da forma do produto, a ela ndo se reduz, abarcando
possiveis variagdes dentro da mesma ideia inventiva (relagdo causa-
efeito), ao passo que o modelo de utilidade ndo revela uma nova
funcdo, mas, apenas, melhor funcdo, sendo sua protecéo restrita a
forma.
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Ha que se destacar, também, que tanto as invengdes quanto os modelos de
utilidade correspondem a objetos ou processos uteis e que ndo estejam
compreendidos no estado da técnica — tema que sera melhor abordado quando
aprofundados os pressupostos técnicos de concessdo das patentes, mais
especificamente o pressuposto da atividade inventiva.

Todavia, ressalva-se, desde ja, que nem tudo que pode ser considerado
invencao ou modelo de utilidade necessariamente sera patenteavel. Como exemplo,
pode-se citar o rol do artigo 10 da LPI, que dispde sobre o que “ndo se considera
invencdo nem modelo de utilidade”, e que, consequentemente, nao sera
patenteavel, sendo eles as descobertas, teorias cientificas e métodos matematicos
(inciso ); as concepgdes puramente abstratas (inciso Il); os esquemas, os planos, os
principios ou métodos comerciais, contabeis, financeiros, educativos, publicitarios,
de sorteio e de fiscalizag&o (inciso lll); as obras literarias, arquitetonicas, artisticas e
cientificas ou qualquer criagao estética (inciso 1V); os programas de computador em
si (inciso V); a apresentacao de informacdes (inciso VI); as regras de jogo (inciso
VIl); as técnicas e métodos operatérios ou cirurgicos, bem como os métodos
terapéuticos ou de diagndstico, para aplicagdo no corpo humano ou animal (inciso
VIII); e o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais bioldgicos encontrados na
natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive 0 genoma ou germoplasma de
qualquer ser vivo natural e os processos biolégicos naturais (inciso IX) (BRASIL,
1996).

O artigo 18 da LPI também traz um rol de objetos e processos que ainda que
possam ser considerados invengdes ou modelos de utilidade, ndo serdo
patenteaveis, sendo assim listado: o que for contrario a moral, aos bons costumes e
a seguranca, a ordem e a saude publicas (inciso 1); as substancias, matérias,
misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificagcdo de
suas propriedades fisico-quimicas e o0s respectivos processos de obtencdo ou
modificagdo, quando resultantes de transformacg&o do nucleo atdbmico (inciso Il); e o
todo ou parte dos seres vivos, exceto os microrganismos transgénicos que atendam
aos trés requisitos de patenteabilidade — novidade, atividade inventiva e aplicagéo
industrial — previstos no artigo 8° e que ndo sejam mera descoberta (inciso IlI)
(BRASIL, 1996).

Barbosa (2017) também classifica as invengbes e os modelos de utilidade

como duas espécies do mesmo género: os inventos — classificagdo que sera
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adotada no decorrer deste trabalho. Logo, sempre que se falar em invento, ha que
ser entendido o género do qual as invengbes e os modelos de utilidade s&o
espécies. Feitos tais esclarecimentos no que diz respeito aos objetos de protecéo
das patentes, passe-se, na sequéncia, a tratar especificamente a respeito dos

pressupostos para sua concessao que foram referidos anteriormente.

2.2.2 Novidade

O primeiro pressuposto técnico para a concessdo de uma patente é a
novidade, que é a maior esséncia da protectibilidade das patentes. No entender de
Denis Borges Barbosa (2017, p. 1158),

[...] Protege-se o invento através da exclusiva porque 0 meio ou o
produto excluido da concorréncia € novo — e na verdade nunca foi
posto no dominio publico. A restrigdo a concorréncia imposta pela
exclusiva, havendo novidade, atende ao balanceamento dos
interesses constitucionais.

Os principais ordenamentos juridicos ao redor do mundo estabelecem um
critério de novidade para a patenteabilidade de um invento. Esse critério nem
sempre é igual, pois é de dificil de compreensdo e € reconhecidamente um dos
menos entendidos por peritos judiciais, pois “0 que o povo entende como novidade,
0 que o engenheiro em geral entende como novidade, dificimente se ajusta ao
critério legal” (BARBOSA, 2017, fl. 1159). Nesse ambito, Balmes Veja Garcia (2004,
p. 24) define a novidade como um critério negativo: “a novidade € definida pelo que
ela n&o €” — ou seja, sera novo o invento que n&o existia no momento da invengao.
Denis Borges Barbosa (2017, fl. 1237) aponta que o critério de novidade sera
preenchido sempre que o invento ndo seja antecipado “de forma integral” por “um
unico documento” do estado da técnica (state of art).

Dai a relevancia da definicdo do chamado “estado da técnica” para a correta
analise do requisito da novidade. Barbosa (2017, fls. 1159-1160) assim o define:

O estado da técnica compreende todas as informagdes tornadas
acessiveis ao publico antes da data de depdsito do pedido de
patente, por descricdo escrita ou oral, por uso ou qualquer outro
meio, no Brasil ou no exterior. Assim, perde-se a novidade nao
somente com a divulgagéo da tecnologia — publicando um paper, por
exemplo — mas também pelo uso da tecnologia.
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Em definicdo semelhante, José Carlos Tinoco (1997, fls. 35-36) dispde:

O estado da técnica, the state of art ou unicamente prior art, é
constituido por tudo. Esta palavra tudo €& realmente de uma
abrangéncia infinita e esta em perfeita conformidade com o sentido
da novidade absoluta, posto que muitas coisas sao facilmente
encontraveis e podem com muita objetividade denunciar a novidade
de uma invengdo. Outras poderdo ser aproveitadas em razao da
natureza do produto, objeto, meio ou outro que se quer ver colocado
no dominio publico.

Nem a CUP nem o Acordo TRIPS definem o que é estado da técnica. Este
ultimo, alias, permite que os paises estabelecam as suas condi¢des positivas de
patenteamento, de modo que ha grande margem para que os paises definam o que
constitui a novidade para o exame de patenteamento.

No ambito nacional, o critério de novidade é previsto no artigo 11 da LPI: “A
invencdo e o modelo de utilidade sdo considerados novos quando nao
compreendidos no estado da técnica” (BRASIL, 1996). A definicdo de estado da
técnica, por sua vez, € prevista no paragrafo primeiro desse mesmo artigo: “O
estado da técnica é constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao publico antes da
data de depdsito do pedido de patente, por descricdo escrita ou oral, por uso ou
qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16
e 177 (BRASIL, 1996).

A redacado da LPI no que diz respeito a definicdo do estado da técnica é
semelhante as dos Codigos de Propriedade Industrial anteriores, vide o CPI de 1971
(“o estado da técnica € constituido por tudo aquilo que foi tornado acessivel ao
publico [...] por uso [...]" (BRASIL, 1971)), o CPI de 1945 (“Considera-se nova a
invencao: Que até a data do depdsito do pedido de patente ndo tenha sido no pais,
[...] usada publicamente [...] de modo que possa ser realizada” (BRASIL, 1945)), e o
CPI de 1967, com uma pequena variagao: “considera-se nova [...] a invencao que,
até a data do depdsito do pedido n&o tenha sido [...] explorada no pais” (BRASIL,
1967).

Como se vé, no Brasil — assim como na maior parte dos ordenamentos
juridicos atuais — é considerado o estado da técnica chamado extraterritorial ou
universal. Significa isto dizer que para a aferigdo do critério da novidade devem ser
consideradas todas as informagdes existentes até entéo, por escrito ou verbalmente,
em qualquer parte do mundo, n&o se limitando apenas as informagdes em territério

nacional ou em um determinado espago de tempo. O objetivo desse requisito &
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evitar que um direito de exclusividade que é devido a inventores seja concedido n&o
a inventores propriamente ditos, mas a meros importadores de tecnologias.

Vale lembrar que tanto os itens constantes do estado da técnica quanto o
conteudo dos depdsitos feitos no Brasil e no exterior que ainda ndo tenham sido
publicados constituem-se como anterioridade. Essa anterioridade, para fins de
aferigdo do critério de novidade, é ficta. Significa dizer que um pedido de patente,
ainda que ndo tenha sido publicado, sera impedimento para um pedido de patente
posterior.

A data importante a ser considerada para a afericdo da novidade € a data do
depdsito do pedido de patente. Sera considerado tudo que havia disponivel a acesso
publico até essa data, bem como o conteudo de eventuais pedidos de patentes
também até essa data, no Brasil ou no exterior, conforme as diretrizes do INPI
(BRASIL, 2002):

1.4.1 Verificagdo de data para determinagéo de novidade

Para os efeitos do exame, considera-se em principio como data para
a determinacdo de novidade a do depdsito do pedido ou, onde
couber, a da prioridade mais antiga reivindicada.

Do outro lado existe o estado da técnica relativo. Neste, ha uma limitagao —
especialmente geografica — para a analise das informagbes existentes para a
aferigdo do critério da novidade. Ou seja, nesse lado, considera-se, para a afericdo
do estado da técnica, apenas as informacdes existentes em territério nacional, de
modo que, para os ordenamentos que seguem essa classificacdo, pode ser
patenteavel uma tecnologia ja inventada e utilizada em outros paises, desde que ela
nao seja conhecida onde se pede a patente.

O Alvara de 28 de janeiro de 1809, primeiro instrumento legal brasileiro a
prever uma protecdo de invencdes, adotava o critério de novidade relativa. A época,
eram merecedores de protegéo as tecnologias novas no Brasil, ndo importando se ja
eram conhecidas ou utilizadas em outras partes do mundo. Naquele momento, via-
se nesse critério uma oportunidade de desenvolvimento da industria nacional, n&o
importando se seriam protegidas novas tecnologias ou tecnologias meramente
importadas.

O critério de novidade relativa caiu em desuso, emergindo o critério de
novidade absoluta como uma condi¢cédo essencial para o sistema de patentes de um

mundo globalizado, uma vez que € este modelo que melhor se amolda aos fins do
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sistema de patentes, de incentivo a pesquisa e ao desenvolvimento de novas
tecnologias (AFONSO, 2013).

Os ultimos ordenamentos juridicos relevantes a adotarem o critério de
novidade absoluta foram os da Coreia do Sul e dos Estados Unidos. Nesses paises,
até as reformas de 2006 e de 2011, respectivamente, considerava-se como
anterioridade apenas o conhecimento publicamente conhecido ou utilizado em
territério nacional, de modo que o estado da técnica abrangia o territério global
apenas se o invento fosse divulgado por documentagao ou telecomunicagdes.

Além da classificagdo acima (absoluta ou relativa), a novidade pode ser
dividida também entre cognoscitiva e econdbmica. Para a primeira, adotada pela
maior parte das leis de patente atuais, incluindo-se ai a LPI brasileira, significa que o
invento, para ser considerado novo, nao pode ter sido tornado acessivel ao publico
antes da data do depoésito da patente. Para a segunda, hoje em desuso, significa
que para o invento ser considerado novo basta ndo ser economicamente explorado
até a data do depdsito, ainda que ja acessivel ao publico (BARBOSA, 2017).

Mostra-se relevante, ainda no que diz respeito ao critério de novidade, que
nao haja duvidas quanto ao conceito do que € considerado “publico” para o direito
de propriedade industrial. A LPI brasileira, assim como a maioria dos demais
ordenamentos, adota o critério de que ndo ha anterioridade nos casos em que a
tecnologia consta em documentos internos de empesas, desde que sejam
protegidas sob segredo empresarial (BARBOSA, 2017). Sem embargo, a partir do
momento em que um funcionario, um diretor, um prestador de servigos ou qualquer
outro individuo compartilha o conhecimento da tecnologia com terceiros — n&o
importando o numero de pessoas que receberam a informagdo — nao ha mais a
novidade exigida para a patenteabilidade, pois ja vai haver anterioridade, ou seja,
acesso publico a tecnologia.

Por fim, ressalva-se que para configurar a anterioridade ndo basta que o
invento esteja disponibilizado ao publico; € necessario que também o modo de seu
funcionamento seja acessivel. Acaso um técnico no assunto, mesmo de posse da
tecnologia, ndo possa entendé-la e reproduzi-la, n&do ha falar-se em anterioridade,
de modo que o invento ainda podera ser patenteado, acaso preenchido os demais
pressupostos de patenteabilidade.
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2.2.3 Atividade inventiva

A atividade inventiva é um dos principais pilares, se ndo o principal, do
sistema legal das patentes, pois é o desenvolvimento tecnologico e econdmico — que
decorre diretamente de novos inventos — que se busca incentivar por esse ramo do
direito. Tanto €& verdade que no sistema norte-americano esse requisito (la
denominado non-obviouness) é classificado por parte da doutrina como o “coragéo
do sistema de patentes” (RICH, 1972), ou como a “condicdo decisiva de
patenteabilidade” (the ultimate condition of patentability) (MERGES, MENELL,
LEMLEY, 2007).

Nesse contexto, discorre John Duffy (2007) que, do ponto de vista
econdmico as fungdes do requisito de atividade inventiva sdo quatro: evitar patentes
economicamente triviais, impedir o patenteamento de invengdes débvias, assegurar a
recompensa ao inventor (impedindo que terceiros obtenham exclusividade de
invencdes que decorram de forma oObvia da primeira invengdo) e, por fim, limitar o
escopo das reivindicacdes da patente.

Da literatura classica brasileira sobre propriedade industrial, cita-se excerto

de Jodo da Gama Cerqueira (1952, p. 140) sobre o requisito da atividade inventiva:

Para haver invencéo é essencial que haja inovagéo, a reciproca nem
sempre € verdadeira, porque nem toda inovagao constitui invencgao,
havendo inovagdes de carater meramente construtivo, que néo
dependem do exercicio das faculdades inventivas sendo produtos de
simples habilidade técnica.

Sobre 0 mesmo requisito, destaque aos ensinamentos de Pontes de Miranda
(1983, § 1.926):

Se nao ha criagdo, ndo ha invencdo. Ha criacdo sempre que ha plus
em relacdo ao acervo industrial, intelectual, da época; alias, do
momento. Se ha efeito técnico imprevisto, anda que se trate de
simples justaposicao de objetos conhecidos, ou mudanga de forma,
ou de proporgdes, ou de dimensodes, ou de materiais, ha criagao; e a
invengao pode ser patenteada. Aliter, se ndo ha tal efeito, ou se tal
resultado para a produgao, ou para 0 consumo, nao ocorre; porque
entdo incide o art. 82 inciso 5° do Decreto-lei n. 7.903. efeito
imprevisto, porque se qualquer técnico do ramo industrial poderia
prever e obter o efeito (M. ROTONDI, Lezioni di Diritto industriale,
301 s.) ndo ha invengao patenteavel. Seria privar-se aos outros da
exploragao da res communis omnium. Certamente, na apreciagao da
questao de fato, o juiz tera toda prudéncia, porque sempre parecem
faceis de solugao os problemas técnicos ja resolvidos e nao é fora de
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proposito perguntar-se: “se era tdo facil, por que os outros nao
inventaram?”.

[...]

O que importa é que a atividade inventiva ultrapasse o que o técnico
da especialidade podia, tal como estava a técnica no momento,
achar. O que todos os técnicos da especialidade, no momento,
podiam achar ndo € inven¢ao: nao inventa o que diz ter inventado o
que qualquer técnico da especialidade acharia. Porque tal achado
estaria dentro da técnica do momento sem qualquer quid novum.

A nogao de contributo minimo como um requisito geral para a patente surge
em quase toda parte do globo especialmente na segunda metade do século XIX
como um requisito complementar ao requisito de novidade (BARBOSA, 2017). Nao
obstante, esse requisito era caracterizado tanto por sua generalidade quanto por sua
imprecisado (Vander Haeghen, 1928, p. 67 apud BARBOSA, 2017, fl. 1218):

Contrariamente, nenhum jurista, até o presente dia, foi capaz de
chegar a uma definigdo satisfatéria do que ndés denominamos
originalidade daquilo que ndo sabemos definir que é caracterizado
como invencao patenteavel que em sua esséncia, podemos intuir,
mas que nao se parece presentemente identificavel (tradugao
nossa).’

Esse requisito, a época de seu surgimento, era impreciso e complexo, mas
ao mesmo tempo inevitavel. A primeira nogcao partia do pressuposto de que para se
conceder uma patente por um invento deveria haver algum progresso técnico — ou
seja, uma melhora na tecnologia, e ndo apenas uma alternativa a tecnologia até
entdo existente (BARBOSA, 2017, p. 1219).

A primeira legislagdo que abordou esse requisito para concessao de direitos
de patente foi a Lei de Patentes norte-americana, datada de 1952, que instituiu o
requisito de n&o-obviedade (non-obviousness) como exigéncia complementar a
novidade e a aplicabilidade industrial. Do Codigo dos Estados Unidos, Titulo 35, §

103 (ESTADOS UNIDOS, 1952), extrai-se:

Uma patente ndo sera concedida quando, muito embora a invengao
nao seja idéntica ao que foi divulgado ou descrito, como estabelecido
na secado 102 do presente titulo, se as diferencas entre o objeto que
se pretende patentear e a arte anterior sejam de tal ordem que o
objeto como um todo teria sido evidente no momento em que a
invengao foi feita para uma pessoa que tenha habilidade ordinaria na

5 Do original em francés: Par contre, aucun juriste n’est, jusqu’a ce jour, parvenu a trouver une
définition satisfaisante de ce que nous avons appelé I’ originalité de ce je ne sais quoi qui caractérise
linvention brevetable, qui em est I'essance, dont on peut avoir l'intuition, mais qu’il ne semble pas
actuellement possible de préciser.
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arte a qual tal objeto pertence. Ndo se denegara a patenteabilidade
com base na maneira em que a invengao foi feita (tradug&o nossa).®

Esse requisito legal inaugurado pelo direito norte-americano logo foi
incorporado por diversos outros regulamentos ao redor do mundo, como se extrai da
Convencao de Estrasburgo de 1963 e da Convengao Europeia de Patentes de 1973,
bem como da Lei Francesa de Patentes de 1968, que a época se mantinha
resistente a adocdo desse requisito. O mesmo pressuposto foi inserido no
Regulamento do PCT e também no Acordo TRIPS, o que resultou em uma forte
influéncia internacional para unificacdo desse requisito e tornando-o de incluséo
obrigatoria nas leis nacionais dos paises signatarios.

No Brasil, o CPI de 1971 n&o previa a atividade inventiva como um requisito
de patenteabilidade. Sem embargo, ainda quando vigorava esse Cddigo era pratica
administrativa do INPI exigi-la no momento da analise dos pedidos de patente,
conforme se extrai do item 1.1 do Ato Normativo n. 17 de 11 de maio de 1976:
“Considera-se invengdo o resultado de atividade inventiva constituindo algo que: (...)
b) para um técnico especializado no assunto, ndo seja uma decorréncia evidente do
estado da arte” (BRASIL, 1976).

Atualmente, o requisito da atividade inventiva & expressamente previsto
pelos artigos 8° e 13 da LPI, que assim dispdem, respectivamente: “E patenteavel a
invencao que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicagéo
industrial” e “A invencdo € dotada de atividade inventiva sempre que, para um
técnico no assunto, n&o decorra de maneira evidente ou obvia do estado da técnica”
(BRASIL, 1996).

Ou seja, interpretando-se os dispositivos acima, conclui-se ser necessario
provar que o resultado que se busca patentear decorre de um ato de efetiva criagao.
O direito das patentes ndo visa conceder protecdo a meras descobertas ou a
tecnologias cujas propriedades ja sejam conhecidas, ou que, ainda que
desconhecidas, sejam Obvias para um técnico no assunto.

Em sentido semelhante, Bruno Jorge Hammes (2002, p. 280-281):

6 Do original em inglés: A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed
or describer as set forth in section 102 of this title, if the diferences between the subject matter sought
to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious
at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject
matter pertains. Patentability shall not be negatived by the manner in which the invention was made.
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O descobridor resolve um problema técnico. O descobridor pde a luz
algo existente que ndo era conhecido. E o que fazem os cientistas.
Pesquisam a natureza, o mundo (fisicos, matematicos, botéanicos,
etc.). [...]. As leis da natureza foram fornadas conhecidas pela
atividade dos cientistas. O inventor, ao conhecer as leis da fisica, cria
um mecanismo que torna as leis da fisica uteis ao homem.

[...]

Diga-se logo que no direito da propriedade industrial ndo se
protegem os cientistas, os descobridores, mas os inventores. o
inventor tera o direito exclusivo de utilizar a técnica por ele
desenvolvida.

As diretrizes de exame de pedidos de patentes do INPI (BRASIL, 2002),
datadas de 2002, em seu item 1.9.2.2, assim dispdem sobre a atividade inventiva:

Na afericdo da existéncia da atividade inventiva deve-se considerar
se um técnico no assunto, que conhecesse a época as citacbes do
estado da técnica consideradas, teria sido motivado a realizar a
combinagéo ou modificagbes necessarias para chegar a invengao em
questdo. Tal afericio s6é pode ser baseada em documentos
publicados antes da data de depdsito ou prioridade do pedido.
Algumas situagdes onde ha falta de atividade inventiva podem ser
elencadas, sem no entanto serem exaustivas.

A analise do preenchimento ou n&o do critério de atividade inventiva é tarefa
ardua. Exige uma analise estritamente objetiva, com método de analise preciso,
explicito e sindicavel, ndo podendo se limitar a subjetividade do examinador. No
sistema juridico norte-americano, utiliza-se método proposto pela Suprema Corte em
1966, no julgamento Graham v. John Deere: a) verificam-se o conteudo e a
extensdo das anterioridades; b) identificam-se as diferengas entre as anterioridades
e o invento reivindicado; c) determina-se qual é o nivel ordinario de conhecimento
técnico no setor pertinente; d) verificados os passos anteriores, estipula-se a
existéncia ou ndo de obviedade; e) para determinar a questao da obviedade ou n&o,
podem-se usar certos indicios, tais como sucesso comercial, a demanda para que o
problema fosse resolvido, ha muito sentida, mas nunca satisfeita, o fato de que
outros houvessem tentado e falhado, dentre outros. Ja as diretrizes seguidas pelo
sistema patentario brasileiro s&o assim listadas por Barbosa (2017, fl. 1234):

a) Excluir liminarmente as situagbes onde, na massa inventiva,
nao exista sequer efeito técnico proprio (as classicas agregacgoes,
etc);

b) Superado o exame de novidade, determinar o estado da
técnica suscetivel de conhecimento por um técnico no assunto;
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c) A partir desse ponto, verificar se o técnico teria sido motivado a
realizar a combinagdo ou modificagbes necessarias para chegar a
invengao em questéo.

Logo, para a aferigdo da atividade inventiva pelo sistema brasileiro, deve-se,
primeiro, determinar o estado da técnica, pois ndo havera como se aferi-la se n&o se
concluir primeiro que ha novidade (ndo ha sequer como se questionar aquela se n&o
houver esta). Segundo, deve-se identificar qual o problema técnico que se
solucionar, relembrando-se que “invento € uma solugéo técnica para um problema
técnico” (BARBOSA, 2017, p. 1239). Terceiro, determinado o estado da técnica e
identificado o problema técnico, deve-se determinar a diferenca da solucéo oferecida
com os elementos relevantes do estado da técnica, a fim de se verificar se nessa
diferenga existe o quid imprevisum, ou seja, se o invento proposto ndo decorre “de
maneira evidente ou 6bvia do estado da técnica”, conforme exigéncia do artigo 13 da
LPI.

Ponto relevante & definir o que € o “técnico no assunto”, ja que é diante
disso que se definird a existéncia ou ndo da atividade inventiva em um invento
proposto. Barbosa (2017, p. 1241) o define ndo como o “cientista exponencial,
laureado com o prémio Nobel, mas o engenheiro da especialidade pertinente, com
experiéncia real naquela parcela da tecnologia, ao que, lembrando-se das fases da
antropologia fisica, bem se poderia denominar homus habilis’.

Sobre o tema, Guillermo de las Cuevas Cabanellas (2001, p. 751) assim

discorre:

Para que uma tecnologia envolva uma atividade inventiva, ela deve ir
além do que um versado na técnica relevante inferiria da técnica
anterior relevante. O que é decisivo para a existéncia de uma
invencao patenteavel ndo € apenas a criacdo de algo novo, mas
também que algo n&o pode ser alcangado pela simples aplicagdo do
conhecimento que ja compde o ramo tecnolégico ao qual
corresponde a invengéo pretendida (tradugéo nossa).’

Avancando-se, o quarto e ultimo passo citado por Barbosa para a aferigao
da atividade inventiva € determinar a n&o obviedade, pois a invencdo deve

representar algo mais do que o resultado da simples aplicagcdo de conhecimentos

" Do origina em espanhol: Para que una tecnologia implique actividad inventiva ha de ir mas alla de lo
que una persona versada en la materia correspondiente inferiria del estado de la técnica pertinente.
Lo determinante para que exista invencion patentable no es solamente la creacion de algo nuevo,
sino que ese algo no pueda alcanzarse mediante la simple aplicacion de los conocimientos que ya
integran la rama de la técnica a la que corresponde la pretendida invencion.
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técnicos usuais (DANNEMANN e MOREIRA, 2005). Exige-se que a proposta
inovativa seja inovadora ao “técnico no assunto”, e ndo que seja inovador ou
inventor ou aos olhos do mundo; ou seja, a obviedade é apurada apenas em relagao
ao homus habilis e a mais ninguém.

Esses passos sdo equivalentes aos adotados também pelo método de
analise utilizado no ambito do EPO, a saber (BARBOSA, 2017, p. 1252):

a) ldentificar a anterioridade mais proxima;

b) Verificar os resultados (ou efeitos) técnicos obtidos pelo invento
reivindicado em comparagao com a anterioridade mais préoxima;

c) Definir qual o problema técnico a ser resolvido como sendo o
objeto da invencgao, apontado para alcangar tais resultados; e

d) Examinar se uma pessoa habil no assunto, levando em conta o
estado da arte como definido no art. 54(2), teria ou ndo sugerido
0 recurso técnico reivindicado como um meio de obter os
resultados obtidos pelo invento reivindicado.

Por fim, no que diz respeito especificamente ao modelo de utilidade, também
chamado de “patente menor”, ndo ha falar-se em atividade inventiva, mas sim em

ato inventivo, expresséo que consta tanto no artigo 9° quanto no artigo 14 da LPI:

Art. 9°. E patenteavel como modelo de utilidade o objeto de uso
pratico, ou parte deste, suscetivel de aplicacdo industrial, que
apresente nova forma ou disposigao, envolvendo ato inventivo, que
resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricagao.

[...]

Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que,
para um técnico no assunto, ndo decorra de maneira comum ou
vulgar do estado da técnica. (BRASIL, 1996)

As diretrizes de exame do INPI (BRASIL, 2002) definem o ato inventivo:

1.9.2.3 Ato inventivo:

Considera-se que existe ato inventivo quando a modificagédo
introduzida num objeto resulta em melhoria funcional de seu uso ou
fabricagéo, facilitando a atividade humana, e/ou melhorando sua
eficiéncia.

O ato inventivo é da mesma natureza que a atividade inventiva, mas
com menor grau de inventividade.

O fato da modificagdo ser considerada o6bvia ndo exclui a
possibilidade de ser patenteada como modelo de utilidade.

A doutrina enfatiza que, ao contrario das patentes de invengoes, as patentes
de modelos de utilidade nao protegem ideias, mas sim formas (BARBOSA, 2017), as
quais exigem, em regra, menor grau de inventividade, razdo pela qual os modelos

de utilidade também possuem prazo de protecdo menor do que as invencgdes.
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2.2.4 Aplicagao industrial

O terceiro e ultimo pressuposto técnico exigido pelo artigo 8° da LPI para a
concessao de uma patente € a aplicagao industrial. Esse pressuposto faz parte da
maior parte dos ordenamentos ao redor do mundo, com excec¢ao daqueles que o
substituem pelo requisito de utilidade, como o Canada, os Estados Unidos, a
Australia e a Nova Zelandia — muito embora a unicidade dos conceitos de utilidade e
aplicabilidade pelo Acordo TRIPS8.

A Francga foi o primeiro pais a instituir esse requisito, em 1844. A época,
entendia-se pelo seu preenchimento quando o invento tinha por objeto os meios
pelos quais o homem poderia atuar sobre as forgas da natureza ou sobre os
elementos da matéria — a definicdo de industria, portanto, ndo partia nem de seu
sentido juridico nem de seu sentido econémico (MATHELY, 1974).

E especialmente por meio desse requisito que se excluem do ramo de
protecdo patentaria as invengdes abstratas, as invengdes estéticas, as que ainda
ndo podem ser fabricadas e as atividades meramente intelectuais. E também por
questdes relacionadas a aplicagcao industrial que se discute se outras matérias
podem ou ndo ser objeto de protegdo por patente, como métodos de tratamento
meédico terapéutico, métodos comerciais, materiais bioldgicos e programas de
computador.

Atualmente, a maior parte das legislacbes dispde que aplicagdo industrial
significa a possibilidade de o invento ser fabricado ou utilizado em qualquer ramo da
industria, incluindo-se ai a agricultura, como dispde o artigo 57 da CPE: “uma
invencao sera considerada suscetivel de aplicacdo industrial se puder ser fabricada
ou utilizada em qualquer tipo de industria, inclusive na agricultura” (UNIAO
EUROPEIA, 2017). No Brasil, a definicdo do pressuposto técnico da aplicagao
industrial é prevista no artigo 11 da LPI: “A invengdo e o modelo de utilidade séo
considerados suscetiveis de aplicagdo industrial quando possam ser utilizados ou
produzidos em qualquer tipo de industria” (BRASIL, 1996).

8 O Acordo TRIPS n3o faz diferenciagdo quanto aos termos utilidade e aplicagdo industrial. Assim
dispbe o seu artigo 27, no item 1: “Sem prejuizo do disposto nos paragrafos 2 e 3 abaixo, qualquer
invengao, de produto ou de processo, em todos os setores tecnoldgicos, sera patenteavel, desde que
seja nova, envolva um passo inventivo e seja passivel de aplicagdo industrial. Sem prejuizo do
disposto no paragrafo 4 do Artigo 65, no paragrafo 8 do Artigo 70 e no paragrafo 3 deste Artigo, as
patentes serdo disponiveis e os direitos patentarios serdo usufruiveis sem discriminagcdo quanto ao
local de invengao, quanto a seu setor tecnolégico e quanto ao fato de os bens serem importados ou
produzidos localmente”.
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Sobre esse pressuposto, Guillhermo Cabanellas de Las Cuevas (2001)
dispée que o mesmo esta relacionado a obrigatoriedade de que o invento satisfaca
uma exigéncia produtiva concreta, mediante resultados materiais e fisicos da

tecnologia. José Xavier Carvalho de Mendonga (2003, p. 153) aponta que:

[...] A invengdo deve ser real, por outra, a possibilidade de realizar,
de executar a ideia do inventor é condicdo essencial para o
reconhecimento legal dela. Isso significa que a invengdo deve ser
apta a produzir, com os mesmos meios, resultados constantemente
iguais; que deve ser suscetivel de repeticdo, estabelecendo o seu
autor a relagdo de causa e efeito entre os meios empregados e o
resultado obtido e realizado na invengao.

Nesse contexto, Denis Borges Barbosa (2017, p. 1142) ensina que a

utilidade industrial presume:

[...] Que haja um efeito técnico da aplicagdo dos meios técnicos da
solugdo oferecida — ndo um efeito abstrato, nem estético. Ou seja,
que haja um invento, definido pelo art. 10 do CPI/96; e que esse
efeito seja suscetivel de aplicagdo objetiva, concreta, em escala e
forma industrial (Art. 15 do CP1/96).

Vé-se, portanto, que € necessario que o invento, para ser patenteavel, seja
considerado util e factivel, pois, repita-se, o direito de propriedade industrial ndo se
presta a conferir protecdo a inventos abstratos, meramente estéticos ou que nao
possam ser reproduzidos com repetibilidade.

Necessario destacar, ainda, que dos excertos acima tem-se que o termo
‘industria” é tratado da forma mais extensiva possivel, referindo-se, segundo as
diretrizes do INPI (BRASIL, 2002), a “qualquer atividade fisica de carater técnico,
isto é, uma atividade que pertenca ao campo pratico e util, distinto do campo
artistico”. Tratamento, este, que encontra ressonancia ao que dispde o item 3 do
artigo 3° da CUP (OMPI, 1998):

A propriedade industrial entende-se na mais ampla acepcéo e aplica-
se nao so6 a industria e ao comércio propriamente ditos, mas também
as industrias agricolas e extrativas e a todos os produtos
manufaturados ou naturais, por exemplo: vinhos, cereais, tabaco em
folha, frutas, animais, minérios, aguas minerais, cervejas, flores,
farinhas.

O conceito classico de aplicacao industrial, no sentido de transformagao do
estado da natureza, suscetivel de repeticdo, com efeitos materiais, é intimamente

relacionado a longa tradicdo de se associar inventos patenteaveis as industrias
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mecanicas, quimicas e eletrbnicas desenvolvidas a partir da Revolugdo Industrial
iniciada no século XVIIl. Diante dessa correlagao entre a nog¢ao de invento da época
com o tipo de industria entdo existente, era natural que essa realidade fosse refletida
na legislagao pertinente — motivo pelo qual fala-se em resultado material e concreto
no que diz respeito ao pressuposto da aplicagao industrial.

Contudo, o desenvolvimento tecnoldgico, especialmente do século XX em
diante, trouxe a tona uma realidade que n&o era imaginavel quando do
desenvolvimento conceitual desse requisito em comento, com inventos cujos
resultados, embora novos, decorrentes de atividade inventiva, uteis e replicaveis,
nao sao materiais ou concretos propriamente ditos — como, por exemplo, programas
de computador e modelos de negdcio virtuais.

Diante desse contexto, a propésito, André Lucas (1975) critica a concepgéo
de que apenas inventos concretos possam ser patenteados; para o autor, o critério
de aplicagéo industrial deveria ser interpretado n&o pelo lado da concretibilidade —
pois entende cabivel a existéncia de inventos abstratos merecedores de protecéo
patentaria —, mas sim pelo lado da vantagem industrial, sendo esse o critério, no
entender do autor, que deveria ser determinante a respectiva analise do requisito ora
analisado. Afonso (2013), por sua vez, critica o posicionamento de André Lucas ao
pontuar que tal concepcéao dificultaria o estabelecimento do estado da técnica, pois
este obrigatoriamente teria que abranger também o mundo das ideias e do intelecto
além do mundo fisico. E este, inclusive, um dos — se ndo o principal — fundamento
pelo qual boa parte dos ordenamentos juridicos ao redor do globo ndo compactuam
com o patenteamento de inventos puramente abstratos ou ideias, pois ndo sao estas
as merecedoras de protecéo patentaria, mas sim as suas respectivas concretizacoes
no mundo fatico.

N&o se ignora, entretanto, que importantes ordenamentos, como o dos
Estados Unidos, segue interpretagdo distinta, semelhante a proposta por André
Lucas. A Lei de Patentes norte-americana nao traz a necessidade de aplicacao
industrial como requisito de patenteabilidade, substituindo-o pelo critério da utilidade.
Por conta disso, aquele pais possibilita o patenteamento de invengdes nao
necessariamente concretas, tais como, mas nao apenas, modelos de negdcio.

A diferencga entre aplicagao industrial e aplicagao pratica é também presente
nas discussbes sobre patenteamento de matérias na area biotecnoldgica. Nos
paises onde ndo ha a exigéncia da aplicagédo industrial, admite-se o patenteamento
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de resultados de pesquisa cientifica, como procedimentos biologicos, variedades
vegetais e animais, desde que possuam aplicagées praticas, ainda que sejam meros
resultados de ag¢des do intelecto humano, como destacam Maria Ester Dal Poz e
Denis Borges Barbosa (2007):

Por tras dela esta a ideia de que sao patenteaveis as ‘aplicacbes
meramente praticas’ (ainda sem industrialidade) da pesquisa
cientifica, que correspondem aos procedimentos bioldgicos,
microorganismos, plantas e animais de composigdo biomolecular
alterada, como os OGM 10. E estratégia ad hoc para possibilitar a
protecdo de ativos baseados em conhecimento, tais como as
variedades animais e vegetais de origem natural que adquiriram
utilidade pratica como resultado das ac¢des do intelecto humano,
reforgando o atributo de apropriacdo dessas inovacoes.

Por outro lado, no Brasil, ressalva Barbosa (2017), a industrialidade é
requisito previsto na Constituigdo Federal, por meio do inciso XXIX do artigo 5° que
dispde que a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario
para a sua utilizacdo, bem como protecdo as criacdes industriais, a protecao de
marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos (BRASIL, 1988).
Segundo esse mesmo autor, o constituinte teve a intengdo de proteger invengdes
industriais pelo sistema de patentes, enquanto que “invengdes industriais abstratas”
merecem protecdes por outros sistemas, como, por exemplo, o das cultivares, o das

topografias de circuitos integrados e o dos programas de computador.

2.2.5 Suficiéncia descritiva do requerimento

A suficiéncia descritiva do requerimento n&o esta expressamente prevista na
LPIl e, ao contrario do que possa indicar o INPI em diversas de suas decisdes
administrativas, ndo € um pressuposto técnico propriamente dito de concessao das
patentes, segundo ligdo de Denis Borges Barbosa (2017). Isso porque podera haver
invento sem suficiéncia descritiva (um fato n&o anula o outro), ao contrario do que se
tem com os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicagao industrial, em que
a lei ndo considera algo como sendo invento se faltar-lhe algum desses trés
pressupostos técnicos.

Dessa forma, a insuficiéncia descritiva do requerimento, sem a completa
descricdo do invento e das reivindicagbes de maneira clara e eficaz, ou sem a

nomeacao e qualificacdo do depositante e do inventor, ensejara o indeferimento do
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pedido de patente, se ndo complementadas nem mesmo apos aberta exigéncia, nos
termos do artigo 21 da LPI (BRASIL, 1996):

O pedido que nao atender formalmente ao disposto no art. 19, mas
que contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor,
podera ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que
estabelecera as exigéncias a serem cumpridas, no prazo de 30
(trinta) dias, sob pena de devolugdo ou arquivamento da
documentagao.

O fato de a suficiéncia descritiva do requerimento ndo ser considerada um
pressuposto técnico de concessao de patentes, contudo, ndo a torna menos
relevante do que os pressupostos anteriores. A relevancia desse requisito esta
diretamente ligada a utilidade e a fungéo social do sistema patentario brasileiro.

Veja-se, nesse contexto, que uma das formas de se mitigar os custos sociais
decorrentes da concessdao de um monopolio artificial ao titular da patente é
justamente exigir a obrigatoriedade de publicizagdo das informagdes e detalhes
técnicos do invento. No caso do sistema nacional, o artigo 30 da LPI dispde que o
pedido de patente sera mantido em sigilo durante dezoito meses contados da data
de depdsito, apds o que sera devidamente publicado, salvo patentes de interesse de
defesa nacional (BRASIL, 1994).

Neste viés, como preconiza Bruno Jorge Hammes (2002, p. 280), “o direito do
inventor tem o objetivo de tornar conhecido, o quanto antes, uma inovagéao técnica”.
E essa publicizagdo do invento a principal contrapartida & sociedade pela concesséo
de uma patente ao seu titular, e isso sé se torna possivel se observada a suficiéncia
descritiva do requerimento. O equilibrio entre o interesse social e os direitos dos
inventores incluem, portanto, a aquisicao publica e imediata de um conhecimento
util, ao mesmo passo em que se concede como contrapartida uma exclusividade
temporaria. Tanto € que, como destacado por Hammes (2002), ndo se concede o
privilégio temporario ao primeiro inventor, mas sim ao inventor que, por primeiro,
tornou publico o seu invento por meio do registro junto ao INPI.

De mais a mais, discorrem, sobre este ponto, Robert A. Choate e William
Francis (1987, p. 77):

A concesséo do privilégio da patente pelo estado € um ato que tem
uma ftripla natureza. (1) Por ser uma recompensa conferida ao
inventor para sua invengao passada, € um ato de justica. (2) Como
um inventivo aos esforgos futuros, € um ato da 6rbita da politica
publica. (3) Como uma concessao da protegdo temporaria no uso
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exclusivo de uma invengao particular, sob condicdo de sua
publicacdo imediata e eventual entrega ao publico, € um acordo entre
o inventor e o publico no qual um cede algo ao outro para que receba
aquilo que é concedido para ele.®

A partir da observancia deste critério, Gallini (2002) e Arora, Fosfuri e
Gambardella (2001) asseveram que acabam sendo facilitadas ndo apenas a difusado
e a troca de novas tecnologias, mas também a sua especializagdo vertical, pois
permite que pesquisadores se especializem em areas altamente especificas e
licenciem seus inventos a outras empresas que unirdo diferentes tecnologias para
desenvolver um produto altamente tecnolégico que unam duas ou mais areas de
pesquisa. Um exemplo concreto nesse sentido é a industria de semicondutores, que,
conforme Hall e Ziedonis (2001), dificilmente teria se desenvolvido da forma e
velocidade que se desenvolveu se n&o fosse a suficiéncia descritiva dos
requerimentos seguida da obrigatoriedade de divulgagdo dos detalhes técnicos dos
inventos.

A suficiéncia descritiva do requerimento, por essas razdes, pode inclusive ser
considerada como um critério constitucional de patenteabilidade de um invento, pois
serve a garantir o equilibrio entre o interesse social e os direitos dos inventores,
“tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e econémico do

pais”, nos termos do inciso XXIX do artigo 5° da Constituicdo Federal.

2.3 O SUJEITO INVENTOR E A TITULARIDADE DAS PATENTES

O artigo 6° da LPI dispde que “ao autor da invengao ou modelo de utilidade
sera assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas
condigbes estabelecidas nesta Lei” (BRASIL, 1996). Embora parega um conceito de
simples definicdo, € tarefa ardua determinar quem pode ser considerado autor de
uma invengao (ou inventor). Segundo Carlos Eduardo Eliziario de Lima, Frank Fisher
e Paula Santos Silva (2008), o inventor, para assim ser considerado, deve contribuir

para a invencdo de modo que sua contribuicdo deva:

® Do original em inglés: The concession of the patent privilege by the state is an act having a threefold
character. As a reward bestowed the inventor for his past invention, it is an act of justice. As an
inducement to the future efforts, it is an act of round public policy. As a grant of temporary protection in
the exclusive use of a particular invention, on condition of its immediate publication and eventual
surrender to the people, it is an act of compromise between the inventor and the public, wherein which
concedes something to the other in return for that which is conceded to itself.
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[...] Estar refletida no teor das reivindica¢des do pedido de patente ou
registro de desenho industrial, tendo em vista que s&o elas que
definem a extensdo da protecdo conferida por lei. Em termos
praticos, tendo em vista a sistematica da protecdo de patentes
prevista na LPI e, também, a pratica internacional sobre o assunto,
para que um individuo seja nomeado como inventor/autor em um
pedido de patente ou pedido de registro de desenho industrial, ele
devera (i) ter contribuido para que algo novo tenha sido criado; (ii) ter
contribuido efetivamente no processo inventivo; e (iii) ndo ter
meramente seguido ordens de terceiro.

Sobre a mesma questéo, Denis Borges Barbosa (2006) assim discorre:

[..] E autor aquele que exerce a liberdade de escolha entre
alternativas de expressdao. O exercicio dessa liberdade nao soé
configura a criagdo, mas indica seu originador. No contexto da Lei
10.973/2004, criador € aquele que exerce, singular ou coletivamente,
a liberdade de pesquisa, a escolha entre caminhos alternativos para
se chegar ao resultado. Através dessa escolha e de sua
implementacao, se origina a criagéo.

A legislagao brasileira sobre propriedade industrial ndo se debruga sobre os
critérios de contribuicdo no processo inventivo que sdo considerados para que
alguém possa ser -caracterizado como inventor, tampouco se este deve
necessariamente ser uma pessoa fisica, como limita a Lei Federal n. 9.610/98, em
seu artigo 11, no ambito dos direitos autorais: “Autor € a pessoa fisica criadora de
obra literaria, artistica ou cientifica” (BRASIL, 1998).

De outro lado, nos Estados Unidos, por exemplo, o Manual de Exame de
Patentes traz critérios objetivos para a caracterizagdo do inventor, sendo este o
individuo que concebeu uma ideia e a concretizou, ndo sendo a simples concepg¢ao
da ideia considerada invencdo. Dispde o referido manual, ainda, que essa
concepcao deve ser “a execugdo completa da parte mental do ato inventivo” e € “a
formacdo na mente do inventor de uma ideia definitiva e permanente da invengao
completa e operativa, tal como é posteriormente aplicada na pratica” (ESTADOS
UNIDQOS, 2020). Aléem disso, a jurisprudéncia norte-americana, do que se extrai do
citado precedente Huck Manufacturing v. Textron Inc. também se posiciona no

sentido de que:

[.-.] A sugestdo ou concepgdo de uma ideia ou a apreciacdo de um
resultado a ser alcangado, mais do que os meios para alcanga-lo,
particularmente quando os meios constituem parte essencial da
invengao, nao constitui invengao conjunta ou unica. O simples fato de
que outros fizeram sugestdes e possivelmente deram assisténcia nao
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os torna necessariamente inventores (tradugéo nossa) '°. (ESTADOS
UNIDOS, 1964)

Ainda no tocante as normativas estadunidenses sobre o tema, o 35 U.S.C.
1164 estabelece que, para que dois ou mais individuos sejam considerados
coinventores de uma mesma invencdo, cada um deles deve ter contribuido na
concepgao da invengao tal como definido em pelo menos uma reivindicagao de um
pedido de patente (ESTADOS UNIDOS, 1952).

Avancgando-se, Carlos Eduardo Eliziario de Lima e Frank Fischer (2008)
expdem que a Convencgado Europeia de Patentes (EPC), assim como a legislagéo
brasileira e ao contrario da norte-americana, ndo discorre especificamente sobre as
diretrizes especificas de nomeacgao dos inventores nos pedidos de patentes. Mesmo
assim, a jurisprudéncia alema, interpretando o artigo 60 da EPC, firmou-se no
sentido de que somente sera considerado inventor aquele que tenha participado na
criacdo e na execugao da invencdo com ideias que extrapolam o conhecimento de
um técnico no assunto, ou seja, que tenha efetivamente praticado atividade
inventiva, e ndo meramente atos de estado da técnica. Além disso, outros julgados
do mesmo pais definem que um individuo somente sera considerado inventor se a
sua contribuicdo tenha sido feita a partir de suas proprias ideias, e ndo baseada em
instrucdes de terceiro, hipoétese em que sera este o verdadeiro inventor
(ALEMANHA, 2001).

Dentro desse contexto, Noam Shemtov (2019), apds conduzir estudo sobre
os critérios utilizados para a definicdo de autoria de invengbes nos principais

ordenamentos ao redor do mundo, assim resumiu suas conclusoes:

No entanto, vimos que, quer se defina ou ndo "invengao" em sentido
amplo, a natureza da contribuigdo real para a fase de concepgao da
dita invengéo deve ser criativa ou "inteligente" em sua esséncia. Ou
seja, em todos as jurisdicbes relevantes, o que é necessario € o
engajamento na fase de concepgao que vai além do fornecimento de
ideias abstratas, por um lado, e, de outro lado, a mera execucao
daquelas fornecidas por outros, tendo ao mesmo tempo tal
compromisso feito de forma inteligente e nivel criativo e néao
financeiro, material ou meramente administrativo (tradugéo nossa)."’

% Do original em inglés: The suggestion or conception of an idea or appreciation of a result to be
accomplished, rather than the means of accomplishing it, particularly when the means constitute an
essential part of the invention, does not constitute joint or sole inventorship. The mere fact that others
made suggestions and possibly gave assistance does not necessarily make them inventors.

" Do original em inglés: Nevertheless, we have seen that whether or not one defines "invention" in a
broad sense, the nature of the actual contribution to the conception phase of the said invention should
be creative or "intelligent” in its essence. Namely, in all of the relevant jurisdictions what is needed is
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No Brasil, embora a LPI, como dito, ndo detenha regras explicitas sobre o
tema, as condi¢gbes determinadas para que uma criagao seja patenteavel denotam o
tipo de contribuicdo que deve ser considerada para a definicdo e nomeacgao dos
inventores no pedido de patente (DE LIMA e FISCHER, 2008). Assim, ao se
interpretar conjuntamente os artigos 8°'? e 41'3 da LPI, parte-se do pressuposto de
que, para que um individuo possa ser considerado e nomeado inventor, a sua
contribuicdo deve ir além do estado da técnica, algando uma efetiva contribuicdo na
atividade inventiva, ndo podendo apenas decorrer do cumprimento de ordens de
terceiros, e também tem que estar devidamente refletida no teor das reivindicagdes
do pedido de patente.

Superada a questdo relacionada a identificacdo da autoria do invento,
cumpre discorrer sobre os direitos decorrentes de seu reconhecimento. Segundo
licdo de Bruno Jorge Hammes (2002), sdo quatro as teorias que justificam uma
protecao aos inventores.

A primeira delas € a teoria do direito natural, pela qual é justo que o inventor
detenha a propriedade sobre algo novo e que a sociedade n&o conheceria se néo
fosse pelo seu trabalho. A segunda é a teoria da recompensa, que preceitua ser
socialmente correto que o inventor seja retribuido com o direito de exploragéo
exclusiva, por determinado tempo, da solucdo técnica inventada, que favorecera
toda a sociedade. A terceira teoria € a do estimulo. Por essa, entende-se ser
necessaria a protegdo para que haja estimulo as industrias a continuarem investindo
em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. Se ndo houver expectativa de
lucro pelas empresas, provavelmente ndo havera investimentos e,
consequentemente, havera menos inventos e menos desenvolvimento econémico e
social. Por dultimo, a quarta teoria, denominada teoria do contrato, parte do
pressuposto de que € necessaria a protecdo a fim de que seja firmado um
verdadeiro e justo negdcio juridico entre o inventor e a sociedade; ao passo que a

sociedade lucrara com o conhecimento de um novo invento socialmente Uutil, o

engagement in the conception phase that goes beyond the provision of abstract ideas on the one
hand, and mere execution of those provided by others on the other hand, while at the same time
having such engagement made on an intelligent and creative level rather than financial, material or
mere administrative level.

12 Art. 8° E patenteavel a invencdo que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e
aplicacéo industrial. (BRASIL, 1996).

3 Art. 41. A extensdo da protecdo conferida pela patente sera determinada pelo teor das
reivindicagdes, interpretado com base no relatério descritivo e nos desenhos. (BRASIL, 1996).
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inventor lucrara com a exploracdo exclusiva temporaria do respectivo invento
(HAMMES, 2002).

Avancgando-se, sobre os direitos do inventor, em primeiro lugar, o artigo 8°
da LPI define que ao autor da invengéo sera assegurado o direito de obter a patente
que lhe garanta a propriedade, nas condigdes estabelecidas na lei, ressalvada prova
em contrario no que diz respeito a sua legitimidade (paragrafo primeiro do artigo 8°
da LPI) (BRASIL, 1996). O paragrafo 4° do mesmo artigo expde ainda o direito de
paternidade da invencgédo, qual seja, o de ser nomeado e qualificado como inventor
(BRASIL, 1996). Ha semelhancgas nesse aspecto, portanto, entre os direitos morais
do inventor e os do autor de obras literarias, artisticas e cientificas — cuja protegao é
regida pela Lei de Direitos Autorais. Essas semelhangas n&o se limitam ao direito a
nomeacao, abrangendo também o direito ao anonimato e o direito ao inédito. Nada
disso quer dizer, contudo, que sejam aplicaveis aos inventores as regras previstas
na Lei de Direitos Autorais, por mais que o inventor seja denominado “autor” na
prépria LPl. Nesse aspecto, importantes as palavras de Denis Borges Barbosa
(2017, fl. 1308):

Nao se pode perder de vista a natureza essencialmente patrimonial
dos direitos de propriedade industrial, para os quais a exclusividade
econbmica, e ndo a expressao criativa, € o fim principal da tutela
juridica. O regramento constitucional de um e outro ramo dos direitos
intelectuais é diverso [...] — os direitos de propriedade industrial estdo
sujeitos ao principio teleoldgico de conformagao ao desenvolvimento
social, tecnologico e econdmico do Pais, 0 que ndo se impde ao
exercicio dos direitos autorais sobre obras artisticas.

Por tal razdo, ndo cabe, com base na contiguidade dos direitos de
propriedade intelectual — construgdo ainda meramente retérica —
aplicar a outrance as normas relativas aos direitos morais,
constantes da Lei 9.610/98, as patentes ou marcas.

Em continuidade, Barbosa assevera que até € possivel aplicar ao direito de
propriedade industrial alguma disposicdo da legislagdo de direitos autorais, mas
esse empreéstimo necessariamente sofrera o filtro da regra constitucional e a
adaptacdo a um outro sistema de direito, pois de propdsitos inteiramente distintos,
sendo o industrial enviesado ao desenvolvimento social, tecnoldgico e econémico do
pais, ao contrario do autoral.

Ainda sobre os direitos morais dos inventores, Gama Cerqueira (1982, p.
417) aponta que “o inventor pode dar a sua invengédo o destino que quiser. Pode
conservéa-la inédita, explora-la como segredo de fabrica, cedé-la ou divulga-la. E um
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direito que preexiste a concessdo da patente”. Nessa linha, o direito de ser
reconhecido como autor da patente € um direito personalissimo, portanto, absoluto,
inato, inalienavel, intransmissivel, vitalicio, relativamente indisponivel, imprescritivel,
extrapatrimonial, intransmissivel e irrenunciavel, conforme doutrina do civilista Carlos
Roberto Gongalves (2010).

Alias, os direitos do inventor ndo se resumem aos direitos morais acima
expostos. Aléem desses, o inventor ainda possui os seguintes direitos patrimoniais,
nos termos do artigo 4° da CUP (OMPI, 1998):

a) A pretensao patrimonial de exigir a prestagao estatal de exame;
b) A liberdade, aqui também de conteudo econdmico, de utilizar o
invento;

c) O direito de ceder o invento, repassando a terceiros tanto a
pretensdo a patente quanto a possibilidade de explorar a solugéo
técnica;

d) O poder juridico de manter sua invengdo em segredo,
correlativamente ao direito de manter sua criacdo em inédito, do
autor literario.

Esses quatro direitos listados acima s&o de natureza patrimonial e s&o
atinentes ndo a autoria propriamente dita do invento, mas a titularidade de seus
direitos. A propdsito, nem sempre o autor do invento sera o titular dos direitos
patrimoniais sobre a sua invengdo, pois estes podem ser objetos de negdcios
juridicos como transferéncia, cessdo temporaria, dagdo em garantia, dentre outros.
Além da titularidade dos direitos da patente, também o direito de pedir patente
(quando ainda nao foi depositado o pedido patente junto ao INPI) e o direito ao
pedido de patente (quando o pedido ja foi depositado junto ao INPI, mas ainda ndo
foi concedida a patente) podem ser objetos de negocios juridicos.

A esse respeito, o paragrafo segundo do artigo 6° da LPI dispde que “a
patente podera ser requerida em nome proprio, pelos herdeiros ou sucessores do
autor, pelo cessionario ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de
prestacédo de servigos determinar que pertenga a titularidade” (BRASIL, 1996). Essa
lista de situagcbes nao € exaustiva, sendo que também incapazes podem requerer
protecdo patentaria, pois “se trata de ato do qual somente vantagens podem resultar
para o patriménio do postulante, com a aquisicdo de um direito, fonte de eventuais
beneficios” (CERQUEIRA, 1946, p. 10).

Situacdo mais corriqueira na pratica comercial € que inventos sejam

desenvolvidos por empregados ou prestadores de servico de empresas. A LPI
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atentou-se a essa pratica e disciplinou a matéria entre os seus artigos 88 a 91. O

primeiro desses dispositivos (BRASIL, 1996) regula que:

[...] A invencdo e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao
empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja
execugao ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a
atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos servigos para os
quais foi o empregado contratado.

Nesses casos, “salvo expressa disposicdo contratual em contrario, a
retribuicdo pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salario ajustado”,
conforme disposi¢cdo do paragrafo quarto do mesmo artigo (BRASIL, 1996). Desse
modo, mesmo que um empregado contratado por uma empresa desenvolva uma
tecnologia altamente lucrativa, todo o lucro sera do empregador, cabendo ao
empregado apenas receber o seu salario — salvo disposigdo em contrario. O artigo
seguinte a esse prevé que “o empregador, titular da patente, podera conceder ao
empregado, autor de invento ou aperfeicoamento, participagdo nos ganhos
econdmicos resultantes da exploragdo da patente, mediante negociacdo com o
interessado ou conforme disposto em norma da empresa” (BRASIL, 1996). O
invento também pode pertencer exclusivamente ao empregado (hipotese abordada
no artigo 90 da LPI), situagdo que ocorrera quando o invento ndo possui henhuma
vinculacdo com o contrato de trabalho e sem que decorra da utilizagdo de recursos,
meios, dados, materiais, instalagées ou equipamentos do empregador.

Ja o artigo 91 da LPI prevé a hipétese de que o empregado e o empregador
serdo cotitulares dos direitos da patente: quando o invento “resultar da contribuigao
pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalagdes ou
equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposicdo contratual em
contrario” (BRASIL, 1996). Em havendo mais de um empregador, a parte que lhes
couber € dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrario (paragrafo
primeiro do mesmo artigo). Com efeito, os artigos 91 e 92 da LPI determinam que as
regras acima descritas se aplicam também a estagiarios, a trabalhadores
autbnomos, a empresas terceirizadas e a servidores da Administragao Publica.

Uma outra situagao corriqueira na pratica comercial concernente a inventos
tecnoldgicos € o licenciamento para exploragdo das patentes. Qualquer titular de
patente pode celebrar contrato de licenga para exploragdo (artigo 61 da LPI) e
também solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploragéo (artigo 64
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da LPI). O licenciamento de patentes, uma das espécies dos contratos de
transferéncia de tecnologia, amplia o potencial competitivo do pais e de suas
empresas. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econdmica Aplicada (IPEA),
empresas e paises que utilizam patentes ou alta tecnologia tem maiores chances de
exportar bens de valor mais elevado e, consequentemente, ter maior participagao
nas exportagdes (ZUCOLOTO, 2013, pp. 58-59).

A Lei que criou o INPI (Lei n. 5.648/70) aduzia, em seu artigo 2°, que uma
das atribuicbes da autarquia era a de adotar medidas capazes de acelerar e regular
a transferéncia de tecnologia e de estabelecer melhores condi¢gbes e negociagao de
patentes. Subsequentemente, contudo, a LPI, editada para atender as pressdes de
paises desenvolvidos, em especial dos Estados Unidos, e as disposi¢cdes do Acordo
TRIPS, suprimiu essa disposi¢gao de controle pelo INPI, prevendo apenas que os
contratos de tecnologia, para que produzam efeitos perante terceiros, devem ser
registrados junto a esse 6rgao (artigo 211 da Lei).

Sem embargo, o INPI, em muitas oportunidades, em que pese a auséncia de
dispositivos legais para se embasar, segue atuando como verdadeiro 6rgéo
fiscalizador dos contratos de transferéncia de tecnologia, como afirma Juliana
Viegas (2007, p. 81):

Entende o INPI continuar autorizado, e, mais que isto, obrigado, por
forga legal, a controlar — além dos aspectos da propriedade industrial
— também os aspectos relativos a tributacéo, os aspectos cambiais e
0s aspectos anticoncorrenciais dos contratos de licenciamento e
transferéncia de tecnologia submetidos a sua apreciagao.

Isso leva Marcia Carla Pereira Ribeiro e Marcelle Franco Espindola Barros
(2014) concluirem que a politica intervencionista do INPI contribui para o baixo
avango tecnoldgico nacional, abaixo de outros paises do BRICS, como Russia, india
e China e a despeito de o Brasil ja ter ocupado posi¢céo de destaque na propriedade
industrial (em especial no século XIX).

Nao é demasiado destacar, outrossim, que embora bastante comum que a
titularidade sobre os direitos da patente possa pertencer a terceiros, seja por conta
de relagdo de trabalho, seja por conta de celebragdo de contrato de transferéncia de
tecnologia ou mesmo de outro negdcio juridico, a autoria do invento pertencera
sempre, e de forma inalienavel, ao inventor, podendo este requerer a divulgagcéo de

seu nome ou nao. Isso decorre da natureza personalissima do direito da autoria do
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invento, de modo que sao apenas os direitos patrimoniais da propriedade industrial
que podem ser negociados.

Por fim, cumpre asseverar também que, nos casos em que o inventor € o
depositante do pedido de patente sejam pessoas distintas, devem mesmo assim ser
ambos nomeados e qualificados, sob pena de indeferimento do pedido, caso nao
informado nem apos a abertura de diligéncia, nos termos do ja transcrito artigo 21 da
LPI.

3 A QUARTA REVOLUGAO INDUSTRIAL: INTELIGENCIA ARTIFICIAL
COMO PRINCIPAL TECNOLOGIA DISRUPTIVA

Dedicou-se o primeiro capitulo deste trabalho ao sistema brasileiro de
patentes — em especial ao seu desenvolvimento e aos pressupostos de concessao
das patentes. Neste segundo capitulo, o estudo é redirecionado especificamente a
42 Revolugédo Industrial e, especificamente, a sua tecnologia mais impactante: a
Inteligéncia Artificial (IA), de modo a possibilitar que no terceiro capitulo seja
analisada a integracdo entre ambos os temas e seja observado até que ponto as
atuais normas do ordenamento brasileiro sobre direito das patentes sdo aplicaveis
as invencgoes desenvolvidas a partir de aplicacdes de |A.

Para tanto, a segunda parte deste trabalho é iniciada com uma sintese da
origem e do desenvolvimento da I|A, seguido de dois tépicos em que s&o
apresentados conceitos e definigbes correlatas ao tema, além de suas principais
caracteristicas, componentes e aplicagbes. Ja na sequéncia, em um segundo
momento, redireciona-se o estudo a 42 Revolug¢ao Industrial em si, convergente com
a fase industrial da IA. Iniciada na ultima década, essa fase tem promovido
significantes avangos tecnologicos, inclusive — como apontam diversos autores
estudiosos do tema — como nunca antes visto na histéria da humanidade. Neste
ponto, aléem de esclarecimentos sobre o surgimento e desenvolvimento desta
contemporanea revolugdo, € demonstrada a expansdo das novas tecnologias na
industria por meio de numeros de depdsitos de patentes tecnoldgicas da 42
Revolugao Industrial e especificamente de IA.

Por fim, inicia-se a discuss&o acerca dos impactos da IA mais tecnolégica e
industrial no atual sistema de patentes, com as principais problematicas que estéo
sendo discutidas atualmente em ambito global, dentre eles o problema de pesquisa
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deste trabalho e que sera aprofundado no terceiro capitulo: a protecdo juridica de

inventos desenvolvidos por aplicacdes de |A criativa.

3.1 ENTENDENDO A INTELIGENCIA ARTIFICIAL

A A surge inicialmente como mito e como ficgdo, mas ha muitos anos ja se
tem em mente que essa expressdo faz parte também de pesquisa cientifica.
Inicialmente tratada como objeto de estudos tedricos, a IA, especialmente da ultima
década em diante, tem participacdo cada vez maior nas mais variadas espécies de
industrias, o que indica a sua recente e importante aplicacdo comercial. Antes de se
expor em numeros essa aplicacdo e também as problematicas dai decorrentes no
contexto de protecdo por patentes, apontam-se, primeiro, questdes mais
introdutorias a respeito dessa tecnologia: a sua origem e desenvolvimento, seguidos
dos principais conceitos, definicbes, aplicacbes e componentes que |he sao

correlatos.

3.1.1 Origem e desenvolvimento

A IA ndo é tema tdo recente quanto se possa imaginar. Em bem verdade,
suas raizes histéricas, ao menos do lado da ficgao cientifica, sdo muito mais antigas
do que os primeiros registros da propriedade industrial. E da mitologia grega um dos
primeiros textos relacionados a ideia de que maquinas poderiam ser inteligentes.
Fala-se da historia de Hephaestus, Deus do fogo e da metalurgia que teria dado vida
a Talos, um autbmato de bronze desenvolvido a pedido de Zeus para proteger a ilha
de Creta, na Grécia. Além de Talos, Hephaestus, também teria desenvolvido robds
dourados para servi-lo, cachorros imortais feitos de ouro e prata para proteger o
palacio de Alcino, mesas automaticas que forneciam automaticamente comida e
bebida e touros selvagens de cujas narinas saiam vozes e de cujas bocas saiam

fogo'.

Y A respeito da mitologia grega de Hepaestus, ver: A Brief History of Al, disponivel em:
https://aitopics.org/misc/brief-history, Acesso em: 10 jun 2022 e Hephaestus and the Creation of the
Robos, disponivel em https://www.greek-gods.info/greek-gods/hephaestus/myths/hephaestus-robots/.
Acesso em: 10 jun 2022.
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Aristételes, em Politica, livro datado de 350 a.C., também ja discorria sobre a
concepgao de seres artificiais inteligentes, ao tratar de ferramentas que realizariam
seu préprio trabalho por “inteligéncia de antecipacéo” (ARISTOTELES, 1905):

Ha somente uma condicdo em que nds podemos imaginar gerentes
nao necessitando de subordinados e mestres ndo necessitando de
escravos. Essa condi¢do sera no caso de cada instrumento realizar o
seu proprio trabalho, a partir de uma palavra de comando ou entéo
por inteligéncia de antecipagéo (tradugéo nossa).'

Frankenstein, por muitos considerada a primeira ficcdo cientifica da histéria,
também tem a sua historia relacionada a uma tecnologia de IA. O romance escrito
por Mary Shelley e publicado pela primeira vez em 1818 conta a historia de um ser
criado artificialmente a partir de cadaveres humanos. Esse ser — embora nao
robético, criado a partir de pecas de metais — teria desenvolvido uma inteligéncia
prépria, absolutamente independente das a¢des de seu criador.

Sao, enfim, diversos os exemplos de historias envolvendo |A na mitologia,
literatura e no cinema. Muitas delas sdo bastante populares e rentaveis as suas
respectivas industrias, como, por exemplo, o revolucionario filme Metropolis, de
1927, Star Wars, Star Treck, 2001 — Uma Odisseia no Espaco, Her, Eu, Robd, Matrix
e o Exterminador do Futuro.

Nada obstante, interessa a este trabalho a IA como ciéncia, e ndo como
ficcao cientifica. Nesse contexto, tem-se que foi apenas na década de 1950 que
essa area saiu dos livros de romance e das telas de cinema para se tornar uma area
de pesquisa das ciéncias exatas — muito embora hoje ja se diga que € também uma
area de ciéncia humana —, constituindo, inclusive, inovagdes concretas (BASTOS,
PAULINO e BUAINAIN, 2021) e mais do que concretas: inovagdes que atendem aos
requisitos de novidade, de atividade inventiva e de aplicagdo industrial.

Alan Turing, nessa conjuntura, foi o primeiro cientista a tratar sobre a
“‘inteligéncia” das maquinas, em sua obra Computing Machinery and Intelligence,
datada de 1950. Nesse pioneiro artigo cientifico, Turing (1950) aborda o seguinte
questionamento: maquinas podem pensar? Para responder a essa pergunta, o autor
propés um experimento que ficou conhecido como Teste de Turing. Trata-se de um

jogo de imitagdo em que participam dois seres humanos e uma maquina. Um dos

'S Do original em inglés: There is only one condition in which we can imagine managers not needing
subordinates, and masters not needing slaves. This condition would be that each instrument could do
its own work, at the word of command or by intelligent anticipation [...].
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humanos é um interrogador, enquanto o outro humano e a maquina s&o os dois
interrogados. O objetivo do humano interrogador — que n&o pode ter qualquer
contato visual ou auditivo direto com os interrogados — € descobrir, apenas por meio
de perguntas e respostas escritas, qual deles é o humano e qual deles é a maquina.
Se o interrogador ndo for capaz de descobrir apds uma série de perguntas, entédo
isso significa dizer que, para Turing, maquinas sao “capazes de pensar’ (machines
can think) (TURING, 1950).

Esse experimento & proposto por Turing porque, para ele, o termo “pensar”
nao € um termo cientifico, de modo que seria mais cientificamente adequado
substituir a tradicional e coloquial pergunta “maquinas podem pensar?” por “existem
computadores digitais imaginaveis que podem se sair bem no jogo da imitagdo?”
(tradugdo nossa)'® (TURING, 1950, p. 442). Turing (1950) acreditava que em
aproximadamente cinquenta anos — por volta dos anos 2000, portanto — um
interrogador médio ndo teria mais do que setenta por cento de chance de identificar
corretamente o humano e a maquina, apds cinco minutos de questionamentos. Em
que pese o Teste de Turing tenha sido bastante criticado na comunidade académica
nas décadas que se seguiram, € considerado um escrito importante por ter sido o
primeiro a tratar de uma forma de inteligéncia prépria das maquinas (SEARLE,
1980).

Ja a expressédo exata “inteligéncia artificial” surgiu pela primeira vez apenas
em 31 de agosto de 1955, no artigo “Uma proposta para o Projeto de Pesquisa de
Verao de Dartmouth sobre Inteligéncia Atrtificial” (tradugdo nossa)'’, de J. McCarthy,
M. L. Minsky, N. Rochester, C. E. Shannon, texto este que precedeu a conferéncia
anual de 1956 da Universidade de Dartmouth, em Hanover, New Hampshire, nos
Estados Unidos. Nesse escrito, os autores propuseram um estudo de dez meses,
em que dez cientistas analisaram o processamento de dados por programas de
computadores, com o objetivo de descobrir como os programas absorveriam e
interpretariam diferentes linguagens, formas abstratas e conceitos, bem como o
meétodo de resolugdo de problemas a época restritos a humanos (MCCARTHY,
MINSKY, ROCHESTER e SHANNON, 1955).

'6 Do original em inglés: Are there imaginable digital computers which would do well in the imagination
game?

7 Do original em inglés: A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial
Intelligence.
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Tanto o trabalho de Turing quanto o de McCarthy, Minsky, Rochester e
Shannon foram precursores no estudo cientifico da IA. Deram a ela as suas
primeiras bases e fundagdes tedricas. Inclusive Minsky, poucos anos antes, em
1950, ja havia desenvolvido, ao lado do também pesquisador Dean Edmons, um
computador denominado SNARC, que era formado por trés mil tubos de vacuo e um
mecanismo de pilotagem automatica de um avido bombardeiro para simular uma
rede de quarenta neurdnios. Esse também foi um dos primeiros computadores de |IA
minimamente autdbnomo, o que foi inovador para a época, em que a tecnologia
computacional ainda era bastante arcaica e custosa (RUSSELL e NORVIG, 2013).
Os custos de aluguel de um computador, nos primeiros anos da década de 1950,
por exemplo, eram de aproximadamente duzentos mil ddlares por més, o que
limitava 0 seu uso apenas a prestigiadas universidades e a grandes empresas de
tecnologia (ANYOHA, 2017).

O inicio da década de 1960 também trouxe alguns avangos na area, como o
desenvolvimento do programa SAINT, do norte-americano James R. Slage, que era
capaz de decompor problemas de calculo em partes menores para facilitar a
resolucdo do mesmo, e do programa ELIZA, do alemao Joseph Weizembaum, que
dialogava com usuarios (primeiro chatbot da historia). Possivel citar como relevante
inovacéo da época também o General Problem Solver (GPS), de Herbert Simon, J.
C. Shaw e Allen Newell (URWIN, 2016).

Entre o final da década de 1960 e 1970 houve pouco progresso académico e
tecnologico relacionado a |IA. Esse periodo foi denominado “inverno da inteligéncia
artificial”, expressdo cunhada em analogia a ideia de desolagdo atébmica (inverno
nuclear) que alimentava pesadelos durante o periodo de Guerra Fria (CREVIER,
1993). A estabilizagao experimentada na década de 70 foi causada por uma série de
fatores, dentre os quais pode-se destacar a limitagdo computacional do periodo
(computadores ndo eram capazes de ir além de solucionar calculos matematicos
ndo muito complexos) e os diversos cortes de investimentos na area — fatos
relevantes que interferiram negativamente na evolugdo dessa ciéncia e que
causaram um sentimento de frustragdo por n&o estarem sendo entregues as
promessas de desenvolvimento de novas tecnologias inteligentes (RUSSELL e
NORVIG, 2013).

Ja no decorrer da década de 1980 houve uma retomada no interesse de

governos e grandes empresas de tecnologia no estudo de IA. Essa retomada foi
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iniciada em 1982, a partir do langamento do programa Sistemas de Computadores
de Quinta Geragao (Fifth Generation Computer Systems) pelo Ministério do
Comeércio Internacional e da Industria do Japao, que contou com investimentos na
casa dos quatrocentos milhdes de dolares (ANYOHA, 2017). Referido langamento
fez com que investimentos milionarios fossem retomados também nos Estados
Unidos e na Inglaterra, principalmente, a fim de que fossem desenvolvidas
tecnologias competitivas com as que estavam sendo propostas no Japéao.

Mais alguns anos se passaram e as promessas de tecnologias
extravagantes, em geral, ndo eram cumpridas, pois os programas desenvolvidos
ainda eram muito limitados e dependiam de modelos bem construidos por humanos.
Vigorou, dessa forma, um novo sentimento de frustragdo por ndo serem entregues
os desejados computadores pensantes que serviriam a humanidade. Tal fato n&o
tardou a resultar em um segundo periodo de “inverno da inteligéncia artificial” —
embora menos severo do que o primeiro — a medida em que também os largos
fundos de investimento iam se esgotando. lronicamente, foi nesse segundo periodo
de auséncia de financiamentos governamentais e de euforia publica que a IA
prosperou novamente, entre as décadas de 1990 e 2000, quando foram notaveis os
objetivos alcangados. Como principal exemplo, pode-se citar o computador Deep
Blue, da gigante de tecnologia norte-americana IBM, que era capaz de processar
duzentos milhdes de possiveis agdes por segundo e se tornou a primeira maquina a
vencer um campeao mundial de xadrez (a época o russo Garry Kasparov). Essa
partida foi altamente publicizada e serviu como um grande passo para o
desenvolvimento de programas de tomada de decisdo inteligentes (ANYOHA, 2017),
sendo considerada por Haenlein e Kaplan (2019) o primeiro relevante marco da IA
como ciéncia.

A partir do novo milénio, entdo, houve uma explosdo do poder
computacional — nao apenas embutido nos computadores pessoais, mas também
em cameras, telefones, veiculos, eletrodomésticos, entre outros equipamentos de
uso pessoal e industrial. Aliado a isso, a popularizagdo massiva da internet resultou
em uma explosdo também de quantidade de dados coletados de equipamentos e
armazenados em rede. A fartura de dados, essencial ao desenvolvimento da IA,
possibilitou o funcionamento de outro computador desenvolvido pela [IBM,
denominado Watson, que possuia consideravel habilidade de compreender

linguagem neural e raciocinar a partir de fatos e regras armazenados em grandes
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bases de dados que lhe eram disponibilizados. Em 2011, o Watson competiu com
humanos e se sagrou vencedor do popular torneio televisivo de perguntas e
respostas norte-americano Jeopardy! — outro grande marco na histéria do
desenvolvimento da IA.

Desde entdo, segundo Fabio G. Cozman e Hugo Neri (2021, p. 25), “a
sociedade como um todo notou que uma ponte havia sido cruzada entre maquinas e
humanos”, pois diversas técnicas de IA hoje existentes atingiram desenvolvimento
humano ou super-humano em atividades intrinsicamente ligadas a inteligéncia, como
detecgéo de rostos e sumarizacéo de textos (COZMAN e NERI, 2021).

Presenciou-se o inicio, portanto, da denominada era do big data, em que a
capacidade de coletar enormes somas de informacdes possibilita a aplicacdes de IA
o florescimento em diversos setores econémicos, como o da tecnologia, o bancario,
o de marketing e o do entretenimento — para citar apenas algumas das areas mais
relevantes. Nesse contexto, mesmo que os algoritmos ndo apresentem melhoras
significativas, o big data e a computagdo massiva permitem que a IA “aprenda” por
meio da forga bruta (ANYOHA, 2017) — o que l|he garante cada vez mais
ramificacbes nos mais diversos ramos da industria, em um desenvolvimento
exponencial a medida em que sdo armazenados e disponibilizados mais dados a
serem processados.

Diante desse contexto, com a progressao da IA, Luiz Otavio Pimentel (2021,
p. 204) pontua que “algumas das questdes que eram discutidas hipoteticamente se
tornaram problemas reais ainda a espera de definigdo, como o patenteamento de

invencéao de IA por IA” — o qual é, por oportuno, o objeto do presente trabalho.

3.1.2 Conceitos, definicoes e tendéncias

Como visto no topico anterior, a IA como ciéncia surgiu na década de 1950
inicialmente como um ramo da computacédo. Nao obstante, dada a sua mais recente
multidisciplinaridade, entranha-se em diversas outras areas de pesquisa, ndo sendo
incorreto afirmar que faz parte também das ciéncias humanas, por exemplo. Nesse
contexto, para se entendé-la como um todo, indispensavel que antes seja definido o
seu conceito.

Sobre isso, pontua-se que nao existe uma pacificacdo na doutrina a respeito

do conceito da IA, especialmente por tratar-se de tema de certa forma recente e que
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apresenta elevado indice de inovagédo, o que desafia dia apos dia paradigmas
tecnologicos e conceituais existentes. Alexandra Bensamoun (2019) inclusive pontua
que o grande complexo de matérias que envolvem a IA impede a definicdo precisa
sobre o termo. O “senso comum” vincula a IA como a capacidade dos computadores
ou maquinas de imitarem as capacidades da mente humana, como aprender a partir
de exemplos e experiéncias, reconhecer objetos, compreender e responder a
linguagem, tomar decisdes, resolver problemas, e combina-los para desempenhar
fungdes humanas (BASTOS, PAULINO e BUAINAIN, 2021).

McCarthy (1955), o primeiro académico a cunhar o termo ‘“inteligéncia
artificial”, a conceituou como a teoria e o desenvolvimento de sistemas de
computador capazes de realizar tarefas que normalmente requereriam inteligéncia
humana, como, por exemplo, percep¢ao visual, reconhecimento de fala, tomada de
decisdes e traducéo entre linguas. Kaplan e Haenlein (2018) definem a IA como a
capacidade de um sistema para interpretar corretamente dados externos, aprender a
partir deles e utilizar as aprendizagens para atingir objetivos e tarefas especificas
através de adaptacéo flexivel. A IBM, gigante de tecnologia americana e detentora
de diversos softwares de IA, a define como qualquer inteligéncia semelhante a
humana exibida por um computador, robd ou outra maquina.

Russell e Norvig (2021), por sua vez, preceituam a |IA como o projeto e a
construcédo de agentes inteligentes que recebem percepg¢des do ambiente e realizam
acdes que afetam esse ambiente. Esses mesmos autores também listam oito
diferentes definicdes de diferentes autores, cada uma delas com um sentido

diferente (Russell e Norvig, 2013):

“O novo e interessante esforco para fazer os computadores
pensarem [...] maquinas como mentes, no sentido total e literal”
(HAUGELAND, 1985).

‘[Automatizacdo de] atividades que associamos ao pensamento
humano, atividades como a tomada de decisbes, a resolucdo de
problemas, o aprendizado” (BELLMAN, 1978).

“O estudo das faculdades mentais pelo uso de modelos
computacionais” (CHARNIAK e MCDERMOTT, 1985).

“O estudo das computagdes que tornam possivel perceber, raciocinar
e agir’” (WINSTON, 1992).

“A arte de criar maquinas que executam fungbes que exigem
inteligéncia quando executadas por pessoas” (KURZWEIL, 1990).

“O estudo de como os computadores podem fazer tarefas que hoje
sdo melhor desempenhadas pelas pessoas” (RICH e KNIGHT,
1991).
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“Inteligéncia Computacional é o estudo do projeto de agentes
inteligentes” (POOLE e outros, 1998).

“Al [..] esta relacionada a um desempenho inteligente de artefatos”
(NILSSON, 1998).

Como se vé, ha autores que vinculam a definicao de |IA a processos de
pensamento e raciocinio e outros que a vinculam a comportamento. Ha também
uma diferenciacdo entre as definigdes no que diz respeito ao sucesso em termos de
fidelidade: de um lado, o sucesso da IA € comparado ao desempenho humano,
enquanto que do outro lado o sucesso é comparado a um conceito ideal de
inteligéncia, chamado de racionalidade, que nem sempre se confunde com o
desempenho humano.

Definicdo bastante distinta se comparada as anteriores € a de Larry Tesler
(1970), que define a IA como “tudo aquilo que as maquinas ainda nao fazem”
(tradugédo nossa)'®. Posto dessa forma, se uma agdo pode ser realizada por um
computador, entdo automaticamente deixa de ser uma acgdo inteligente para se
tornar uma agado mecéanica. Douglas Hofstadter (1980), no mesmo sentido critico de
Tesler, define a IA como tudo aquilo que nao foi feito antes. Vé-se, na linha de
raciocinio desses dois autores, uma tendéncia de se desconsiderar os avangos na
area de |A, tratando-os como meras praticas computacionais, € nao praticas dotadas
de inteligéncia propriamente dita.

Muito da dificuldade que se tem em definir a IA também advém da
dificuldade em se definir o que é inteligéncia. Enquanto artificial € uma expressao de
simples conceituagdo — algo que € “produzido pela mao do homem, e ndo pela
natureza” (tradugdo nossa)'® — a inteligéncia é termo mais complexo. A respeito
disso, Legg e Marcus Hutter (2007) conduziram pesquisa sobre uma série de
definigbes informais proeminentes da expressao inteligéncia e concluiram que é
comumente definida como a “habilidade de um agente de alcancgar objetivos em uma
ampla gama de ambientes”?.

A inteligéncia é frequentemente associada ao intelecto humano, n&o sendo
raro cientistas e fildsofos a listarem como a principal caracteristica dos humanos que
Ihes diferencia dos demais seres vivos. Aristoteles € um desses fildsofos: para ele, a
capacidade de tomar decisbes racionais € 0 que separa 0os humanos dos outros

'8 Do original em inglés: Intelligence is whatever hasn’t been done before.

9 Disponivel em: https:/dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/artificial. Acesso em: 06 nov.
2022.

20 Do original em inglés: An agent's ability to achieve goals in a wide range of environments.
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animais. René Descartes tinha posicionamento semelhante. Acreditava que as
pessoas eram guiadas por uma mente imaterial ou espiritual, enquanto o restante da
natureza seria nada mais do que uma série de objetos que seriam guiadas pelas leis
da fisica. Nesse sentido, Descartes, ja em seu tempo (século XVII), ponderava ser
possivel o desenvolvimento de uma maquina indistinguivel de um animal, mas nao
de uma pessoa, pois uma maquina nunca seria capaz de usar palavras para
expressar pensamentos, e ainda que conseguisse, ndao poderia dar respostas
apropriadas ao que lhe é dito em sua presenga, como o mais estupido dos homens
poderia (DESCARTES, 2011). Acreditava esse filésofo, portanto, que ndo seria uma
“alma” ou emogdes que distinguiriam humanos de maquinas e animais, mas sim
habilidades de comunicagdo e de discernimento que, em bem verdade, ja foram
alcancados pela IA atual, de cerca de cinco séculos apds os escritos do fildsofo
francés.

De todo modo, ndo ha como se afirmar que um ser humano “menos
inteligente” do que outro seria, por essa razdo, menos humano. Também nado ha
como se ignorar comportamentos bastante inteligentes de outros animais, que
inclusive podem superar o raciocinio humano em algumas demandas especificas.
Como exemplo, pode-se citar a famosa gorila Koko, que ao longo de seus 46 anos
de vida aprendeu mais de duas mil palavras em linguagem de sinais, adotou e deu
nome a um gato e possuia um QI entre 75 e 95 — maior do que o de muitos
humanos. Por motivos como esses que Charles Darwin, ao contrario de Aristoteles e
Descartes, acreditava que a inteligéncia humana, em espécie, ndo seria diferente da
inteligéncia de outros seres vivos, mas apenas e tdo somente em grau.

Deixando-se de lado animais e envolvendo em seu lugar aplicagdes de IA, o
tema € ainda mais controverso. Pesquisadores da Universidade de lllionois, em
Chicago, em 2013, aplicaram testes de QI ao sistema de |A denominado ConceptNet
4, desenvolvido pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT). Os resultados
demonstraram que a maquina teria o nivel de QI de uma crianga de quatro anos de
idade (BBC, 2015). Sem embargo, ao contrario de uma crianga dessa idade, que
mantém niveis semelhantes em todos os testes que compdéem o QI, a maquina
alcangou pontuagdes extremamente altas nos testes de vocabulario e de
reconhecimento de similaridades e um desempenho muito baixo nos testes de
compreensado. Isso se da pela mesma razdo que o algoritmo de IA do Google
Tradutor consegue interpretar e traduzir centenas de linguas quase que de forma



70

instantanea, mas ndo consegue compor musicas ou escrever romances: a forma do
funcionamento da inteligéncia da |A é diferente da forma de funcionamento da
inteligéncia humana, pois aquela é especifica e esta é “geral”.

A respeito dessa diferenga, o psicologista Charles Spearman, ainda em 1904
— décadas antes do desenvolvimento da IA como ciéncia — foi o primeiro a cunhar a
expressao “inteligéncia geral” (general intelligence, na expressao original em inglés).
Spearman argumentava que os humanos s&o os unicos detentores de uma singular
inteligéncia geral que determina o desempenho cognitivo, além de habilidades
especificas para tarefas especificas. Embora estivesse ciente de que as pessoas
poderiam ter desempenhos melhores em determinadas areas e piores em outras,
acreditava que alguém que fosse muito habilidoso em algum ramo tenderia, em
regra, a se sair bem também em outros (SPEARMAN, 1904).

Todos os sistemas de |A atuais, adianta-se, possuem inteligéncia restringida
ou especifica, ndo tendo sido desenvolvido até hoje um sistema de inteligéncia
geral. Isso significa que a tecnologia contemporanea permite que as maquinas
podem resolver apenas problemas os quais tenham sido programados para resolver,
ainda que extremamente complexos e por meios nao previstos por seus
programadores, mas néao resolver problemas e situagdes as quais nao tenham sido
programadas para lidar.

Curiosamente, a IA como ciéncia surgiu exatamente com o propdsito de se
desenvolver um software de inteligéncia geral, e ndo de inteligéncia especifica ou
restringida. Inclusive, uma inteligéncia geral poderia ser programada para se auto
desenvolver cada vez mais, até que superasse a inteligéncia geral humana — o que
o filésofo contemporaneo Nick Bostrom (2013) denomina de “superinteligéncia
artificial”, que era imaginada ja em 1965 pelo matematico Irving John Good (1965),
autor da seguinte frase: “a primeira maquina ultra inteligente sera a ultima invencéo
que o homem precisara fazer” (tradugdo nossa)?".

Embora, como visto, a |A geral seja um conceito antigo, o seu
desenvolvimento € tema recente e especialistas na area divergem sobre quando — e
mesmo se — sera alcangcada. Em 2013, Vincent C. Muller e Nick Bostrom conduziram
pesquisa e questionaram diversos experts na area de |IA a respeito desse assunto.
Para muitos lideres de industrias, que se basearam nas tendéncias histéricas dos

21 Do original em inglés: The first ultra-intelligent machine is the last invention that man need ever
make.
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ultimos anos, um sistema de |IA geral sera desenvolvido nas proximas décadas,
enquanto outros acreditam que a magnitude desse desafio esta sendo subestimada
e que esse tipo de tecnologia ndo sera desenvolvido neste século. Em média, 10%
dos participantes da pesquisa de Muller e Bostrom previram que a |IA geral seria
desenvolvida até 2022, 50% até 2040 e 90% até 2075. Ja em outra pesquisa
semelhante, conduzida por James Barrat e publicada também em 2013, 42% dos
especialistas entrevistados acreditam que a |IA geral sera desenvolvida até 2030 e
75% previram que a superinteligéncia artificial sera alcangada dentro dos dois
primeiros anos de existéncia da |A geral. Embora a IA geral ainda esteja em
processo de desenvolvimento, a IA especifica ou restringida — que também esta em
constante desenvolvimento — ja faz parte da realidade, sendo responsavel por um
grande impacto na forma com que as pessoas vivem, trabalham, se divertem.

Nesse contexto, o relatério de 2016 do projeto One Hundred Year Study on
Artificial Intelligence, de pesquisadores da Universidade de Stanford, aponta onze
principais tendéncias de |A na sociedade moderna. A primeira delas é o aprendizado
de maquina em larga escala (large-scale machine learning), que diz respeito ao
design de algoritmos de aprendizado, bem como o dimensionamento de algoritmos
ja existentes a fim de que trabalhem com conjuntos de dados extremamente
grandes. A segunda é o aprendizado profundo (deep learning), que € uma classe de
procedimentos de aprendizado que ja facilitou o reconhecimento de objetos em
imagens, a rotulagem de videos, o reconhecimento de atividades e segue realizando
relevantes incursbes em outras areas de percepgdo, como audio, fala e
processamento de linguagem natural. A terceira € o aprendizado por reforgo
(reinforcement learning). Trata-se de estrutura que muda o foco de aprendizado de
maquina do reconhecimento de padrdes para a tomada de decisdes sequenciais
orientada pela experiéncia da |IA. Essa tendéncia, antes confinada a teoria, traca
seus primeiros passos na industria para levar aplicagdes de |IA para realizar agcoes
no mundo real.

A quarta tendéncia apontada pelo Relatério citado € a roboética. Focada em
treinar robds para interagir com humanos de forma generalizavel e previsivel. Essa
tendéncia é dependente do aperfeicoamento da visdo computacional e de outras
formas de percepcdo das maquinas. A quinta é a propria visdo computacional. E a
subarea da IA mais transformada pelo desenvolvimento do aprendizado profundo.
Atualmente maquinas ja sdo capazes de realizar tarefas de visdo melhor do que
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humanos, como, por exemplo, tarefas de legendagem automatica de audios e
videos. A sexta € o processamento de linguagem natural, comumente referenciada
como NLP (a sigla da expressdo em inglés Natural Language Processing). Muitas
vezes acoplado ao reconhecimento automatico de fala, € valiosa mercadoria para
idiomas amplamente falados com grandes conjuntos de dados. A pesquisa nessa
area agora esta mudando para desenvolver sistemas refinados capazes de interagir
com pessoas por meio de dialogos, e nao apenas reagir a solicitagdes
individualizadas. Grandes avangos também foram sentidos na tradugao automatica
entre diferentes idiomas, em tempo real. J& em sétimo, tem-se a pesquisa de
sistemas colaborativos, que investiga modelos e algoritmos para ajudar a
desenvolver sistemas autbnomos que podem trabalhar de forma colaborativa com
outros sistemas e também com humanos.

Em oitavo, a pesquisa de computagdo humana, que investiga métodos para
realizar chamadas automaticas a especialistas humanos para resolugdao de
problemas que computadores sozinhos ainda ndo podem solucionar de forma
adequada. Em nono, a teoria dos jogos algoritmicos e a escolha social
computacional chamam atencdo para as dimensdes de computagcdo econémica e
social da IA (como os sistemas podem lidar com incentivos potencialmente
desalinhados). Em décimo, o relatorio cita a pesquisa da internet das coisas,
conhecida como loT (Internet of Things), que é dedicada a ideia de que uma ampla
gama de dispositivos, como celulares, computadores, mas também veiculos,
cameras, eletrodomésticos, dentre outros, podem ser interconectados para coletar e
compartilhar abundantes informacbes sensoriais para serem usados para fins
inteligentes. Por fim, a décima primeira e ultima tendéncia de |A da sociedade
moderna é a computagdo neuromorfica, que é o conjunto de tecnologias que
procuram imitar redes neurais bioldgicas para melhorar a eficiéncia da estrutura
fisica das maquinas e a robustez dos sistemas de computagdo (STONE e outros,
2016).

3.1.3 Componentes, aplicagoes e caracteristicas

Superada a exposigédo da origem e do desenvolvimento da |IA como ciéncia,
assim como os seus conceitos, definicdes e principais tendéncias, cumpre, agora,

expor 0os seus componentes, a fim de que se possa entender o seu funcionamento.
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O objetivo deste topico ndo é detalhar tecnicamente o desenvolvimento de um
software que se utiliza de IA, mas apenas apresentar os componentes em comum
que lhe s&o indispensaveis.

O primeiro deles é o hardware, que € o conjunto dos componentes fisicos de
um determinado eletrdnico, tais como os circuitos de fios e luzes, placas, utensilios e
qualquer outro material em estado fisico necessario ao funcionamento do
equipamento. Na computacédo, o hardware € dividido em cinco partes funcionais:
unidades de entrada, unidades de saida, memaria principal, memoria secundaria e
unidade central de processamento, todos interligados a uma peca central
denominada placa-mae.

As unidades de entrada permitem a recepgcdo de dados e programas
(teclado e mouse, por exemplo). As unidades de saida permitem a exportacdo de
dados, enviando informagdes para dispositivos de saida (monitor e impressora, por
exemplo). A memodria principal (sigla RAM, da expressédo Random Access Memory, e
sigla ROM, de Read Only Memory) & responsavel por armazenar os dados e
programas enquanto estdo sendo processados. A memodria secundaria € a memoria
de armazenamento permanente, que armazena os dados permanentemente no
sistema sem a necessidade de energia elétrica (¢ o HD, sigla da expressao Hard
Drive). A unidade central de processamento, mais conhecida como CPU (Central
Processing Unit) ou processador, € o equipamento que contem a “inteligéncia” da
maquina. Determina qual instrucdo sera executada, procura essa instru¢do na
memodria interna e a interpreta e supervisiona a execug¢ao por outras unidades do
computador. Também realiza operagbes logicas para comparar caminhos
alternativos possiveis e determinar o melhor deles (BADALOTTI, 2016).

Todos esses componentes sao compostos por diversos transistores,
dispositivos semicondutores geralmente fabricados com silicio ou germanio, usados
para amplificar ou atenuar a intensidade da corrente elétrica em circuitos eletrénicos.
Funcionam, portanto, como interruptores, de forma binaria (zeros e uns). Os
computadores sao capazes de traduzir os codigos binarios (listas compostas pelos
digitos 0 e 1) em letras, palavras, imagens. Esse processo de interpretacdo ocorre
bilhdes de vezes por segundo. Um chip de um computador ou smartphone atual, por
exemplo, possui cerca de 5 a 30 bilhdes de transistores em uma area de poucos
centimetros quadrados.
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A velocidade de processamento de um hardware é diretamente relacionada
ao desenvolvimento de uma aplicacao de IA. Defensor dessa teoria, Hans Moravec,
professor do Instituto de Robdtica da Universidade de Carnegie Mellon, de
Pittsburgh, nos Estados Unidos, aduz que a IA necessita de poder de computagao
da mesma forma que uma aeronave necessita de poténcia, realizando a seguinte
analogia: abaixo de um certo nivel de poténcia, um avido permanece plano no solo e
nao pode decolar, mas, atingido o limite, o avido decolara. O mesmo se diz em
relagdo a dependéncia do desenvolvimento da |IA com o poder de processamento de
um computador, segundo Moravec (1976).

Acerca disso, alias, Gordon E. Moore, cofundador da Intel, formulou na
década de 1960 teoria que posteriormente ficou conhecida como Lei de Moore, no
sentido de que o numero de transistores em um circuito integrado tenderia a dobrar
a cada doze meses, 0 que melhoraria o poder de processamento de um computador
de forma exponencial com o passar dos anos (MOORE, 1965). Alguns anos depois
o proprio Moore reviu sua teoria para afirmar que essa capacidade dobraria a cada
vinte e quatro meses, ao invés de doze — o que nao lhe retira o crédito de prever a
capacidade de desenvolvimento computacional em niveis semelhantes ao que se
tem até hoje.

Nada obstante, a Lei de Moore deve se tornar defasada com o
desenvolvimento dos computadores quanticos, que nos ultimos anos vém se
tornando objeto de desejo de grandes empresas de tecnologia, como IBM, Amazon,
Google, Microsoft e também de diferentes instituicbes avangadas de pesquisa. Em
grande sintese, enquanto computadores normais analisam bits um por um (ou sao 0
ou sédo 1), em um computador quantico os denominados qubits (equivalentes aos
bits em um computador ndo quantico) obedecem ao principio da superposi¢céo
quéntica (podem ser 0, podem ser 1 ou podem ser 0 e 1 ao mesmo tempo). Isso faz
com que a capacidade computacional de uma maquina quantica atinja niveis
inimaginaveis em um computador comum. Para se ter uma nog¢do do salto
tecnoldgico que a sociedade se deparara com o desenvolvimento de computadores
quanticos em grande escala, cientistas chineses conseguiram calcular operagdes
que durariam 30 trilhdes de anos para serem feitas em computadores comuns em
apenas um milissegundo em um computador quantico (WU e outros, 2021).

Uma das inovagbes que pesquisadores apontam que surgira com o
desenvolvimento de maquinas quanticas dotadas de |A é a capacidade de se
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reinventar e de interagir com seus proprios programas para mudar seus processos
de pensamento sem que seja necessaria a interferéncia humana (LAPOLA, 2021).
Podera ser o marco inicial das maquinas dotadas de “superinteligéncia artificial”
referenciadas por Nick Bostrom, conforme exposto anteriormente neste trabalho.

Um segundo componente comum as aplicagées de IA s&o os dados, que
sdo todos e quaisquer simbolos e sinais que dependem de interpretacdo para que
sejam transformados em informacdo e que sao e, conforme exposto pela Comisséo
Europeia em 2018 ao propor legislagédo para facilitar a partilha de dados entre entes
publicos e privados, “a matéria-prima para a maioria das tecnologias de IA”.

Da década de 1950 até meados da década de 2010, os dados ndo eram
considerados um componente de grande relevancia para o desenvolvimento de
aplicacdes de IA; ficavam relegados a segundo plano enquanto o hardware e o
algoritmo (préximo componente a ser tratado) concentravam a maior parte das
pesquisas na area (RUSSEL e NORVIG, 2016, p. 27). Sem embargo, narram esses
autores, da década de 2010 em diante, com a popularizagdo exponencial da
internet, houve uma massiva disponibilizacdo de dados em rede. Essa abundancia
de dados mostrou-se um importante “combustivel” para o desenvolvimento de mais
e melhores aplicagcdes de |IA, capazes de solucionar problemas mais complexos
mesmo se fazendo valer de algoritmos mais simples (RUSSEL e NORVIG, 2016).
Percebeu-se, portanto, a devida importancia dos dados como um dos tripés para o
adequado funcionamento de uma aplicagdo da IA (ao lado do hardware e do
algoritmo).

N&o a toa, alias, os grandes conjuntos de dados sao classificados por Petit e
Peece (2020) como ativos cruciais para a criagdo e captura de valor em economias
digitais. Além disso, a manutencado e o gerenciamento desses dados é valiosa fonte
de inovagdo e consequentemente de poder de mercado, criando grandes vantagens
competitivas sobre rivais em potencial meramente por controle sobre dados
(BASTOS, PAULINO e BUAINAIN, 2021).

Como exemplo concreto da importancia dos dados para a IA, pode-se citar
pesquisa conduzida por Hays e Afros (2007) para preenchimento de espagos vazios
em fotografias (quando se é removida a imagem de uma pessoa ou de um objeto e
se busca preencher esse espago vazio com uma imagem que corresponda ao fundo
da foto). Hays e Afros desenvolveram um algoritmo simples de IA que utilizava um
banco de dados de dez mil fotos para preencher esse espag¢o, mas o resultado néo
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era satisfatorio. Esse mesmo algoritmo simples conseguiu um desempenho muito
melhor quando Ihe foi posto a disposicdo um banco de dados com dois milhdes de
fotos. Pesquisas com resultados semelhantes, no sentido de melhor funcionamento
de aplicagdes de IA quando disponivel maior banco de dados — também foram
publicadas por Yarowsky (1995) — sendo este um dos primeiros pesquisadores do
assunto — e por Banko e Brill (2001).

Nesse contexto, grandes conjuntos de dados como esses, popularmente
conhecidos por sua expressao em inglés também no Brasil (big data), podem ser
definidos como “o ativo de informacéo caracterizado por um volume, velocidade e
variedade tado elevados que requerem tecnologia e métodos analiticos especificos
para a sua transformagéo em valor” (tradugdo nossa)?? (DE MAURO e outros, 2016,
p. 7). Segundo Snijders, Matzat e Reips (2012), big data “¢ um termo vagamente
definido usado para descrever conjuntos de dados tdo grandes e complexos que se
tornam dificeis de trabalhar usando software estatistico padrdo” (tradugdo nossa)?.
Zuboff (2019) traz uma definigdo mais pratica e atual do big data:

Imenso volume de dados — estruturados e n&o estruturados —
gerados na Internet, nas redes sociais, nas compras online, nos
aplicativos de assisténcia médica, entre muitos outros, captados por
redes de sensores. Nao sdo majoritariamente dados estruturados,
como informagdes digitais de bancos de dados com nomes, idade,
género, renda, mas sim dados ndo estruturados obtidos de fluxos
rapidos em tempo real, como fotos e videos gerados por usuarios de
redes sociais, buscas no Google, compras online, informagdes de
trajetos de passageiros do Uber e inumeros outros fluxos coletados
por sensores conectados ao redor do mundo, onde as pessoas
deixam trilhas digitais por onde andam, mesmo quando no estéo
conectadas online (tradugéo nossa).

A origem da expressao € datada de 1997, do artigo denominado Paginag¢ao
de Demanda Controlada por Aplicativo para Visualizagdo Fora do Nucleo?* publicado
por Michael Cox e David Ellsworth, que tratou sobre os desafios do big data para a

capacidade dos computadores da época da e cuja introdugéo assim dispunha:

A visualizagao oferece um desafio interessante para sistemas de
computador: os conjuntos de dados geralmente sdo muito grandes,

22 Do original em inglés: Big Data is the Information asset characterized by such a High Volume,
Velocity and Variety to require specific Technology and Analytical Methods for its transformation into
Value.

2 Do original em inglés: Big Data is a loosely defined term used to describe data sets so large and
complex that they become awkward to work with using standard statistical software.

24 Do original em inglés: Application-Controlled Demand Paging for Out-Of-Core Visualization.
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sobrecarregando as capacidades da memoria principal, do disco
local e até do disco remoto. Chamamos isso de problema de big
data. Quando os conjuntos de dados ndo cabem na memoria
principal (no nucleo), ou quando ndo cabem nem mesmo no disco
local, a solugdo mais comum €& adquirir mais recursos (tradugao
nossa).?®

A popularizagdo dessa expressdo se deu no ano seguinte (1998), apds a
publicagdo do artigo “Big Data.... e a nova onda de Infrastress: problemas, solugbes
e oportunidades” (tradugdo nossa)?®, por John Mashey (entdo cientista-chefe da
renomada empresa de tecnologia norte-americana Silicon Graphics Inc.) e que
aborda o grande aumento da quantidade de dados disponiveis em rede comparado
com a capacidade de armazenamento dos computadores da época. Também nao é
coincidéncia que o termo big data tenha surgido concomitantemente com o
desenvolvimento da internet doméstica em ambito global. Esse fato permitiu que
todos os usuarios da rede pudessem produzir dados e informagdes, € nao mais
apenas o0s recebessem, como meros receptores, como no caso de ouvintes de
programas de radio e telespectadores de programas de televisdo. Na rede de
internet (o popular WWW — World Wide Web), que ndo é midia no sentido
tradicional, os usuarios produzem, enviam, recebem e armazenam dados, sendo
considerada por Castells (2010, p. xxvi) como um meio de comunicagao interativo. A
soma de todos esses dados e informacdes sdo o que compdem big datas e que sao
indispensaveis ao desenvolvimento de aplicagdes de IA cada vez mais tecnoldgicas
e independentes.

Problema relevante relacionado aos big datas e destacado por Russel e
Norvig (2016) é o Al Bias, ou o preconceito de IA. Ocorre quando uma aplicagao de
IA atinge um resultado enviesado n&o desejado pelos seus programadores, mas que
esta de acordo com o banco de dados utilizado pelo programa como referéncia. O
exemplo mais classico é o de IA desenvolvida pela Amazon cujo objetivo era o de
analisar curriculos para selecdo de empregados. Percebeu-se apds algum tempo
que a |IA dava melhores avaliagdes a curriculos de homens em relagao a curriculos

de mulheres. Isso porque que a maioria dos empregados contratados pela empresa

25 Do original em inglés: visualization provides an interesting challenge for computer systems: data
sets are generally quite large, taxing the capacities of main memory, local disk, and even remote disk.
We call this the problem of big data. When data sets do not fit in main memory (in core), or when they
do not fit even on local disk, the most common solution is to acquire more resources.

% Do original em inglés: Big Data... and the Next Wave of Infrastress: problems, solutions and
opportunities.
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eram homens, de modo que a ferramenta de IA entendeu que homens deveriam ser
privilegiados em relacdo as mulheres. A respeito do Al Bias, Raso, Hilligoss,
Krishnamurthy, Bavitz e Kim (2018, p. 7) assim dispéem:

A 1A pode facilmente perpetuar os padroes existentes de preconceito
e discriminagdo, uma vez que a maneira mais comum de implantar
esses sistemas € ‘treina-los’ para replicar os resultados alcancados
pelos tomadores de decisdo humanos. O que é pior, o ‘verniz de
objetividade’ em torno dos sistemas de alta tecnologia em geral pode
obscurecer o fato de que eles produzem resultados que nao sao
melhores, e as vezes muito piores, do que aqueles esculpidos na
‘madeira trapaceira da humanidade’ (tradugdo nossa). %’

Em razdo da importédncia dos dados para os sistemas de IA, diferentes
pesquisadores defendem a necessidade de protecédo de big datas por alguma forma
de direito de propriedade intelectual, seja por direito autoral, patentes ou segredo
industrial (ELRAYAH, 2016; DEBUSSCHE, CESAR, 2019). Ja outros
pesquisadores, como Koutroumpis, Leiponen e Thomas (2020), defendem que uma
protecdo por direito autoral, por exemplo, ndo seria adequada, pois nesse caso
estaria sendo protegida apenas a expressao, e ndo as observagdes e o conjunto de
dados do big data, de modo que a melhor forma de proteg&o seria o sigilo comercial
e outros meios de protecéo contratuais.

Avancando-se, o ultimo dos componentes do tripé de sustento de uma
aplicacao de IA é o algoritmo, definido por Ryan Abbott (2020, p. 27) — professor de
direito na Universidade de Surrey que muito sera referenciado neste trabalho,
especialmente no terceiro capitulo — como “um conjunto de instrugbes ou regras
matematicas, que na forma de um programa de software pode instruir o hardware do
computador, os componentes fisicos de uma maquina, para executar tarefas
especificas” (tradugdo nossa)®. Dora Kaufman (2018), pods-doutora no TIDD
PUC/SP com foco nos impactos sociais da IA, o define como “um conjunto de
instrucdes matematicas, uma sequéncia de tarefas para alcancar um resultado

esperado em um tempo limitado”.

27 Do original em inglés: Al can easily perpetuate existing patterns of bias and discrimination, since the
most common way do deploy these systems is to ‘train’ them to replicate the outcomes achieved by
human decision-makers. What is worse, the ‘veneer of objectivity’ around high-tech systems in general
can obscure the fact that they procuce results that are no better, and sometimes much worse, than
those hewn from the ‘crooker timber of humanity’.

2 Do original em inglés: [...] a set of mathematical instructions or rules, which in the form of a software
program can instruct computer hardware, the physical components of a machine, to perform specific
tasks.
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Esse componente antecede até mesmo os computadores, e a etimologia
dessa expressao remonta ao século IX: é ligada ao matematico al-Khwazismi, que
ensinava técnicas matematicas para serem equacionadas manualmente. A
expressao latinizada “Algorismus” era originalmente utilizada para definir o processo
de calcular algarismos hindo-arabicos. Kaufman também cita as definicdes de
algoritmo por Ed Finn, para quem sao instrucbes matematicas para manipular dados
ou raciocinio por meio de um problema e por Brian Christian e Tom Griffiths, para
quem algoritmo é algo a mais do que simples instru¢ées matematicas, podendo ser
uma receita de pao, ou o tricote de uma peca com base em um determinado padrao
(KAUFMAN, 2018). A Google, detentora de um dos principais algoritmos atualmente
existentes (seu mecanismo de pesquisa organica no World Wide Web) — que |he
rende faturamento de bilhdes de ddlares todos os anos —, os define de uma forma
mais pratica e computacional: “¢ uma sequéncia de etapas computacionais que
transformam os dados de entrada em dados de saida”?°.

Cada programa de computador € essencialmente um programa passo-a-
passo para algum objetivo, exatamente como uma receita de pao, no exemplo dado
por Christian e Griffiths. A parte fisica do computador, composta por diversos
transistores (computadores atuais possuem bilhdes) funcionam de forma binaria
(zeros e uns) como interruptores. S8o esses os interruptores os destinatarios dos
algoritmos, que sao usualmente escritos em uma linguagem de programacao de alto
nivel: o codigo-fonte. O codigo-fonte, entdo, para ser corretamente executado pelo
computador, é traduzido a uma linguagem computacional binaria que |he dara as
instrucdes para “ligar” ou “desligar” os transistores bilhdes de vezes por segundo —
atos fisicos que sio responsaveis por tudo que um computador pode fazer, como
traduzir inglés para zulu, expor uma imagem em um monitor, executar um jogo,
acessar a internet, realizar calculos e diversas outras atividades. Essas linhas de
cbdigos sdo o que constituem, portanto, os programas de computador.

Existem diferentes técnicas, sistemas e metodologias para que algoritmos
funcionem de forma inteligente. Algumas sdo baseados em objetivos especificos,
como, por exemplo, robotica ou aprendizado de maquina (machine learning) e outras
sdo baseados em ferramentas (redes logicas ou neurais, por exemplo). Dois dos

modelos mais notdrios de IA sdo o simbdlico/classico e o conexionista. No primeiro

2 Disponivel em: https://support.google.com/google-ads/answer/9004656?hl=pt-BR. Acesso em: 01
jul 2022,
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modelo, discorre Abbott (2020), o desenvolvedor cria regras para serem seguidas
pelo algoritmo: se um determinado evento acontecer, entdo determinado resultado
ocorrera. Como exemplo notério desse modelo, pode-se citar o programa que jogava
damas desenvolvido por Arthur Samuel, no final da década de 1950, que em pouco
tempo passou a jogar melhor que o seu criador. Esse marco, a época, levantou
esperancgas de que em algum momento no futuro os computadores desenvolveriam
performances super humanas em diferentes areas da ciéncia. Ja no segundo
modelo, o comportamento inteligente é gerado ao representar regras em redes
interconectadas de unidades simples e até uniformes, como neurénios artificiais. Os
desenvolvimentos recentes mais notoérios dos ultimos anos de aplicagdes de IA sao
decorrentes desse modelo, como o aprendizado de maquinas (machine learning), as
redes neurais artificiais (artificial neural networks) e o aprendizado profundo (deep
learning).

O machine learning permite que as maquinas aprendam com a experiéncia
para gerar suas proprias regras, que podem ser inclusive mais precisas do que as
regras criadas por seus programadores, especialmente quando a experiéncia &
formada a partir de grandes bases de dados e de padrées complexos dificeis demais
para pessoas interpretarem (ABBOTT, 2020). Kaufman (2018) assim pontua sobre o

machine learning:

O Machine Learning explora o estudo e a construgéo de algoritmos
que podem aprender e fazer previsbes sobre dados — esses
algoritmos seguem instrucdes estritamente estaticas ao fazer
previsdes ou decisbes baseadas em dados, através da construcio
de um modelo a partir de entradas de amostra. O aprendizado de
maquina é empregado em uma variedade de tarefas de computagao,
onde o projeto e programacdo de algoritmos explicitos com bom
desempenho é dificil ou inviavel.

Roos (2018) o define como sistemas que melhoram seu desempenho em
uma determinada tarefa com mais e mais experiéncia ou dados. Por essa razéo,
computadores que se utilizam de machine learning sao completamente dependentes
da quantidade e da qualidade dos dados que lhe sao fornecidos. Um sistema de
aprendizado de maquina ndo segue um plano programado; cria suas proprias
regras.

As redes neurais artificiais, por sua vez, sdo conjuntos de algoritmos usados
em machine learning e inspirados na arquitetura de um cérebro humano. Funcionam

em forma de grupos de camadas interconectadas de algoritmos que se alimentam
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com dados e que podem ser treinados para completar tarefas alternando ou mesmo
anulando a relevancia dos dados que lhe sdo disponibilizados, a medida em que
passam em referidas camadas, da mesma forma que as sinapses no cérebro dos
humanos.

O deep learning é, a grosso modo, o conjunto de muitas camadas de redes
neurais artificiais. E um sistema de |IA que tenta entender o funcionamento das
engrenagens e assim determinar as chances de algo vir a se repetir no futuro; extrai
regras e padroes de determinados conjuntos de dados (ECONOMIST, 2015).
Segundo o escritorio de ciéncia e tecnologia do governo dos Estados Unidos (OSTP,
2016, p. 10),

As redes do deep learning normalmente usam muitas camadas — as
vezes mais de 100 — e costumam usar um grande numero de
unidades em cada camada, para permitir o reconhecimento de
padrdes extremamente complexos e precisos nos dados (tradugao
nossa).>°

O objetivo do deep learning é proporcionar a maquina os meios necessarios
para aprender, por conta propria, o funcionamento de mecanismos mais complexos.
E essa forma de IA a responsavel por relevantes avancos tecnolégicos mais
recentes, como visdo computacional e reconhecimento de fala, por exemplo.

Essas trés formas de funcionamento do modelo conexionista da IA s&o as
que representam de forma mais significativa a participacdo dessa tecnologia em sua
nova era, que converge também com o inicio da 42 Revolug&o Industrial — temas dos

subtopicos seguintes.

3.2 A 4*REVOLUCAO INDUSTRIAL E A REVOLUGCAO DA IA

Os recentes avangos em softwares, o maior poder de computagdo (com
menor custos de producéo) e a maior quantidade de dados criados e compartilhados
resultaram em um aumento exponencial das habilidades de aplicagbes de IA,
especialmente da década de 2010 em diante. Em dezembro de 2015, a revista
Bloomberg ponderou que “computadores estdo mais inteligentes e aprendendo mais
rapido do que nunca” (CLARK, 2015).

30 Do original em inglés: Deep learning networks typically use many layers — sometimes more than
100 — and often use a large number of units at each layer, to enable the recognition of extremely
complex, precise patterns in data.
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Como exemplo de quao rapido esses avangos estdo se dando, cita-se
novamente a maquina Deep Blue, que na década de 1990 venceu o entdo campeéao
mundial de xadrez Garry Kasparov. O Deep Blue, que processava duzentos milhdes
de movimentos por segundo, era dez milhdes de vezes mais rapido do que a
primeira maquina criada para jogar xadrez, em 1951. Sem embargo, essa maquina
ja é cerca de cinquenta vezes mais lenta do que um celular comum como o
Samsung Galaxy S10. Nessa mesma linha, um iPhone X tem cerca de cem mil
vezes mais poder de processamento e comporta milhdes de vezes mais memoria de
armazenamento do que o Apollo 11, computador que levou Neil Armstrong e Buzz
Aldrin para a lua em 1969 (ABBOTT, 2020).

No que diz respeito aos big datas, a Corporagao Internacional de Dados
(IDC) estima que a quantidade de todos os dados criados, capitados, replicados e
gerados no mundo todo tende a duplicar de tamanho entre 2022 e 2026 (RYDNING,
2022) — o que demonstra o crescimento exponencial da quantidade de dados
gerados em rede, especialmente apdés a pandemia da covid-19, que tornou a
sociedade ainda mais online e conectada. Para se ter uma ideia do tamanho da
quantidade dos dados, tem-se que mais de dois bilhdes de fotos sdo enviadas
diariamente dentro do Facebook e das redes sociais que |he s&o conexas:
WhatsApp, Instagram e Messenger. A quantidade total de dados que se tinha
armazenado mundialmente ainda em 2019 era de 45 zettabytes e se estima que
esse numero salte para 175 zettabytes até 2025, sendo que um quarto desse
numero tende a ser de dados em tempo real®'.

O crescimento desses numeros é facilitado pelo aumento da quantidade total
de dispositivos conectados na rede de internet ao redor do mundo. Estima-se que
até 2023 o numero total de dispositivos que tenham acesso a rede de internet seja
superior a 29 bilhdes®?. Sdo ndo apenas computadores, celulares e TVs, mas
também outros dispositivos inteligentes que surgiram nos ultimos anos, como
relogios e pulseiras inteligentes, 6culos, drones, veiculos e eletrodomésticos como
geladeiras, maquinas de lavar, aparelhos de ar -condicionado, e, ainda,
equipamentos industriais. Todos esses aparelhos podem ser capazes de se

comunicar um com o outro via loT. Outro fator diretamente responsavel pelo

31 Disponivel em: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerld=US43137417. Acesso em: 06 nov.
2022.

32 Disponivel em: https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/annual-
internet-report/white-paper-c11-741490.html. Acesso em: 06 nov. 2022.
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aumento da quantidade de dados produzidos e armazenados em rede € o advento
da 5% geracdo de rede movel (5G), que possibilita uma infraestrutura de
comunicagcdo sem fio até quinze vezes mais veloz do que a da geragao anterior
(4G), conforme relatério do Cisco citado em rodapé.

Esses aumentos tecnologicos e de quantidade de dados geram um efeito
direto no desenvolvimento das aplica¢des de IA. Nao a toa que em 2015, no desafio
anual de reconhecimento de imagens conduzido pela organizagdo ImageNet, uma
aplicacado desenvolvida pela Microsoft atingiu um desempenho superior ao de um
humano (MARKOFF, 2015), com uma margem de erro de apenas 5%. Apenas dois
anos depois, no desafio de 2017, 29 dos 38 competidores ja possuiam aplicagdes de
IA com tecnologia de reconhecimento de imagens superior a da Microsoft de 2015,
todas com margem de erro inferior a 5% (GERSHGORN, 2017).

Esses avangos também podem ser observados diariamente por quem utiliza
programas de processamento de linguagem natural como Siri, Alexa ou Cortana, ou
programas de tradugdo, como o Google Tradutor. Este ultimo, por exemplo, € usado
por mais de 500 milhdes de pessoas e traduz cerca de cento e quarenta e trés
bilhdes de palavras diariamente, seja por texto, foto, voz, ou mesmo por video em
tempo real (SMITH, 2018).

Enfim, a IA ja tem um impacto substancial na economia mundial e tem
potencial para ter cada vez mais. Um estudo conduzido por
PriceWaterhouseCoopers estima que a |A pode contribuir com 15,7 trilhdes de
dolares para a economia global até 2030, dos quais 6,6 trilhdes viriam por acréscimo
em produtividade e 9,1 trilhdes viriam por efeitos colaterais de consumo®. Ja um
estudo conduzido por McKinsey Global Institute diz que a disrup¢do causada pelas
novas tecnologias como a |A vai acontecer dez vezes mais rapido e 300 vezes em
escala de trabalho, ou aproximadamente 3000 vezes o impacto da 12 revolugao
industrial (DOBBS, MANYIKA, WOETZEL, 2015). Nessa meada, segundo Bastos,
Paulino e Buainain (2021, p. 33),

A industria comega a vislumbrar fabricas inteligentes, o comércio e
servicos passam por mudangas radicais e o marketing e a
publicidade se modificam com o uso de mecanismos de persuasao e
recomendacdes baseados em amplos dados de clientes e
mecanismos de IA. Os bancos usam I|A para aprovagdo de

33 Disponivel em: https://www.pwc.com/gx/en/issues/analytics/assets/pwc-ai-analysis-sizing-the-prize-
report.pdf. Acesso em: 06 nov. 2022.
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empréstimos, avaliagdo de riscos, seguranga e em assistentes
virtuais de interacdo com clientes. Na saude e medicina, a precisao
dos sistemas de diagnostico e prevengdo, em particular por imagem,
supera especialistas humanos em oncologia e doengas
cardiovasculares. E amplo o potencial de desenvolvimento de
farmacos onde a capacidade de coletar e analisar grandes
quantidades de dados clinicos e previsdo da bioatividade de
moléculas candidatas propiciara maior direcionamento da pesquisa e
rapidez nos testes clinicos e pré-clinicos, além de abrir caminho para
uma medicina personalizada, antecipativa e preventiva.

Nao a toa, portanto, que em 2016 a revista Bloomberg publicou que “a
revolugdo da inteligéncia chegou™* e em 2017 a revista Fortune escreveu que esse
seria o0 “ano da inteligéncia artificial”®. Acerca disso, na sequéncia discorre-se sobre
o inicio dessa referida 42 Revolugao Industrial, bem como acerca de seus reflexos
nos pedidos de patente ao redor do mundo e especificamente no Brasil.

3.2.1 O inicio da 4? Revolugao Industrial

O crescimento populacional e a organizagdo dos humanos em sociedades
possibilitaram o desenvolvimento de novas técnicas e o dominio de novas
tecnologias e instrumentos. Nesse contexto, podem-se listar quatro grandes marcos
na histéria da humanidade que estabeleceram novas formas de producdo — as
chamadas quatro revolugdes industriais.

Andes de se discorrer especificamente sobre as principais tecnologias de
cada uma delas, ressalva-se a licdo de Castells de que novas formas e processos
sociais ndo surgem em consequéncia de transformagao tecnolégica. Nas palavras
do autor (1999, fl. 64), “o dilema do determinismo tecnolégico €, provavelmente, um
problema infundado, dado que a tecnologia € a sociedade e a sociedade nao pode
ser entendida ou representada sem suas ferramentas tecnoldgicas”. Ainda segundo
Castells, o desenvolvimento de novas tecnologias ndo altera as bases ou
fundamentos das sociedades, mas possuem a capacidade de potencializar questdes

e processos sociais ja existentes.

34 Disponivel em: https://www.bloomberg.com/news/videos/2016-12-02/the-artificial-intelligence-
revolution-is-here. Acesso em: 06 nov. 2022.

35 Disponivel em: http://fortune.com/2016/12/30/the-year-of-artificial-intelligence/. Acesso em: 06 nov.
2022.
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A primeira das revolugdes, iniciada na Inglaterra e ocorrida na metade do
século XVIII, teve como principais acontecimentos a invengdo da maquina a vapor e
a sua aplicagédo na industria téxtil. Os modelos agricola e artesanal deram lugar a
base de modelo industrial até hoje existente. A segunda, datada entre a segunda
metade do século XIX e a primeira metade do século XX, envolveu o
desenvolvimento da industria elétrica (propagacdo da eletricidade), quimica, de
petréleo e ago, que, dentre outros progressos, alavancou o desenvolvimento dos
meios de comunicagao e de transporte. A terceira teve como marco de surgimento o
momento pdés segunda guerra mundial. O desenvolvimento tecnolégico mais
marcante dessa revolugao foi a eletrénica, que permitiu o surgimento da informatica
e a automacéo das industrias. A m&o de obra humana passou a ser dispensada em
cada vez mais tipos de producgao; os trabalhadores passaram a intervir apenas como
supervisores ou em algumas etapas produtivas.

Por fim, a quarta revolugdo industrial, muitas vezes referida como Industria
4.0, iniciou em 2011, segundo Klaus Schwab, economista fundador e presidente do
Férum Econémico Mundial, e tem a ver com a confluéncia de praticamente todas as
tecnologias hoje existentes e que efetivamente estdo transformando o mundo de
uma forma geral (SCHWAB, 2016). A quarta revolugdo, nesse contexto, é baseada
em um novo fendbmeno tecnoldgico: a digitalizagdo das informagdes e a utilizagédo
dos dados para tornar a industria e a sociedade como um todo mais eficientes.

Esse conceito de industria 4.0 é diretamente decorrente do avango da
internet, ferramenta responsavel por potencializar as redes organizacionais e sociais
para além das fronteiras dos paises, constituindo-a como um fenédmeno global. A
quarta revolugao industrial € também indissociavel do conceito de sociedade
informacional, definida por Castells (1999) como uma organizagao social na qual
produgdo, processamento e transmissdo de informagdo se tornam elementos
cruciais na produtividade e no exercicio do poder. O conceito de sociedade de
informacional, para o mesmo autor, ndo deve ser confundido com o de sociedade de
informacéo, definido como um periodo histérico caracterizado por uma revolugao
tecnoldégica, movida por tecnologias digitais de comunicagdo e informacéo e que
envolve todos os ambitos da atividade humana, numa rede de interdependéncia
multidimensional. Sobre esse assunto, assim discorre Castells (1999, p. 46),
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Gostaria de fazer uma distingdo analitica entre as nogbes de
Sociedade de Informacdo e Sociedade Informacional com
consequéncias similares para economia da informagdo e economia
informacional. [...] Minha terminologia tenta estabelecer um paralelo
com a distingdo entre industria e industrial. Uma sociedade industrial
(conceito comum na tradigdo socioldégica) ndo €& apenas uma
sociedade em que ha industrias, mas uma sociedade em que as
formas sociais e tecnoldgicas de organizagdo industrial permeiam
todas as esferas de atividade, comegcando com as atividades
predominantes localizadas no sistema econdémico e na tecnologia
militar e alcangando os objetos e habitos da vida cotidiana. Meu
emprego dos termos sociedade informacional e economia
informacional tenta uma caracterizagdo mais precisa das
transformacbes atuais, além da sensata observagdo de que a
informagcdo e os conhecimentos sdo importantes para nossas
sociedades. Porém, o conteudo real de sociedade informacional tem
de ser determinado pela observacao e analise.

Ainda sobre a sociedade informacional, segundo Marcos Wachowicz e
Pedro de Perdigdo Lana (2021, fls. 62-63), possui como caracteristica “infindaveis
potencialidades de criagcdo e difusdo de obras intelectuais, seja através de
aplicativos de IA, ou ainda, através da propria internet disponibilizando por meio de
softwares uma base de informagdes, que a cada dia se ampliam numa velocidade
surpreendente”.

Além dessas caracteristicas, outro aspecto a ser destacado da sociedade
informacional € o de que possui relevante divergéncia das sociedades poés
revolugdes industriais anteriores. A busca por dinheiro e riquezas néo se da mais por
producdo e acumulagdo de commodities, mas sim por geragdo de conhecimento e
processamento de informagdes (CASTELLS, 1999). Jeremy Rifkin (2014, pp. 13-14),

sobre esse aspecto:

O papel da propriedade estd mudando radicalmente. As
consequéncias para a sociedade sdo enormes e de longo alcance.
[...] nesta nova era, os mercados estdo deixando espago para as
redes e o acesso cada vez mais substitui a propriedade. [...] os
fornecedores da nova economia mantém a propriedade e a cedem
em lasing, alugam ou cobram uma taxa de admissdo, assinatura ou
taxa de registro pelo uso de curto prazo. A troca de propriedade entre
comprador e vendedor, a caracteristica mais importante do sistema
de mercado moderno, da espagco ao acesso imediato entre
servidores e clientes que operam em um relacionamento de rede.*

3 Do original em espanhol: El papel de la propiedad esta cambiando radicalmente. Las
consecuencias para la sociedad son enormes y de gran alcance. (...) En esta nueva era, los
mercados van dejando sitio a las redes y el acceso sustituye cada vez mas a la propiedad. (...) Los
proveedores en la hueva economia se quedan con la propiedad y la ceden en leasing, la alquilan o
cobran una cuota de admision, suscripcion o derechos de inscripcion por su uso a corto plazo. El
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Dentro desse contexto, a |IA esta para a quarta revolugao industrial como a
maquina a vapor esta para a primeira, a eletricidade esta para a segunda e a
eletrbnica esta para a terceira. Andrew Ng aponta expressamente que a IA é a nova
eletricidade ao ponderar que ndo consegue imaginar uma industria sequer que néo
sera transformada por ela (OMPI, 2019). A diferenga é que, ao contrario das
inovagdes disruptivas anteriores, a tecnologia da industria 4.0 possui a capacidade
distintiva de fundir os mundos fisico, digital e biologico, bem como de afetar todas as
disciplinas, economias, industrias e governos (SCHWAB, 2016).

Nao a toa, portanto, que ao menos desde 2016 a IA é pauta constante da
agenda do Forum Econémico Mundial (FEM) e da Organizagédo para a Cooperagéo
e Desenvolvimento Econémico (OECD). E pauta de discusséo constante, também,
da OMPI, na medida em que os mecanismos de protecdo da propriedade industrial
mudam com o tempo e sdo afetados direta e indiretamente pela evolugcdo do
conhecimento e do surgimento de novas tecnologias, além de ser também
constantemente alterada a dinamica de competicdo entre concorrentes. Sobre o
tema, Bastos, Paulino e Buainain (2021, fl. 32) ponderam que:

[...] Nem o software, nem a biotecnologia, nem cultivares, nem
nenhuma outra tecnologia disruptiva prévia colocou questbes tao
extensas para o sistema de protecdo da propriedade intelectual e
direitos de concorréncia, e ainda sem respostas adequadas, como a
incorporacao da IA a economia e cotidiano da sociedade.

O relatorio de tendéncias tecnolégicas da OMPI de 2019, alias, inicia com a
seguinte frase de Francis Gurry, diretor geral da Organizagao: “Inteligéncia artificial é
uma nova fronteira digital que tera um profundo impacto no mundo, transformando o
modo que vivemos e trabalhamos” (tradugdo nossa)®” (GURRY, 2019). O estudo
denominado “Patentes e a 4° Revolucao Industrial” produzido em dezembro de 2020
pelo Escritério Europeu de Patentes (EPO, na sigla em inglés) destaca que as
tecnologias que fundam a 42 Revolugao Industrial — sendo a IA a principal delas —
possibilitam a automacado de tarefas complexas em uma escala sem precedentes
(EPO, 2020). As mudancgas deixaram de ser apenas para repor esforgos fisicos de

humanos e animais e passaram a repor também esforgos intelectuais. A partir dessa

intercambio de propiedad entre comprador y vendedor, el rasgo mas importante del sistema moderno
de mercado, se convierte en acceso inmediato entre servidores y clientes que operan en una relacion
tipo red

37 Do original em inglés: Artificial intelligence is a new digital frontier that will have a profound impact
on the world, transforming the way we live and work.
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revolugdo, por exemplo, equipamentos sem fio equipados com sensores podem
detectar mudangas no ambiente e implementar, por meio de aplicagdes de IA,
respostas imediatas independentemente de qualquer interferéncia humana — para
citar apenas um dos modelos de como essa revolugao tende a afetar a dinamica das
industrias.

Segundo esse mesmo estudo do EPO (2020, fl. 14),

De fabricas “inteligentes” que operam de forma autbnoma a bens
“‘inteligentes” que preveem as necessidades dos consumidores, a
implantagdo de objetos conectados em transporte (veiculos
autdbnomos), energia (redes inteligentes), saude (cirurgia assistida
por robd), cidades e agricultura estd mudando profundamente a
forma como a economia e a sociedade estdo organizadas (tradugéo
nossa).>®

Assim como as revolugdes anteriores, a 4% Revolugdo Industrial tem o
potencial de alavancar a economia mundial, reduzindo os custos de producgao, a
medida em que gerara ganhos de longo prazo em eficiéncia e produtividade: “os
custos de transporte e comunicagao cairdo, a logistica e as cadeias de suprimentos
globais se tornardo mais eficazes e o custo de comércio diminuira, o que abrira
novos mercados e impulsionara o crescimento econémico” (SCHWAB, 2016). Ao
mesmo passo que tem o potencial de gerar um consideravel aumento na economia
global, a ainda muito recente Industria 4.0 ja esboga tendéncias problematicas no
que diz respeito a relagdes éticas, sociais e trabalhistas. Passam a surgir questdes
que antes nado eram discutidas, tais como: Quem deve ser responsabilizado por
decisbes tomadas autonomamente por IA e que gerem danos a terceiros? Como
devem ser programadas aplicagbes de |IA em casos de conflitos de principios e
interesses? O que fardo as centenas de milhdes de trabalhadores que poderéao ter
seus empregos intelectuais extintos por conta da automatizagdo por IA? Como
proteger dados sensiveis de empresas e governos em um mundo cada vez mais
ligado em rede? Qual deve ser a forma de protecdo das criagbes intelectuais
relacionadas a IA?

Todas essas mudancas e questionamentos tornam indispensaveis as

discussbes académicas e a busca por adaptagdbes em empresas, governos e

38 Do original em inglés: From “smart” factories operating autonomously to “smart” goods that foresee
consumers’ needs, the deployment of connected objects in transport (autonomous vehicles), energy
(smart grids), healthcare (robot-assisted surgery), cities and agriculture is profoundly changing the
way the economy and society are organised.
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sociedades que garantam uma transicdo segura e sustentavel para a Industria 4.0. A
velocidade e o grau das evolugdes tecnoldgicas impactardo profundamente o bem
estar de todas as nagdes do globo. Cabera aos empregadores e aos governos
encontrar, por exemplo, a melhor forma para lidar com o crescimento do
desemprego e do possivel aumento de desigualdade social causado pela
disseminagdo da IA (FORD, 2016). As tecnologias mais impactantes dessa
revolucdo — a IA e a comunicagao 5G — ja estdo moldando a economia orientada por
dados para os proximos anos. Algumas partes do mundo podem garantir um
crescimento duradouro especializando-se em nichos criticos da tecnologia da
Industria 4.0. Outros podem ver setores inteiros de sua economia em dificuldades ou
até mesmo desaparecer apos as inovagdes dessa nova revolugdo (EPO, 2020).

Uma forma eficiente de se perceber a introducdo das tecnologias da
Industria 4.0 nas principais economias globais e o seu papel cada vez mais
relevante em diferentes setores produtivos de importancia econémica é observar o
crescimento de artigos cientificos e pedidos de patentes relacionados a novas
tecnologias, especialmente a IA, como tratado especificamente no topico seguinte.

3.2.2 O desenvolvimento das tecnologias da 4 Revolugao Industrial ilustrado
por estatisticas de patentes internacionais e brasileiras

Um numero alto de pedidos de patentes ndo necessariamente significa um
numero alto de invengdes efetivamente inovadoras. Por essa razdo, o EPO conta,
como medidor mais efetivo de inovacgao, ao invés do numero total de depédsitos de
patentes, o numero de depdsitos de familias de patentes internacionais (IPFs, sigla
em inglés da expressao international patent families). Essas familias representam
uma unica invencao e incluem aplicagcdes de patentes depositadas e publicadas em
ao menos dois paises diferentes. Trata-se de invengdes importantes o suficiente
para seus inventores buscarem protecgao internacional para elas.

O grafico abaixo reune as informagdes de IPFs de tecnologias relacionadas
a 42 Revolugao Industrial comparadas a IPFs de todas as outras tecnologias entre os
anos 2000 a 2018 (EPO, 2020):
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Figura 1 — Crescimento global das familias de patentes internacionais relacionadas as tecnologias
da 42 Revolugao Industrial comparado ao das demais tecnologias

Figure 31
Global growth of IPFs in 4IR technologies versus all technology fields, 2000-2018
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Fonte: EPO, 2020.

Percebe-se, dos dados do grafico acima, um aumento exponencial no
numero de depdsitos de IPFs relacionadas a tecnologias da 42 Revolugdo Industrial
(de cerca de 13% ao ano entre 2000 e 2009 e de cerca de 20% ao ano entre 2010 e
2018), enquanto IPFs de outras tecnologias tiveram um crescimento muito menos
expressivo ao longo das duas ultimas décadas. Dentro desse cenario, mais de 11%
de todas as patentes registradas e publicadas em 2018 eram referentes a objetos
inteligentes, com mais de 40.000 IPFs distintas, somente datadas desse ano (EPO,
2020, fl. 26). O mesmo crescimento & observado de forma equivalente nos trés
principais setores das tecnologias da 4% Revolug¢ao Industrial: as tecnologias centrais
(core technologies), as tecnologias capacitadoras (enabling technologies) e as
aplicagdes de dominio (application domains).

As tecnologias centrais correspondem aos blocos de construgdo basicos
sobre os quais as tecnologias da 42 Revolugéo Industrial sdo edificadas. Consistem
em invengdes que contribuem diretamente para os trés campos estabelecidos em
tecnologias de informagédo e comunicagao herdados da revolugéo industrial anterior:
hardwares de tecnologia de informagé&o, softwares e conectividade (EPO, 2020, fl.
19). Sdo exemplos de tecnologias centrais: sensores, processadores, instrumentos

inteligentes, armazenamento em nuvem inteligente, sistemas de operagao moveis,
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tecnologias de blockchain, protocolos de internet para multiplos dispositivos,
dispositivos de comunicagao sem fio de longo alcance, dentre outros.

As tecnologias capacitadoras, por sua vez, se baseiam e complementam as
tecnologias centrais. Podem ser usadas para varios dispositivos e s&o divididas em
oito campos de tecnologia: gerenciamento de dados, interfaces de usuario, IA
central, geolocalizagao, fornecimento de energia, seguranga de dados, seguranca
geral e sistemas de suporte tridimensionais. S&do exemplos: sistemas de realidade
virtual, de reconhecimento de fala, de diagndstico e analise de grandes numeros de
dados, navegacgao por satélite, sistemas inteligentes de seguranga, impressoras 3D,
dentre outros.

Por fim, as aplicagbes de dominio abrangem as aplicagdes finais das
tecnologias da 42 Revolug&o Industrial em varias partes da economia e s&o divididas
nos campos dos bens de consumo, casa, veiculos, servigos, industria, infraestrutura,
saude e agricultura. Sdo exemplos de aplicagées de dominio: brinquedos e bens
pessoais inteligentes, eletrodomésticos e carros inteligentes, sistemas de
pagamento, robds industriais, cirurgia robdtica, sistemas de monitoramento climatico,
dentre outros.

Do que se vé do grafico abaixo, esses trés principais setores das tecnologias
da 42 Revolucao Industrial possuem numeros e taxas de crescimento semelhantes
(EPO, 2020):

Figura 2 - Crescimento global das familias de patentes internacionais relacionadas as tecnologias
da 4?2 Revolugédo Industrial em setores, de 2000 a 2018
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Fonte: EPO, 2020.
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Muito dessa semelhanca ocorre porque cerca de 60% das IPFs dessas
tecnologias produzidas de 2010 em diante pertencem a mais de um desses trés
setores, e cerca de 12% pertencem aos trés (EPO, 2020).

Dividindo-se as IPFs de tecnologias da 4% Revolugéo Industrial por regides
geograficas, verifica-se que os Estados Unidos € o pais com um maior numero bruto
de IPFs, com cerca de 85 mil delas, seguido do conjunto dos trinta e oito estados
membros da EPO, com cerca de 52 mil, e do Japao, com cerca de 51 mil. Essas trés
regides possuem mais de 70% das IPFs do periodo de 2000 a 2018 (EPO, 2020).

O rapido crescimento das IPFs da 42 Revolugao Industrial é refletido também
no numero de pedidos de patentes de invengdes relacionadas a |IA, conforme o
grafico abaixo, que ilustra o numero de patentes de IA concedidas por pais entre
2000 e 2016 (FUJII, MANAGI, 2017):

Figura 3 — Tendéncia de patentes de IA concedidas por pais: 2000-2016

Al
3000
2500

i 50
2000 JPC

PCT
1500 i
mEPO

1000 m Other
500

g I

Fonte: FUJII, MANAGI, 2017.

Conforme o Estudo da OMPI sobre as Tendéncias da Tecnologia publicado
em 2019 (cujo tema central foi a 1A), mais de metade dos depdsitos de patentes de
invencdes que utilizam algum sistema de IA foi realizado de 2013 em diante (dados

de 2018). Em numeros brutos, isso representa uma média de 34 mil pedidos de
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patente de tecnologia de IA por ano (entre 2013 a 2018)%*° (OMPI, 2019). Destes,
destaca-se a técnica de aprendizado de maquina, que € incluida em mais de um
tergco dos pedidos e possui uma curva de crescimento anual média de 28% (OMPI,
2019). Indo-se além, o aprendizado profundo e as redes neurais artificiais sdo as
tecnologias de IA que apresentam o mais rapido crescimento em termos de registros
de patentes. A primeira técnica teve um crescimento médio anual de 175% entre
2013 a 2016 (com 2.399 pedidos nesse ultimo ano), enquanto a segunda técnica
referida teve crescimento médio anual de 46% no mesmo periodo, com 6.506
pedidos totais em 2016 (OMPI, 2019).

Ja entre aplicagdes funcionais, a visdo computacional, cuja fungdo mais
popular € o reconhecimento de imagens, é a mais mencionada entre todas as
patentes tecnologias relacionadas a IA, fazendo parte de 49% delas, com taxa de
crescimento médio anual de 24% entre 2013 e 2016. A aplicacéo funcional de IA que
apresenta a maior taxa média anual de crescimento € a robdtica, com um numero
equivalente a 55% considerado o mesmo intervalo de tempo. De outro lado, o indice
de crescimento médio anual para as patentes em todos os outros setores da
tecnologia foi de apenas 10% entre 2013 a 2016 (OMPI, 2019). Isso demonstra
como as tecnologias da 42 Revolugdo Industrial, em especial a IA, estdo se
desenvolvendo de forma bastante rapida e com grande aplicag&o industrial.

No que se refere aos solicitantes, sdo empresas que dominam as atividades
de patenteamento ao redor do mundo, especialmente americanas, japonesas e
chinesas; dos trinta maiores solicitantes de patentes relacionadas a IA, vinte e seis
sdo empresas e apenas quatro sao universidades ou entidades publicas de pesquisa
(OMPI, 2019). A empresa com maior numero de pedidos de patente relacionadas a
IA é a companhia de tecnologia norte-americana IBM, com 8.290 invengdes, seguido
da sua compatriota Microsoft, com 5.930, seguidos da japonesa Toshiba, com 5.223,

3% O modelo de categorizagao de tecnologias de IA utilizado pela OMPI em seu relatério é baseado no
Esquema de Classificagdo de Computagdo desenvolvido pela Associagcdo de Maquinas de
Computagéo (ACM, sigla em inglés de Association for Computing Machinery), e considera trés
principais categorias: técnicas de IA, que compreendem formas avangadas de modelos estatisticos e
matematicos, tais como aprendizado de maquina logica fuzzy e sistemas especialistas, permitindo o
calculo de tarefas tipicamente realizadas por humanos; Aplicagdes funcionais de IA, que séo fungbes
como fala ou visdo computacional que podem ser realizadas usando uma ou mais técnicas de IA; e
Campos de aplicagao de IA, que compreendem diferentes areas ou disciplinas onde as técnicas de IA
ou aplicagbes funcionais podem encontrar aplicagdo, como transporte, agricultura e ciéncias médicas
(OMPI, 2019).
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da sul coreana Samsung, com 5.102 e da também japonesa NEC, com 4.406
(OMPI, 2019).

Os pedidos de patentes relacionadas a |A possuem um nivel de
internacionalizagdo maior do que os de demais tecnologias, sendo que cerca de um
terco de todos eles sdo feitos em duas ou mais jurisdigdes, seja por meio do
protocolo PCT ou néo, e cerca de 8% sao feitos em cinco ou mais jurisdi¢des (OMPI,
2019).

Apos o relatorio de IA feito pela OMPI e publicado em 2019, o INPI, em
2020, publicou o Radar Tecnolégico n. 21, denominado “lIA: analise do mapeamento
tecnoldgico do setor através das patentes depositadas no Brasil’. Nesse relatério, o
INPI apresentou os numeros de pedidos de patentes relacionados a IA (em definigao
de IA semelhante a utilizada pela OMPI para elaborar o seu relatério), os quais s&o
resumidos no seguinte grafico abaixo. Com dados de 2002 a 2017:

Figura 4 — Evolugdo no depdsito de pedidos de patentes relacionados a IA depositadas no INPI
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Fonte: INPI, 2020.

Os numeros de pedidos de patentes de IA somam 5.100 de 2002 a 2017 e
tiveram crescimento acelerado a partir de 2003, atingindo patamares atuais em
2013, resultado que reflete também os dados divulgados pela OMPI em relagé&o aos
depdsitos internacionais. Cerca de metade desses pedidos sdo de campos de
aplicacado em IA, enquanto a outra metade € dividida entre técnicas em IA de nucleo
e a outra metade em aplicagdes funcionais (INPI, 2020).



95

Os maiores depositantes de tecnologias de IA no Brasil sdo empresas
estrangeiras: Microsoft (285), Qualcomm (183), Philips (177), Nissan (166), Scania
(119) e Boeing (101). Somente essas 6 empresas somam mais de 20% do numero
total de patentes de |IA no Brasil (INPI, 2020). Pouco mais de 5% dos pedidos sdo de
universidades e organizagdes publicas. Cerca de 45% dos pedidos de patentes sao
de norte-americanos. Os depositantes nacionais ficam em 2° lugar, seguidos dos
japoneses, franceses e holandeses, conforme grafico abaixo (PIMENTEL, 2021):

Figura 5 — Pais de origem dos maiores depositantes de pedidos de patentes de IA no Brasil
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Fonte: PIMENTEL, 2021.

No que diz respeito apenas aos depositantes nacionais, os numeros do INPI
trazem um cenario distinto dos trazidos no relatério da OMPI. Ao contrario do que
acontece no cenario global, no Brasil diferentes universidades figuram entre os

maiores depositantes, conforme apresentado no grafico abaixo (INPI, 2020):

Figura 6 — Maiores depositantes de pedidos de patentes relacionados a IA no Brasil
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Ou seja, no Brasil, em fenémeno distinto do que ocorre a nivel global, os
maiores depositantes s&o instituicdes publicas, representando 11 dos 13 maiores
depositantes nacionais.

No tocante a funcionalidades, a principal aplicagdo objeto de depdsito no
Brasil sdo tecnologias relacionadas a visdo computacional, o que & seguido dos
métodos de controle, como monitoramento remoto de producdo, especialmente no
setor energético, e no processamento de fala, presente nos chatbots (INPI, 2020).
Em relagdo aos campos de aplicagcao dos pedidos de depositantes brasileiros, o que
possui maior numero de pedidos é o das ciéncias médicas, com cerca de 15%,
seguidos de telecomunicagdes, fisica/engenharia, transporte e educacédo (INPI,
2020).

Um ponto de destaque no cenario nacional é a presenca consideravel de
instituicdes de pesquisa publica entre os maiores depositantes de patentes de IA, ao
contrario da tendéncia no ambito internacional. Esse fato, embora possa ser visto de
uma perspectiva positiva no sentido de que essas instituicbes estdo produzindo
resultados concretos e patenteaveis, € consequéncia de uma falta de transicéo
satisfatoria entre a teoria e a pratica comercial. Poucas sdo as empresas brasileiras
na area de |A que realmente estdo desenvolvendo e buscando o patenteamento de
seus processos e produtos; bem como se constata uma falta de transferéncia do
conhecimento entre universidades e centros de pesquisa para o setor produtivo.

Dito isso, todos os numeros acima demonstram que os pedidos de patentes
de IA tém crescido de forma consideravel no cenario internacional e, também, no
cenario nacional. Considerando que a IA € o maior pilar de inovacdo atual, a
insercao dessa nova tecnologia nos mais variados negdcios e industrias tende a
alavancar indices de desenvolvimento econdmico e de eficiéncia das empresas,
dando maior compreensdo a abundancia de dados disponiveis em rede e
automatizando tarefas excessivamente complexas ou mundanas. Ao mesmo passo,
essas novas tecnologias tendem a impactar profundamente ndo s6 a economia e as
relagbes sociais e de trabalho, mas também os sistemas juridicos de protecédo de
propriedade intelectual. Desta feita, na sequéncia discorre-se especificamente sobre

o impacto que a |A tende a causar sobre os sistemas de patente.
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3.2.3 O impacto da IA sobre os sistemas de patentes

E indiscutivel o impacto que a IA gerara no mundo, na América Latina e no
Brasil. Um levantamento realizado em 2018 pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) envolvendo toda a América Latina fez uma estimativa de que
os ganhos decorrentes da |A poderia trazer para a economia da regido aumentaria
de 3 para 4% ao ano. Em relacdo ao PIB do Brasil o indice poderia saltar de 2%
para 4,1% com a disseminagao da IA pelas varias areas da economia. Mais da
metade desses ganhos seria decorrente do aumento da produtividade das empresas
(MARCONDES, 2020).

Estima-se que o tamanho do mercado global da IA até 2025 atinja o valor de
390 bilhdes de dolares, com taxa de crescimento anual composta estimada em mais
de 46% (GLOBE NEWSWIRE, 2020). O desenvolvimento dos big datas ja criou mais
de 6 milhdes de novos empregos e o volume de dados obtidos e armazenados
duplica a cada 1,2 ano, mais de 90% dos dados existentes em todo o mundo foram
criados nos ultimos dois anos, segundo relatério do Banco Invest (2022).

Os Estados Unidos s&o o pais que dominam o mercado global de 1A, ndo sé
gracas ao financiamento do governo, mas também por conta de forte atuacéo
técnica e base tecnoldgica do pais. A estimativa, contudo, é que nos proximos anos
os EUA sejam superados pela China, que deve se tornar a superpoténcia mundial
em |IA, com ganhos acima dos 150 bilhées de dolares em 2030, conforme relatorio
da Analytics Insights (SRIVASTAVA, 2020).

A Microsoft também encomendou pesquisa para ser realizada no Brasil que
concluiu que a adogao de IA nas empresas nao s6 aumentaria a produtividade, mas
também geraria novos empregos. A produtividade tenderia a quadruplicar se
impulsionado pela IA, o que poderia alavancar o crescimento do PIB anual do Brasil
para cerca de 7% ano ao até 2030, contra a taxa de crescimento médio anual de
1,7% ao ano feito pelo Banco Mundial e pelo Fundo Monetario Internacional (FMI)
(MICROSOFT, 2019).

Mas, para além de efeitos econdmicos, a IA também causara grande efeito
sobre os sistemas de protecdo de propriedade intelectual e, em especial, nos
sistemas de patentes. Aplicagdes de IA ja sdo capazes de performar tarefas antes
restritas aos humanos, como compor musicas, pintar quadros e produzir esculturas

e, inclusive, criar ideias inovadoras uteis, novas, concretas e passiveis de aplicagao
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na industria. Segundo Kay Firth-Butterfield e Yoon Chae (2018), a primeira chefe de
IA e membro do Comité Executivo do Férum Econbémico Mundial e a segunda
advogada e também atuante no FEM, esse impacto sera bastante significativo e
tende a aumentar a eficiéncia dos mais diferentes tipos de industrias — conclusao
que reflete também os dados econdmicos e de depdsitos de patentes de tecnologias
da 42 Revolucao Industrial.

A disrupgéo causada pela |A € muito mais abrangente e significativa do que
as tecnologias disruptivas anteriores. Como consequéncia, os principais padrdes
legais que servem como salvaguardas dos sistemas de patentes serdo desafiados.
Uma preparagao insuficiente para esse fendmeno pode acarretar um sistema de
patentes desatualizado e que ndo seja mais capaz de cumprir as suas fungdes
pretendidas (FIFTH-BUTTERFIELD e CHAE, 2018), sendo a principal dessas
funcbes a de promover a inovacgao.

Essas mesmas autoras, também em 2018, foram responsaveis por escrever
um White Paper®® para o Férum Econémico Mundial cujo titulo é “Inteligéncia
Artificial colide com a lei de patentes” (tradugdo nossa)*'. Em referido documento,
sao listados quatro topicos dos direitos de patentes que tendem a ser drasticamente

afetados pelas tecnologias de IA (FEM, 2018):

1.0 padréao de elegibilidade do objeto da patente para a IA;

2.A responsabilidade por violacado de patente por IA;

3.0 padrao de ndo-obviedade para a IA; e

4.0s critérios de patenteabilidade e de autoria da invengao.

No que toca ao primeiro ponto, debatem-se questbes relacionadas a
estrutura legal para a patenteabilidade de programas de computador. Embora a
maior parte dos ordenamentos juridicos ao redor do mundo tenham adotado a
protecdo dos programas de computador por direitos autorais, inclusive o Brasil, com
as peculiaridades proprias da Lei Federal n. 9.609/98, o desenvolvimento da IA pode
desafiar essa forma de protegdo. Muitos autores argumentam que as patentes
proveem maiores incentivos para inovacado, de modo que a protegao patentaria para
programas de computador poderia ancorar maiores investimentos em pesquisas na

area e, consequentemente, promover maior inovagdo (SPULBER, 2014). Outros

40 Um White Paper (livro branco, na tradugdo nossa) ¢ um documento oficial publicado por uma
organizagao internacional ou por um governo e que possui a finalidade de servir de informe ou guia a
respeito de determinado problema, bem como sobre possiveis solugdes.

41 Do original em inglés: Artificial Intelligence Collides with Patent Law.
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autores defendem, ainda, que se o atual sistema de protecdo se mantiver inalterado,
as empresas detentoras das patentes de tecnologias de IA mais avangadas teréo
vantagens grandes o suficiente sobre concorrentes para aumentar

desproporcionalmente desigualdades econémicas (PLOTKIN, 2009, p. 7):

Amanha, as patentes de tecnologia de invencdo artificial
determinardo quem detém o direito de inventar. A lei de patentes,
portanto, conferird um poder incrivel aqueles que tirarem vantagem
dela — poder demais, se ndo comegarmos a atualizar a lei de
patentes agora (tradugéo nossa).*?

O segundo topico citado no referido White Paper diz respeito aos problemas
de responsabilidade por infracdo de direitos patentarios por atitudes tomadas por
aplicacdes de IA. Quem deve ser considerado responsavel por a¢gdes tomadas por
IA e que infrinjam direitos de propriedade industrial de terceiros? O usuario final, o
desenvolvedor da aplicagdo de |IA ou a propria IA? As respostas a esses
questionamentos seguem sem definicdo pacifica, mas € consenso que os sistemas
de patentes devem buscar solu¢gées de forma a cumprir o seu objetivo primario:
incentivar a inovagdo, maximizando beneficios sociais, econdmicos e éticos (FEM,
2018).

Sobre essa discussdo, a Resolucdo do Parlamento Europeu defende que
‘a0 menos no presente momento” sdao o0s humanos que devem ser
responsabilizados pelos atos adotados pelas aplicagées de IA (UNIAO EUROPEIA,
2017). Como pontuado nessa Resolugdo, o usuario de um produto pode ser
considerado responsavel pelos danos que este venha a causar a terceiros — légica
que pode ser estendida quando considerada uma aplicacdo de IA. Isso, todavia,
pode gerar incertezas entre usuarios de programas de computador de IA, o que
tende a afasta-los dos referidos programas e consequentemente criar um
desincentivo a inovacdo. Ademais, punir usuarios finais por infragcbes causadas pela
IA, especialmente nos casos em que os usuarios sdo individuos, e nao sofisticadas
corporagdes, talvez ndo seja a opgdo mais justa, pois muitas vezes a infragéo
sequer pode ser previsivel nesses casos (FIFTH-BUTTERFIELD e CHAE, 2018).

Por outro lado, ha a possibilidade de se considerar responsavel o

desenvolvedor da aplicagdo da |IA por ato violador de direitos de propriedade

42 Do original em inglés: Tomorrow, patents on artificial invention technology will determine who owns
the right to invent. Patent law will therefore confer awesome power on those who take advantage of
it—too much power, if we don’t begin to update patent law now.
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industrial praticado por esta. Nesse caso, o ato de infracdo pode ser considerado
coo uma analogia de um mau funcionamento do produto. Sem embargo, essa
solugdo também pode n&o ser a mais justa. No caso de uma aplicagdo de IA
efetivamente autbnoma, o seu desenvolvedor ndo tem condi¢cbes de antecipar os
atos da IA para criar barreiras a possiveis infracbes, de modo que uma eventual
infragao € inevitavel (FIFTH-BUTTERFIELD e CHAE, 2018). Uma possivel solugdo a
esse problema é sugerida pela Resolugdo do Parlamento Europeu, que prevé a
possibilidade de um seguro obrigatorio, semelhante ao de veiculos. A resolugao
também levanta a possibilidade de criar um fundo para cobrir gastos de indenizag&o
por danos nos casos em que o seguro nao cubra (UNIAO EUROPEIA, 2017).

A outra opcgao para esse problema seria considerar a propria aplicacédo de IA
responsavel pelo dano que tenha causado, o que exige que a IA seja detentora de
personalidade juridica. A Resolugdo do Parlamento Europeu considera essa
possibilidade (UNIAO EUROPEIA, 2017):

Criar um estatuto juridico especifico para os robés a longo prazo,
para que pelo menos os robds autébnomos mais sofisticados possam
ser estabelecidos como tendo o estatuto de pessoas eletronicas
responsaveis por reparar qualquer dano que possam causar e,
eventualmente, aplicar personalidade eletronica aos casos em que
os robds tomar decisdes autbnomas ou interagir com terceiros de
forma independente (tradugéo nossa).*?

Nesse cenario, conforme preceitua Gabriel Havelly (2015, p. 28), “Se uma
entidade de IA tiver sua prépria propriedade ou dinheiro, a imposicdo de uma multa
seria idéntica a imposicdo de uma multa a humanos ou corporagdes” (tradugéo
nossa)*.

O terceiro topico diz respeito ao padrao de ndo obviedade para a IA. Esse
critério é exigido para evitar a concessao de patentes a extensdes dbvias ou triviais
de processos ou objetos ja conhecidos. A doutrina mundo afora tem encontrado
dificuldades no que toca a esse critério, considerando a dificuldade de se definir o

que € 6bvio e também quem € a hipotética pessoa de habilidades ordinarias. A
definicdo da obviedade e da habilidade ordinaria na arte tem efeitos ainda mais

43 Do original em inglés: Creating a specific legal status for robots in the long run, so that at least the
most sophisticated autonomous robots could be established as having the status of electronic persons
responsible for making good any damage they may cause, and possibly applying electronic
personality to cases where robots make autonomous decisions or otherwise interact with third parties
independently

44 Do original em inglés: If an Al entity does have its own property or money, the imposition of a fine
on it would be identical to the imposition of a fine on humans or corporations.
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complexos no campo da I|A, especialmente considerando uma IA “geral”’, que é
capaz de se autodesenvolver.

Elevar o critério para cima poderia prevenir invengdes uteis e prejudicar a
desenvolvimento da inovagdo. Por outro lado, reduzir o rigor do critério poderia
resultar em uma enxurrada de patentes de inovagdes inuteis ou patentes pedidas
por patent ftrolls contra os verdadeiros inovadores, o que poderia impedir o
crescimento econdmico e comercial. Algumas pessoas entendem que deve ser
alterado o critério dessa pessoa de habilidade ordinaria de acordo com o tempo,
como se essa pessoa fosse auxiliada por uma IA ou se fosse uma IA em si. A
medida em que as maquinas inventivas se desenvolveriam a barra de
patenteabilidade, do critério de ndo obviedade, também deveria aumentar, de modo
gue apenas as invengdes realmente inovadoras poderiam ser patenteadas. Mas isso
também poderia resultar em menos inveng¢des criadas por seres humanos (FIFTH-
BUTTERFIELD e CHAE, 2018).

O quarto topico diz respeito aos critérios de patenteabilidade e autoria das
invencgdes criadas por IA. Ideias criadas por IA que seriam consideradas ‘inventivas’
se tivesse surgido por pessoas devem ser protegidas pelo sistema de patentes e, se
sim, quem deve ser considerado o inventor dessas inveng¢des? Ha necessidade em
se responder essas questbes porque aplicagcbes de IA ja estdo produzindo
invengbes, como a maquina de invengdo e a maquina criativa mencionadas
anteriormente. Essas questdes s&o objeto desta pesquisa e serdo aprofundadas no
capitulo seguinte.
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4 A TUTELA JURIDICA DAS INVENGOES E MODELOS DE UTILIDADE
DESENVOLVIDOS POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL NO CONTEXTO DO
SISTEMA PATENTARIO BRASILEIRO

Buscou-se na primeira parte deste trabalho discorrer sobre o sistema de
protecdo patentaria brasileiro, com énfase nos pressupostos para a concesséo de
inventos sob a otica da LPI. Ja a segunda parte desta pesquisa foi direcionada as
novas tecnologias disruptivas da 42 Revolugdo Industrial, em especial as
concernentes a IA, objetos de cada vez mais pedidos de depdsitos de patentes
internacionais e nacionais. Ja esta terceira e ultima parte do estudo tem por objetivo
a analise especifica da protecdo juridica de inventos desenvolvidos a partir de
aplicacdes de |IA pela legislagdo brasileira.

Para tanto, em um primeiro momento sera demonstrado que aplicagdes de
IA inventiva, antes limitadas a historias de ficcdo cientifica, ja fazem parte da
realidade e ja sdo capazes de desenvolver produtos dotados de novidade, atividade
inventiva e aplicagao industrial. Em um segundo momento sera exposto como esses
inventos desenvolvidos por IA, sem interferéncia humana direta no processo
inventivo, sdo tratados pelo direito de patentes brasileiro, em comparagao a outros
sistemas ao redor do globo. Por fim, na ultima parte deste capitulo, abordam-se os
problemas e as propostas de solugdes que estdo sendo discutidas e que poderiam
conferir maior seguranga juridica no tocante as questdes relacionadas a forma de

protecao desses inventos.

4.1 INTELIGENCIA ARTIFICIAL INVENTIVA

Em primeiro lugar, as problematicas relacionadas as formas de protegédo dos
inventos desenvolvidos autonomamente por seres artificiais s6 existem porque ja foi
desenvolvida tecnologia suficiente de IA inventiva. Assim, antes de tratar
especificamente acerca do tratamento juridico atual desses inventos, de problemas
e discussbes a ele relacionados, cumpre, primeiro, expor um panorama acerca
dessa nova quebra de paradigma possibilitado pela criagado e desenvolvimento da IA

criativa.
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4.1.1 O desenvolvimento de IA inventiva

O conceito de que seres artificiais podem desenvolver inteligéncia propria
remonta a época da mitologia grega. Praticamente t&do antiga quanto é a ideia de
que esses mesmos seres podem superar a propria inteligéncia humana, tornando-a
obsoleta. Ha muito se contam historias de robés autbnomos superinteligentes que
poriam em risco a existéncia da humanidade. No campo da ciéncia, contudo, como
ja visto, a realidade € outra. A |A surgiu cientificamente apenas a partir da segunda
metade do século XX. Logo no inicio, ja eram feitas diversas previsdes de que em
pouco tempo seriam desenvolvidas aplicagdes autbnomas, dotadas de inteligéncia
propria, que substituiriam os seres humanos em diversas atividades intelectuais,
inclusive criativas. A maior parte dessas previsdes — principalmente pela falta de
tecnologia de computagcédo — n&o se concretizou, o que inclusive deu causa a muitas
das retiradas de investimentos na area de IA entre as décadas de 1960/1970 e
1980/1990 que resultaram nos ja referidos “invernos da IA”.

Sem embargo, o desenvolvimento tecnoldgico subsequente, a partir da
década de 1990, reascendeu as esperangas de criacdo de uma aplicacao de IA
dotada de criatividade e de capacidade inventiva. O maior poder de computacao e a
adocao cada vez mais frequente de técnicas de aprendizado profundo tornaram isso
possivel ainda antes da virada do milénio. Foi nesse contexto, entdo, que no ano de
1994 o cientista computacional Stephen Thaler desenvolveu um software de
arquitetura de |A denominada Maquina Criativa (do original em inglés creativity
machine). Tratava-se de paradigma computacional que, segundo Thaler, chegou o
mais perto possivel, a época, de emular mecanismos fundamentais responsaveis
pela formacéo de ideias (THALER, 2021). A |A da Maquina Criativa combinava uma
rede neural artificial que gerava novas saidas em resposta a autoestimulagdo das
conexdes de sua rede.

Um exemplo de atividade criativa realizado pela Maquina Criativa
desenvolvida por Thaler ocorreu depois que ele a expds a suas musicas favoritas
durante um final de semana inteiro. Ao final, a maquina havia composto onze mil
novas musicas sem qualquer participagado de Thaler no processo compositivo. Isso
foi possivel porque, assim como o cérebro humano, a Maquina Criativa desenvolvida

€ capaz de gerar novos padrboes de informagdo além de apenas associa-los, e é
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capaz também de se adaptar a novos cenarios sem qualquer interferéncia humana
para isso (ABBOTT, 2020, p. 73).

Referido invento foi objeto da primeira patente concedida a Thaler, e foi
registrada junto ao USTPO sob o n. US5659666A em 1996 com o nome de
Dispositivo para a Geragdo Auténoma de Informagdes Uteis (tradugdo nossa)*s. Dois
anos depois, Thaler obteve a sua segunda patente, denominada Sistema e Método
de Prototipagem Baseada em Rede Neural (tradugdo nossa)*® e registrada no
USTPO sob o n. US5852815A. Conforme exposto pela reporter Tina Hesman
(2004), em que pese Thaler ter feito o requerimento dessa segunda patente em seu
nome e listado a si proprio como inventor, segundo o préprio Thaler a verdadeira
inventora do objeto da patente teria sido a sua Maquina Criativa. Ou seja, “a patente
numero dois foi inventada pela patente numero um” (HESMAN, 2004).

Se essa informacdo de Thaler for correta, o Sistema e Método de
Prototipagem Baseada em Rede Neural foi a primeira invengédo conhecida a ter sido
desenvolvida por um inventor ndo humano e patenteada por um escritério de
patentes — no caso, o USTPO. Thaler, ao ser questionado do porqué de ter listado a
si proprio como inventor desse produto, afirmou que teria sido recomendado a
proceder dessa forma por advogados especialistas em propriedade industrial para
evitar o possivel indeferimento do pedido de patente por indicar uma aplicagéo de 1A
como inventora, € ndo um ser humano (ABBOTT, 2020).

De qualquer forma, o fato de o USTPO ter concedido direito de patente a
uma invengao desenvolvida por programa de IA, sem sequer desconfiar de que se
tratava de invento produzido por ndo humano, €, de certa forma, uma confirmagao
do que havia previsto Turing ha cerca de cinquenta anos em seu jogo de imitagao.
Afinal, o USTPO néo foi capaz de identificar que o inventor do produto cuja patente
foi requerida era ndo um humano, mas sim uma aplicacdo de IA, mesmo apods
criteriosa analise da aplicacao.

Um segundo exemplo pioneiro de invengéo patenteada desenvolvida por IA
€ a patente Aparelho para Controladores PID e ndo PID de Uso Geral Aprimorados
(tradugéo nossa)*’, registrada no USTPO sob o n. US6847851B148 e de propriedade

4% Do original em inglés: Device for the Autonomous Generation of Useful Information. Disponivel em:
https://patents.google.com/patent/US5659666A/en. Acesso em: 06 nov. 2022.

46 Do original em inglés: Neural Network Based Prototyping System and Method. Disponivel em:
https://patents.google.com/patent/US5852815A/en. Acesso em: 06 nov. 2022.

47 Do original em inglés: Apparatus for improved general-purpose PID and non-PID controllers.
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do cientista de computacdo e professor da Universidade de Stanford John Koza.
Trata-se de invengéo que, segundo Koza, foi desenvolvido ndo por ele, mas sim por
uma aplicacdo de IA baseada em programagdo genética denominada “Maquina de
Invengao” (ABBOTT, 2020, p. 74).

Um artigo datado de 2006 publicado na revista Popular Science por
Jonathon Keats (2006) aponta que essa teria sido uma das primeiras protegdes de
propriedade intelectual ja concedidas a inventos desenvolvidos por ndo humanos.
Segundo Abbott, (2020, p. 74), a Maquina de Invencgéo de Koza:

[...] Fez isso sem um banco de dados de conhecimento especializado
e sem nenhum conhecimento sobre os controladores existentes. Ela
simplesmente exigia informagdes sobre componentes basicos (como
resistores e diodos) e especificagdes para um resultado desejado
(medidas de desempenho, como tenséo e frequéncia). Com essas
informacdes, a Maquina de Invencdo comecgou a produzir diferentes
saidas que foram medidas para adequagao (se uma saida atendeu
as medidas de desempenho) (tradugéo nossa).

Assim como Thaler, Koza também se listou como o inventor do produto
objeto de patente, ao invés da aplicagdo de I|A que efetivamente a teria
desenvolvido, por assim ter sido aconselhado por seus advogados, visando evitar
um indeferimento do pedido pela incorre¢cdo de indicagdo do inventor (ABBOTT,
2020, p. 74). Alguns anos depois, inclusive, Koza (2010) publicou artigo afirmando
que a sua Maquina de Invencgao criou diversas outras invengcdes que preencheram
os pressupostos técnicos de patenteabilidade, mas que nao requereu as patentes.

Em que pese os dois exemplos acima possam ser considerados os primeiros
sobre invengdes patenteadas de produtos desenvolvidos por aplicacbes de IA
(segundo os proprios depositantes dos pedidos das patentes), ndo s&o as primeiras
invengbes conhecidas (patenteadas ou nao) desenvolvidas por seres artificiais.
Conforme artigo escrito por Douglas B. Lenat e William R. Sutherland publicado em
1982, um programa de |A chamado Eurisko ja teria inventado, até aquele ano, novas
formas tridimensionais de aparelhos microeletrénicos. Segundo esses autores, 0s
programadores do Eurisko o alimentaram com informacgdes basicas sobre microchips
e regras e critérios de avaliagdo simples. O programa, entdo, de forma auténoma,
teria combinado diversas estruturas de chip existentes para criar novos designs, que
foram avaliados e selecionados pelos programadores (LENAT e SUTHERLAND,

48 Disponivel em: https://patents.google.com/patent/US6847851B1/en. Acesso em: 06 nov. 2022.
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1982). Segundo Abbott (2020, p. 74), um desses designs de chip foi objeto de
pedido de patente solicitada pela Universidade de Stanford em 1980, mas em 1984
houve a desisténcia do pedido antes da analise de seu mérito.

Como caso mais recente do que os citados acima, € possivel mencionar o
Watson, aplicagéo de IA multidisciplinar (Qque, em bem verdade, é composta por uma
série de aplicagdes e tecnologias distintas entre si) desenvolvida pela IBM. Em 2011
— ano considerado muito distante para a historia de desenvolvimento escalar da IA —
o Watson venceu o programa televisivo norte-americano de perguntas e respostas
“‘Jeopardy!”. Aquele Watson que venceu o “Jeopardy!” € muito diferente do Watson
atual. A IBM o descreve hoje como uma maquina dotada de criatividade
computacional capaz de gerar ideias decorrentes de diferentes possibilidades, além
de prever quais sdo as melhores delas, aplicando sistemas de big data em novas
formas*®. Em que pese a arquitetura da IA do Watson ser diferente da utilizada pela
Maquina Criativa de Thaler e a da Maquina de Invencédo de Koza, também pode ser
capaz de gerar inventos, seja de forma autbnoma, seja de forma colaborativa com
pesquisadores humanos.

Semelhante a arquitetura do Watson € a da aplicagdo de IA denominada
Sam, criada por pesquisadores da Universidade de Flinders, da Australia. Segundo
estes pesquisadores, Sam foi desenvolvida para testar e reconhecer a eficacia de
vacinas da gripe. Apds a Sam, foi desenvolvida uma segunda aplicacédo de |A para
desenvolver potenciais vacinas, as quais Sam analisou e separou as dez mais
promissoras. Essas candidatas, entdo, foram testadas ao longo de varias semanas
pela equipe de humanos da Universidade para se chegar a um resultado final. A
equipe partiu, portanto, de um numero pequena de vacinas em potencial gragas a
participagdo criativa e combinativa da IA. Segundo esses cientistas, foi a primeira
vez que uma vacina foi desenvolvida com o auxilio de IA (GULLAND, 2019).

Partindo de todos esses casos referidos acima, € possivel concluir que a
tecnologia atual ja € suficiente para permitir que a IA exerga relevante papel no
processo criativo de desenvolvimento de novos inventos. O nivel dessa participacéo,
inclusive, esta crescendo de forma exponencial, com o aprofundamento do uso de
tecnologias de aprendizado profundo e, especialmente, de redes neurais artificiais,

que simulam de forma mais similar o funcionamento de um cérebro humano. Nada

4% Disponivel em: https://www.ibm.com/watson/about. Acesso em 06 nov. 2022.
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obstante, esse nivel de participacdo da IA nao é refletido nos pedidos de depdsitos
de patentes, os quais sdo formulados sempre listando-se pessoas humanas como
inventoras. Esse ponto, sugere Abbott (2020), indica que muitos desenvolvedores de
aplicacdes de IA inventivas estdo listando a si préprios como os inventores dos
inventos desenvolvidos pelas suas aplicagdes de |A, precipuamente a fim de evitar
indeferimento dos seus pedidos de patentes — como fizeram Thaler e Koza no caso
das invengdes desenvolvidas pela Maquina Criativa e pela Maquina de Invencao,
respectivamente.

De mais a mais, também n&o se deve confundir a participacao inventiva de
aplicagcbes de IA com a sua participagdo como mera ferramenta do inventor —
situagao esta ainda muito mais comum no cenario atual. Nestes casos, a |A serve ao
verdadeiro inventor humano como um mero meio de concretizar a invengao, como
uma calculadora, por exemplo, ndo participando do processo de concepg¢ao em si do
bem patenteavel.

No caso de um invento desenvolvido com auxilio de um software de |A
inventiva, ao menos diante da tecnologia atual, seres humanos obrigatoriamente
precisam ser envolvidos no processo de concepc¢do. Isso porque nao ha nenhum
programa de IA que tenha se autodesenvolvido de uma matéria bruta, sem
intervencdo humana. Isso nao significa, contudo, que um programa de computador
de IA inventiva ndo possa ser de fato o unico responsavel pela conce¢gao de um
invento. Pensar o contrario e alegar que o cientista que desenvolveu a aplicacéo de
IA também teria participado da concepg¢éo do invento por ela desenvolvida, segundo
Abbott (2020), seria 0 mesmo que reconhecer como inventores os professores de
um aluno que desenvolveu um bem patenteavel, ou mesmo os pais desse aluno, ja

que o conceberam e o criaram. Sobre essa situag&o, discorre o autor (2020, p. 187):

Se um cientista da computagdo cria uma IA para desenvolver
informagbes uteis de forma autbnoma e a |A cria um resultado
patenteavel em uma area nao prevista pelo inventor, ndo haveria
razao para o cientista se qualificar como um inventor no resultado da
IA (tradugdo nossa).>°

De toda sorte, também cabe expor que ndo ha impedimento algum ao

reconhecimento da colaboracido entre uma aplicagdo IA e um ser humano dentro de

%0 Do original, em inglés: If a computer scientist creates an Al to autonomously develop useful
information and the Al creates a patentable result in an area not foreseen by inventor, there would be
no reason for the scientist to qualify as an inventor on the Al’s result.
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um processo inventivo. Tome-se por exemplo o seguinte caso descrito por Abbott
(2020): um engenheiro que insere informagdes e uma tarefa em um programa de IA
inventiva, que, por sua vez, gera um resultado novo, nado esperado pelo engenheiro.
O engenheiro entdo pode alterar o resultado n&o esperado, inclusive com o auxilio
da prépria aplicagdo de IA, para gerar um segundo resultado, este sim patenteavel.
Nessa hipotese, adotando-se o entendimento de Abbott, pode-se dizer que tanto o
engenheiro, quanto a aplicagéo IA, teriam contribuido no processo de concepgao do
invento. Nesse contexto, (ABBOTT, 2020, p. 78),

[...] O envolvimento da IA [no processo de desenvolvimento da
invencao] pode ser conceitualizado em um espectro: por um lado,
uma IA é simplesmente uma ferramenta que auxilia um inventor
humano; por outro lado, a I|A automatiza funcionalmente a
concepgéao. A IA capaz de agir de forma autbnoma, como a maquina
de criatividade e a maquina de invengdo, ficam na dultima
extremidade do espectro (tradugéo nossa).’’

Partindo dessa premissa, ndo é desarrazoado concluir que em alguns casos
€ possivel que um invento seja desenvolvido sem que haja uma participagcéo
tradicional de um humano no processo inventivo do resultado patenteavel.
Comparativamente, pense-se na hipdtese de um diretor executivo de uma
companhia de televisores que pede a seus engenheiros subordinados para que
desenvolvam uma televisdo com o dobro da maior resolugéo de imagem disponivel
no mercado. Se, de alguma forma, os engenheiros forem bem sucedidos na
concepgao desse novo produto revolucionario, isso nao significa concluir que o
diretor executivo sera considerado um dos inventores, muito embora possa ser o
titular dos direitos da patente a ser obtida. Mas, e se ao invés de engenheiros
humanos, o produto tiver sido concebido por uma aplicagdo de IA de forma
absolutamente autbnoma e imprevisivel a seus programadores, assim como teria
sido no caso do diretor executivo que simplesmente ordena seus subordinados?
Quem seria considerado o inventor nessa hipbétese? Essa questao pode se tornar
ainda mais complexa quando varios sujeitos distintos utilizam a aplicagdo da IA,

alimentando-a com informacdes ndo previstas por seus desenvolvedores.

51 Do original em inglés: Al involvement might be conceptualized on a spectrum: On one end, an Al is
simply a tool assisting a human inventor; on the other end, the Al functionally automates conception.
Al capable of acting autonomously such as a creativity machine and the invention machine fall on the
latter end of the spectrum.
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Concretizando essa problematica, em 2019, Beat Weibel, chefe do setor de
propriedade intelectual da Siemens, em carta enderecada ao diretor de patentes do
USTPO, informou que a empresa possui sistemas de aprendizado profundo capazes
de criar de forma autbnoma programas de computador e produtos mecanicos e de
sintetizar novos compostos quimicos, o que lhes gera certa dificuldade ao indicar o
inventor nas aplicacbes das patentes de produtos desenvolvidos com esses
sistemas (WEIBEL, 2019). No mesmo ano, Abbott e Thaler deram inicio a projeto
denominado “Inventor Artificial”, a partir do qual demonstram que aplicagdes de IA

inventivas ja sao realidade.

4.1.2 O Projeto do inventor artificial

Stephen Thaler, o mesmo cientista que desenvolveu a Maquina Criativa em
1994, é o inventor também da invengdo denominada “Dispositivo eletro-6ptico e
meétodo para identificar e induzir estados topoldgicos formados entre modulos
neurais interconectados” (tradugdo nossa)®?, a qual é referida de forma mais
simplificada pela sigla DABUS, que resume a expressao em inglés Device for the
Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience.

Referida invencéo é objeto da patente de numero US10423875B2, deferida
em 24 de setembro de 2019 pelo USTPO e que cobre uma mecanica pela qual
vastos enxames de redes neurais se unem para formar cadeias que codificam
conceitos coletados de seu ambiente. Nas palavras de Thaler (2019), “esse novo
paradigma de IA é usado para combinar de forma autbnoma conceitos simples em
conceitos mais complexos que, por sua vez, langam uma série de memoarias, que
expressam as consequéncias antecipadas dessas ideias” (tradugdo nossa)®.

Diferentemente da Maquina Criativa, DABUS possui as suas vastas redes
neurais desconectadas, cada uma contendo memdrias inter-relacionadas de
diferentes naturezas, como linguistica, visual ou auditiva. Essas redes, segundo

Thaler (2019), “estdo constantemente se combinando e se desprendendo devido ao

52 Do original em inglés: Electro-optical device and method for identifying and inducing topological
states formed among interconnecting neural modules.

53 Do original em inglés: In general, this new Al paradigm is used to autonomously combine simple
concepts into more complex ones that in turn launch a series of memories, that express the
anticipated consequences of those ideas.
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caos cuidadosamente controlado introduzido dentro e entre elas” (tradugdo nossa)®*.
Por meio de ciclos cumulativos de aprendizado e desaprendizado, parte dessas
redes se interconecta em estruturas que representam conceitos complexos. Assim

segue explicando Thaler (2019) o funcionamento de sua invengao:

Essas cadeias de conceitos tendem a se conectar com outras
cadeias que representam as consequéncias antecipadas de qualquer
conceito. A partir dai, tais estruturas efémeras desaparecem, a
medida que outras tomam seu lugar, de uma maneira que lembra o
que nos humanos consideramos fluxo de consciéncia. Assim, a
enorme diferenca entre a Maquina Criativa e a DABUS é que as
ideias ndo sao representadas pelos padrées ‘on-off’ de ativagdes de
neurdnios, mas por essas estruturas ou formas efémeras formadas
por cadeias de redes que estdo se materializando e
desmaterializando rapidamente. Se por acaso uma dessas ideias
representadas geometricamente incorpora um ou mais resultados
desejaveis, essas formas sado seletivamente reforgadas, enquanto
geometrias representando nogdes indesejaveis sdo enfraquecidas
por uma variedade de mecanismos. No final, essas ideias sao
convertidas em memorias de longo prazo, permitindo que a DABUS
seja interrogada por suas invengdes e descobertas cumulativas
(tradugdo nossa).>®

As ideias geradas pelos milhdes a trilhdes de redes neurais de DABUS sé&o
isoladas e filtradas por outras redes neurais da propria DABUS, chamadas por
Thaler de filtros de novidade, que se adaptam ao status quo de qualquer ambiente e
destacam quaisquer desvios de normalidade. Em 2019, DABUS, segundo Thaler,
isolou duas dessas ideias que foram geradas pelas suas proprias redes neurais,
sem que |lhe fossem dadas instrugbes ou diretivas, ou mesmo algum problema
especifico para resolver (CARLSON, 2020), e desenvolveu, dessa forma, dois
produtos dotados de novidade, atividade inventiva e aplicagédo industrial.

O primeiro deles é um tipo inovador de recipiente plastico para alimentos e
bebidas que usa geometria fractal permitir que varios recipientes sejam acoplados

54 Do original em inglés: [...] are constantly combining and detaching due to carefully controlled chaos
introduced within and between them.

%5 Do original em inglés: “Por sua vez, essas cadeias de conceitos tendem a se conectar com outras
cadeias que representam as consequéncias antecipadas de qualquer conceito. A partir dai, tais
estruturas efémeras desaparecem, a medida que outras tomam seu lugar, de uma maneira que
lembra o que nés humanos consideramos fluxo de consciéncia. Assim, a enorme diferenga entre
Creativity Machines e DABUS é que as ideias ndo sdo representadas pelos padrées ‘on-off’ de
ativagées de neurbnios, mas por essas estruturas ou formas efémeras formadas por cadeias de redes
que estdo se materializando e desmaterializando rapidamente. Se por acaso uma dessas ideias
representadas geometricamente incorpora um ou mais resultados desejaveis, essas formas sao
seletivamente reforgadas (Figuras 1 e 2), enquanto geometrias representando nogbes indesejaveis
sdo enfraquecidas por uma variedade de mecanismos. No final, essas ideias sdo convertidas em
memorias de longo prazo, permitindo que DABUS seja interrogado por suas invengbes e descobertas
cumulativas”.
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entre si, melhorando a aderéncia entre eles e a transferéncia de calor para dentro e

para fora do recipiente, conforme o proprio resumo de divulgagéo da aplicagdo®®:

Um recipiente para uso, por exemplo, para bebidas, tem uma parede
com uma superficie externa e uma parede interna de espessura
substancialmente uniforme. A parede tem um perfil fractal que
proporciona uma série de elementos fractais nas superficies interior e
exterior, formando cavidades e protuberancias no perfil da parede e
na qual uma cavidade vista de uma das superficies exterior ou
interior forma uma protuberancia no outras superficies exteriores ou
interiores. O perfil permite que varios recipientes sejam acoplados
entre si por interconexado de pocos e protuberancias nos recipientes
correspondentes. O perfil também melhora a aderéncia, bem como a
transferéncia de calor para dentro e para fora do recipiente (tradugéo
nossa).”’

Ja a segunda invengao que teria sido desenvolvido de forma auténoma por
DABUS € um farol de sinalizacdo que emite pulsos de luz em padrdes
especializados projetados para serem exclusivamente identificaveis de outras fontes

de luz. Esse invento, por sua vez, € assim resumido na divulgagéo da aplicagéo®:

A presente invengao revela dispositivos e métodos para atrair maior
atencgao. Os dispositivos incluem: um sinal de entrada de um trem de
pulso lacunar com caracteristicas de uma frequéncia de pulso de
aproximadamente quatro Hertz e uma dimensao fractal de trem de
pulso de aproximadamente metade; e pelo menos uma fonte de luz
controlavel configurada para ser operada de forma pulsante pelo
sinal de entrada; em que uma chama neural emitida a partir de pelo
menos uma fonte de luz controlavel como resultado do trem de pulso
lacunar é adaptada para servir como um farol de sinal
exclusivamente identificavel sobre fontes de atengao potencialmente
concorrentes acionando seletivamente filtros de detecgdo de
anomalias humanos ou artificiais, atraindo assim atencgao reforgada
(tradugdo nossa).>®

%6 Disponivel em: https://artificialinventor.com/wp-content/uploads/2019/07/Fractal-Container-
Application.pdf. Acesso em 10 set 2022. Acesso em: 06 nov. 2022.

57 Do original em inglés: “A container for use, for example, for beverages, has a wall with and external
surface and an internal wall of substantially uniform thickness. The wall has a fractal profile which
provides a series of fractal elements on the interior and exterior surfaces, forming pits and bulges in
the profile of the wall and in which a pit as seen from one of the exterior or interior surfaces forms a
bulge on the other of the exterior or interior surfaces. The profile enables multiple containers to be
coupled together by inter-engagement of pits and bulges on corresponding ones of the containers.
The profile also improves grip, as well as heat transfer into and out of the container’.

58 Disponivel em: https://artificialinventor.com/wp-content/uploads/2019/07/Neural-Flame-
Application.pdf. Acesso em: 06 nov. 2022.

%% Do original em inglés: The present invention discloses devices and methods for attracting enhanced
attention. Devices include: an input signal of a lacunar pulse train having characteristics of a pulse
frequency of approximately four Hertz and a pulse-train fractal dimension of approximately one-half;
and at least one controllable light source configured to be pulsatingly operated by the input signal;
wherein a neural flame emitted from at least one controllable light source as a result of the lacunar
pulse train is adapted to serve as a uniquely-identifiable signal beacon over potentially-competing
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Em outras palavras, e de forma ainda mais resumida, a primeira invencao de
DABUS €& um recipiente para alimentos que usa desenhos fractais para criar
cavidades e protuberancias em suas laterais, o que além de facilitar a transferéncia
de calor entre o ambiente interno e externo do recipiente também facilita o transporte
e 0 manuseio do produto por bragos robdticos. Ja a segunda invengado de DABUS é
uma lampada projetada para piscar em um ritmo que imita padrbes de atividade
neural que acompanham a formacao de ideias, dificultando a sua nao percepc¢ao.

A partir desses dois inventos que, como dito anteriormente, foram, segundo
Thaler, desenvolvidos de forma exclusiva e autbnoma por DABUS sem que nenhum
humano lhe desse instrugbes ou um problema para resolver, iniciou-se o Projeto
Inventor Artificial. Liderado por Thaler e Abbott, e composto também por advogados
especializados em propriedade industrial ao redor dos cinco continentes, esse
projeto foi iniciado em 2019 e tem como objetivo principal a promogéo do dialogo
sobre o impacto social, econdmico e legal das tecnologias da 4% Revolugéo
Industrial, em especial da IA, e também o de gerar orientagédo as partes interessadas
sobre a capacidade de protecdo dos inventos desenvolvidos autonomamente por
aplicagdes de IA (ARTIFICIAL INVENTOR, s.d.).

Para a concretizag&do do projeto, foram depositados pedidos de patentes das
duas invengdes desenvolvidas por DABUS em diversos paises, seja por meio de
depdsito direto nos respectivos escritérios de patentes nacionais, seja por meio de
depdsito dos pedidos via PCT. Os pedidos foram todos formulados em nome de
Thaler e foi indicada DABUS como inventora, com a observacido de que os inventos
foram gerados de forma autbnoma pela referida aplicacdo de IA. Essa pesquisa é
responsavel por ser a primeira a listar uma aplicacdo de |IA como inventora em
depdsitos de pedidos de patentes.

Ao todo, foi solicitada a analise dos pedidos por quinze escritorios de
patentes ao redor do mundo: (1) no dos Estados Unidos (acrbnimo em inglés
USTPO) — numero do pedido 16/524,350; (2) no do Reino Unido (acrébnimo em
inglés UK IPO) — numeros dos pedidos GB1816909.4 e GB1818161.0; (3) no da
Europa (EPO) — numeros dos pedidos EP3564144 e EP3563896; (4) no da
Alemanha (acrénimo em inglés DPMA) — numeros dos pedidos 18 W (pat) 28/20 e

attention sources by selectively triggering human or artificial anomaly-detection filters, thereby
attracting enhanced attention.



113

12 W (pat) 21/20; (5) no da Australia (acrénimo em inglés IP Australia) — numero do
pedido AU 2019363177, (6) no da Africa do Sul (acrénimo em inglés CIPC) —
numero do pedido ZA2021/03242; (7) no do Brasil (acrébnimo INPI) — numero do
pedido BR 112021008931-4; (8) no do Canada (acrénimo em inglés CIPO) — numero
do pedido pendente; (9) no da China (acrénimo em inglés CNIPA) — numero do
pedido CN 2019800061580; (10) no da india (acrénimo em inglés IPl) — nimero do
pedido IN 202017019068; (11) no de Israel (acrébnimo em inglés ILPO) — numeros
dos pedidos 268604 e 268605; (12) no do Japao (acronimo em inglés JPO) —
numero do pedido JP 110001519; (13) no da Nova Zelandia (acrénimo em inglés
IPONZ) — numero do pedido NZ 776029; (14) no da Coréia do Sul (acrbnimo em
inglés KIPO) — numero do pedido KR 10-2020-7007394; (15) no da Arabia Saudita
(acrébnimo em inglés SAIP) — numero do pedido 521422019; (16) no da Suigca —
numero do pedido 00408/21; e (17) no de Taiwan (acrébnimo em inglés TIPO) —
numeros dos pedidos TW 108137438 e TW 108140133.

Até setembro de 2022, o USTPO, o UK TPO, o EPO, o DPMA, o IA
Australia, o IPONZ, o TIPO, o KIPO, a CNIPA e o INPI ja haviam analisado esses
respectivos pedidos de depdsitos de patente e os indeferido, todos sob a justificativa
de ndo ser possivel uma aplicagao de IA ser listada, no lugar de um ser humano,
como inventora em um pedido de patente. O CIPC, da Africa do Sul, até o momento,
€ 0 Uunico escritorio que concedeu as patentes nos moldes requeridos. Essas
patentes sul-africanas de Thaler sao, inclusive, as primeiras patentes de invencgao
que possuem registrado como inventor um sujeito ndo humano.

Especificamente em relacdo ao pedido formulado no Brasil, a Diretoria de
Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados
(DIRPA), vinculada ao INPI, formulou consulta junto a Procuradoria Federal
Especializada da Coordenacido-Geral Juridica de Propriedade Industrial da
Advocacia Geral da Unido (AGU) questionando-a “sobre a possibilidade de
indicagado e de nomeacéao de inteligéncia artificial como inventora em um pedido de
patente apresentado no Brasil” (BRASIL, 2022). O parecer da Procuradoria,
assinado pelo Procurador Federal Marco Fioravante Villela Di lulio e cujos
fundamentos serdao aprofundados mais adiante, foi no sentido de “impossibilidade de
indicagao ou de nomeacgao de inteligéncia artificial como inventora em um pedido de
patente apresentado no Brasil, ex vi do contido no artigo 6° da Lei n. 9.279/96 e do
disposto na Convencédo da Unido de Paris (CUP) e no Acordo TRIPS” (BRASIL,
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2022). Adotando exatamente a mesma linha conclusiva externada por Di lulio em
seu parecer, o INPIl, em setembro de 2022, indeferiu os pedidos de patente
formulados pela equipe de Thaler, sob a justificativa de impossibilidade de
nomeacao de uma aplicacdo de IA como inventora, ao invés de um ser humano.

Essa questdo também ja foi judicializada em alguns dos paises cujos
escritorios de patentes indeferiram os pedidos de patentes que mencionavam
DABUS como inventora. Na Australia, um juiz de primeiro grau, em julho de 2021,
determinou ao escritério de patentes daquele pais que concedesse a patente de
invencéo desenvolvida pela DABUS nos moldes pleiteados originalmente por Thaler.
Extrai-se dos fundamentos dessa referida decisdo (AUSTRALIA, 2021):

Em resumo, na minha opinido, um inventor reconhecido pela Lei
pode ser um sistema ou dispositivo de inteligéncia artificial. Mas esse
inventor ndo humano nao pode ser um requerente de uma patente
nem uma outorgante de uma patente. Portanto, manter [a decisdo de
conceder a patente] € consistente com a realidade da tecnologia
atual. E consistente com a lei. E é consistente com a promoc¢ao da
inovacéo (tradugéo nossa). %

Essa foi a primeira decis&o judicial que permitiu que um sujeito ndo humano
fosse listado como inventor em um registro de patente. Nada obstante, em abril de
2022, a justica australiana, por meio de seu Pleno Tribunal Federal, reformou o
julgado do magistrado de piso para indeferir o pedido de Thaler, ponderando que a
concessao de uma patente tem como premissa uma invengdo que surge da mente
de um inventor pessoa fisica, e que o direito a uma patente deve, em ultima analise,
derivar de tal inventor humano (AUSTRALIA, 2022).

O posicionamento do Pleno Tribunal australiano é alinhado ainda com o
entendimento externado em decisdes judiciais colegiadas ja proferidas na
Alemanha, na Inglaterra e nos Estados Unidos, em ag¢des movidas pela equipe de
Thaler e Abbott. Em todos esses processos, 0s juizes, analisando as legislagdes
locais, que compartilham dos mesmos principios gerais de protecdo de patentes
postos na Convencao de Paris, concluiram nao ser possivel que uma aplicagao de

IA seja listada como inventora em um depdsito de patente.

80 Do original em inglés: In summary, in my view, an inventor as recognised under the Act can be an
artificial intelligence system or device. But such a non-human inventor can neither be an applicant for
a patent nor a grantee of a patent. So to hold is consistent with the reality of the current technology. It
is consistent with the Act. And it is consistent with promoting innovation.
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Os fundamentos de todos esses tribunais serdo melhor aprofundados no
topico seguinte, mas adianta-se desde ja que na Alemanha, a Corte Federal de
Patentes chegou a essa conclusdo fundamentando que o direito do inventor de ser
designada como tanto baseava-se na chamada honra do inventor, que € impossivel
para uma aplicacao de |IA (ALEMANHA, 2022). Na Inglaterra, o fundamento utilizado
pela Corte de Apelagéo foi o de que o manual de patentes daquele pais exige, em
sua secao 13(2), que o requerente lista a pessoa ou as pessoas que acredita ser o
inventor ou o inventor, o que impossibilitaria a indicagdao de uma aplicacao de IA.
Essa conclusédo da Corte de Apelacdo da Inglaterra foi firmada por maioria de votos
(dois a um), sendo relevante destacar que o magistrado vencido votou no sentido de
conceder a patente pleiteada por Thaler, pois teria sido corretamente o inventor pela
crenca do requerente, independentemente do fato de ser uma pessoa natural ou ndo
(REINO UNIDO, 2022). Por fim, nos Estados Unidos, a conclus&o de indeferimento
do pedido de patente pleiteada por Thaler pela Corte do Circuito Federal se deu sob
o argumento de que a Patent Act norte-americana define o inventor como um
individuo ou individuos e que uma aplicagao de IA ndo pode ser assim considerada.
Complementarmente, argumentou a Corte que a jurisprudéncia da Suprema Corte
daquele pais € no sentido de que o termo individuo diz respeito apenas a seres
humanos (ESTADOS UNIDOS, 2022).

Todas essas decisbes referidas sao recorriveis e, até o momento de
publicagdo deste trabalho, nenhuma delas tornou-se definitiva. Sem embargo, do
que se vé dos argumentos utilizados tanto pelos escritorios de patentes, quanto
pelos Tribunais de Justiga que ja apreciaram os pedidos de Thaler e sua equipe, a
tendéncia nacional e internacional € a de que nao serao aceitos pedidos de patentes
em que sejam listadas aplicagdes de IA como inventores, ainda que os respectivos
inventos tenham sido autonomamente concebidos por elas, sem a participagao

direta de um humano no processo inventivo.

42 A ATUAL PROTEGCAO JURIDICA DE INVENTOS CONCEBIDOS POR
APLICACOES DE IA

Identificados os elementos que permitem concluir que a tecnologia de IA

atual ja é suficiente para a concepgédo de inventos de forma autbnoma e sem
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participagdo humana direta no processo inventivo, expde-se, adiante, como tais
inventos podem (ou n&o) se encaixar nas atuais regras protetivas do direito das
patentes. Em um primeiro momento, abordam-se especificamente as regras do
direito brasileiro e, em um segundo momento, mostra-se como essa proteg¢do (ou
falta de) vem sendo abordada em diferentes ordenamentos juridicos ao redor do

mundo.

4.2.1 No direito brasileiro

A Constituicdo Federal do Brasil prevé expressamente que a lei assegurara
protecdo as criagdes industriais, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnologico e econdmico do pais (inciso XXIX do artigo 5°).
Partindo desse paradigma, discorreu-se no primeiro capitulo deste trabalho sobre os
pressupostos para a concessdo de uma patente conforme o sistema de patentes
brasileiro. Adotando-se como base a ligdo de Denis Borges Barbosa, expbs-se os
trés pressupostos técnicos para a concessido das patentes, os quais sao aqueles
previstos de forma expressa no artigo 8° da LPI: a novidade, a atividade inventiva e
a aplicagao industrial.

Ato continuo, pelo que se verificou na exposi¢gao do segundo capitulo e da
primeira parte deste terceiro capitulo, evidenciou-se que ja existem aplicagées que
se utilizam de IA inventiva que sdo capazes de conceber, autonomamente ou em
conjunto com pessoas naturais, produtos ou processos que preencham esses trés
pressupostos técnicos. Chega-se a conclusado de que nao ha, desta forma, nenhum
empecilno ao preenchimento dos pressupostos técnicos das patentes de forma
autbnoma por aplicacdes de IA, até mesmo porque sao pressupostos que dizem
respeito apenas ao invento em si, e ndo a quaisquer caracteristicas do sujeito
inventor. Nao por outra razdo, entdo, que Thaler teve concedida a sua patente
denominada Dispositivo para a Geracédo Auténoma de Informacdes Uteis, que, como
visto, foi desenvolvida autonomamente pela Maquina Criativa, conforme relatado
pelo proprio Thaler, que apenas se nhomeou como inventor na aplicacao de patente
para evitar um indeferimento pela ndo indicagdo de um inventor humano.

O projeto Inventor Artificial, conduzido por Thaler e Abbott, também
evidencia a possibilidade de preenchimento dos quesitos técnicos para concessao
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de uma patente por uma aplicacdo de IA inventiva. Isto porque, do que se vé das
respostas dos escritorios de patentes e dos 6rgdos de justica estrangeiros que ja
apreciaram os pedidos de depdsito de patentes relacionadas a DABUS, n&do ha, em
nenhuma delas, fundamentagdo negativa no sentido de n&o preenchimento dos
critérios de novidade, atividade inventiva ou aplicagao industrial pelo simples fato de
o inventor ter sido listado como um ser artificial. Em todas as decisbes de
indeferimento dos pedidos de patentes das invengdes desenvolvidas por DABUS o
fundamento é relacionado apenas a insuficiéncia descritiva do requerimento, pela
nao indicagdo de uma pessoa natural como inventora.

Especificamente no caso do pedido de Thaler depositado no Brasil — o
primeiro em solo nacional a listar uma aplicagdo de IA como inventora — o
indeferimento pelo INPI se deu com base no ja referido Parecer n. 00024/2022 da
Procuradoria Especializada do instituto em questdo. Segundo consta nesse
documento, ndo é possivel o deferimento de um pedido de patente apresentado no
Brasil em que seja indicada uma aplicagao de IA como inventora, especialmente em
razao do disposto no artigo 6° da LPI, segundo o qual “ao autor de inveng¢do ou
modelo de utilidade sera assegurado o direito de obter a patente que |he garanta a
propriedade, nas condigbes estabelecidas nesta Lei” (BRASIL, 1996). O paragrafo
quarto desse artigo ainda prevé que o inventor sera nomeado e qualificado, podendo
requerer a ndo divulgagcédo de sua nomeacéo. (BRASIL, 1996).

Interpretando as disposigdes legais mencionadas, o Procurador Federal
Marco Fioravante Villela Di Julio, que assinou o Parecer mencionado, argumenta
que o direito do autor do invento de ser reconhecido como tal € uma decorréncia do
direito de personalidade. Sendo assim, pontua, “o inventor deve, necessariamente,
ser uma pessoa, na acepg¢ao do artigo 1° do Cdédigo Civil (‘toda pessoa é capaz de
direitos e deveres na ordem civil”)” (BRASIL, 2022, fl. 4). Aduz o Procurador, ainda,
que os direitos de propriedade industrial, assim como os direitos autorais, resultam
de criagdo humana, sendo disciplinados por legislagdo especifica, e ndo resultam de
processos naturais ou simplesmente mecanicos, como produtos gerados de forma
espontanea por determinada coisa (BRASIL, 2022). Por fim, Di Julio conclui que
eventuais patentes de invengdo geradas por IA desafiam o atual sistema de
protecdo dos direitos da propriedade industrial, ndo s6 do Brasil, mas o sistema
internacional como um todo. Sendo assim, assevera que para que a protegao seja

devida € necessaria a elaboragao e a edigédo de legislagdo especifica que discipline
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a inventividade desenvolvida por maquinas dotadas de IA, o que deve ser
antecedido pela celebracédo de tratados internacionais especificos que objetivem a
uniformizacdo dos principios para a protecdo nos ordenamentos nacionais.
Principalmente porque a disciplina normativa desse tema impacta na preservacgéo de
investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, evitando o
desestimulo no segmento ao garantir o “devido reconhecimento de direitos de
propriedade industrial gerados por agentes diversos da pessoa humana” (BRASIL,
2022, p. 4).

A decisdo do INPI de indeferimento do pedido de patente formulada por
Thaler que adotou o Parecer de Di Julio como base de fundamentacgao foi a primeira
no Brasil a apreciar o tema. A discussao certamente sera judicializada, assim como
estd sendo nos demais paises em que o projeto do inventor artificial estda sendo
conduzido. A equipe de Thaler, no Brasil representada pelos advogados
especialistas em propriedade intelectual Flavia Mansur Murad Schaal, Pedro Vilhena
e Rodrigo Carvalho, defende tese de que a legislagado brasileira n&do exige que o
inventor em um pedido de patente tenha necessariamente que ser uma pessoa
natural. A uma, porque a unica parte do artigo 6° da LPI que menciona a figura do
inventor € o seu paragrafo quarto, que apenas dispde que o inventor deve ser
nomeado e qualificado, ndo pressupondo qualquer outra exigéncia ou requisito
formal, como a demonstragdo de capacidade juridica do inventor. A duas, porque
nao ha, no ordenamento juridico brasileiro, uma definicdo para o termo inventor ou
uma delimitagdo clara dos requisitos necessarios para sua identificacdo (SCHAAL,
VILHENA e CARVALHO, 2022).

Além disso, pontuam os advogados que a avaliagdo de admissibilidade de
um pedido de patente deve considerar, mais do que se o inventor € humano ou nao,
se foi constituido o direito de requerer e obter a patente em favor do requerente
indicado na petigdo. No caso das patentes objeto do requerimento de Thaler, € este
o indicado como sujeito titular dos direitos patrimoniais da patente solicitada,
indicagao posta com base na parte final do paragrafo segundo do artigo 6° da LPI,
que dispde que a patente podera ser requerida “por aquele a quem a lei ou o
contrato de trabalho ou de prestacdo de servicos determinar que pertenca a
titularidade” (BRASIL, 1996). Essa disposigao legal prevé o nascimento de um direito
de titularidade de forma originaria a um titular “n&o-inventor”, independentemente de

qualquer direito prévio atribuido ao criador da invencéo, pois exige-se apenas que a
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titularidade seja estabelecida por lei ou por contrato. Partindo desse pressuposto,
segundo Schaal, Vilhena e Carvalho em peticdo enderegcada ao INPI, é o solicitante
da patente que deve obrigatoriamente ser um agente capaz, sendo irrelevante se o
inventor possui ou ndo capacidade (SCHAAL, VILHENA e CARVALHO, 2022).

No caso da solicitacdo de Thaler, afirmaram Schaal, Vilhena e Carvalho
(2022) ainda que indica-lo como inventor, e ndo o sistema DABUS, constituiria ato
ilicito civil e potencial crime de falsa informacdo em processo administrativo, posto
que foi DABUS a verdadeira e unica inventora dos bens objetos do requerimento.
Nada impede, por outro lado, que Thaler seja o sujeito indicado como proprietario
dos direitos pleiteados, posto que € o sujeito que, por lei, detém a propriedade do
sistema DABUS, sendo, como tal, proprietario dos frutos e produtos gerados pela
maquina, conforme regramento do artigo 1.232 do Codigo Civil: “os frutos e mais
produtos da coisa pertencem, ainda quando separados, ao seu proprietario (...)"
(BRASIL, 2002). A aplicabilidade desse regramento, assim como as disposi¢cdes
acerca dos frutos como bens acessorios (artigos 92 e 95 do Codigo Civil) e da boa-
fé do possuidor e presungao de propriedade (artigos 1.214 e 1.231 do Cadigo Civil)
a bens de propriedade industrial foi justificada pelos referidos advogados com base
no artigo 5° da LPI, que equipara os direitos de propriedade industrial a bens moveis:
“‘Art. 5° Consideram-se bens moveis, para os efeitos legais, os direitos de
propriedade industrial” (BRASIL, 1996).

A questéao retratada acima é a concretizagao do problema de pesquisa deste
trabalho e revela um verdadeiro paradoxo no tocante a tutela juridica dos inventos
desenvolvidos por aplicacdo de IA pelo direito brasileiro. E fato que a Constituicdo
Federal prevé como direito fundamental a protecdo de inventos industriais,
precipuamente com o objetivo maior de conferir protecdo ao interesse social e de
desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do pais. E fato, também, que a LPI prevé
que para que essa protegcédo seja concedida é necessario, além do preenchimento
dos pressupostos técnicos, o preenchimento de outros ndo técnicos — dentre eles a
suficiéncia descritiva do requerimento, a qual exige, conforme o ja citado artigo 6° da
Lei, a nomeacgdo e a qualificagdo do inventor, também chamado pelo legislador de
“autor de invencdo ou modelo de utilidade”, a fim de que possam ser assegurados
os direitos morais de autoria do invento. A exigéncia de indicagdo de um inventor
humano para assegurar esses direitos morais impede, contudo, a protegdo por

patentes sobre um invento concebido autonomamente por uma aplicacdo de IA, o
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que demonstra aparente conflito entre direitos morais do autor do invento e direitos
patrimoniais de patente sobre o invento.

Boa parte dessa problematica ocorre porque a legislagdo brasileira n&o
possui texto que defina o sujeito ora denominado inventor, ora denominado autor de
invencdo ou de modelo de utilidade, ou ainda que traga os requisitos para sua
caracterizagdo. E isso que faz surgir a divida acerca da necessidade ou ndo de ser
um sujeito humano. O conceito geral da expressao autor, por outro lado, pode ser
extraido de outros diplomas legais. A Lei de Direitos Autorais (Lei Federal n.
9.610/98), nesse contexto, possui viés antropologico e é clara ao definir em seu
artigo 11 que “autor é a pessoa fisica criadora de obra literaria, artistica ou cientifica”
(BRASIL, 1998). A preocupacéo do legislador de limitar a autoria a pessoas fisicas &
explicada por Otavio Afonso, ex-funcionario do CNDA (Conselho Nacional de Direito
Autoral), em nota argumentativa expressamente mencionada da tese de doutorado

da pesquisadora Mariana Valente (2018, p. 262), cujo trecho assim dispde:

A Nota argumentava que “o principio de que a autoria é prerrogativa
da pessoa fisica criadora da obra” era expresso na legislagdo de
varios paises, como Alemanha, Espanha e Suica, e que a auséncia
dessa disposicao abria a “possibilidade de que pessoas juridicas
incumbidas nao da criagdo, mas apenas da producéo e distribuigao
comercial da obra sejam consideradas autores”.

Comenta Valente (2018) em sua tese que a limitagdo de autoria a pessoas
fisicas pela Lei de Direitos Autorais refletiu uma tendéncia internacional da época,
diferenciando-se das disposi¢des da Convencao de Berna e possuindo como fungao
maior a garantia de direitos de autores, especialmente os musicais, em detrimento
de editoras e gravadoras. Como excegao a essa regra, existem os artigos 50, incisos
VIII, alinea h e X, e os artigos 81, 91 e 95 da mesma Lei, que preveem hipoteses em
que pessoas juridicas poderédo ser titulares de direitos conexos de autor.

Ja a Lei de Programas de Computador (Lei Federal n. 9.609/98) possui em
seu artigo 4° disposicdo que estabelece, em sintese, que, salvo estipulagdo em
contrario, pertencerdo exclusivamente ao empregador, contratante de servigos ou
orgao publico, os direitos relativos a programa de computador que tenha sido
desenvolvido durante a vigéncia de contrato ou de vinculo estatutario (BRASIL,
1998). Essa disposi¢cdo, como preceitua Marcos Wachowicz (2010, p. 16), facilita
que uma pessoa juridica seja autora de programa de computador, como se esta
fosse uma obra coletiva, desde que haja previsao contratual expressa nesse sentido.
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Partindo da mesma perspectiva, Denis Borges Barbosa (2017, p. 1915) também

conclui pela possibilidade de autoria do programa de computador por uma pessoa

juridica:

[...] Urge compreender que a propria autoria ndo € deferida
necessariamente aos atores que realizam o trabalho de analise,
programacao, etc., mas aquele que exerce a escolha entre as formas
de codificacdo e estruturagdo, o que enfim determina entre as
alternativas livres a que deva ser aplicada em cada caso; e o fato de
a alternativa ser técnica ndo desfigura a autoria.

Especificamente acerca da tutela juridica sobre obras autorais desenvolvidas

por sujeitos que ndo sao pessoas fisicas ou juridicas (animais e aplicagbes de IA,

por exemplo) sob a ética do direito brasileiro, trata-se de discussdo também nova,

mas ja mais debatida do que a discussdo que envolve as criagdes industriais —

especialmente porque, ao contrario destes, ndo existem pressupostos técnicos para

a caracterizagao de obras autorais. Dentro desse cenario, Lukas Ruthes Gongalves

conduziu dissertagdo de mestrado concluida em 2019 em que abordou

especificamente a protecdo pelo direito autoral brasileiro de obras elaboradas por

aplicagdes de IA. Segundo o pesquisador (2019, p. 115),

[...] As leis de autor brasileiras ndo s&o adequadas para tutelar a
tecnologia da area da Inteligéncia Artificial e tampouco as obras
criativas fruto de suas aplicacbes. O proprio funcionamento e
dindmica da tecnologia de IA pressupde e depende do constante
fluxo de informagdes, enquanto que a legislagao foi posta para tutelar
e regular a distribuicdo de exemplares individualizados dessas obras,
dando pouca ou nenhuma margem para a livre circulagdo de
exemplares, o que foi tremendamente potencializado pela internet.

Conclui Gongalves (2019, p. 118), ainda, que:

[...] A possibilidade que uma aplicagdo de Inteligéncia Artificial teria
de se tornar autora do seu préprio trabalho seria por meio de pressao
aos oOrgdos legislativos competentes e, a curto prazo, ndo se
vislumbra essa possibilidade no territorio brasileiro. Até 14, trabalhos
criativos desenvolvidos por aplicacées de IA deverdo se submeter a
uma lei incompativel criada em um paradigma diverso por influéncia
de grupos de pressado que pensavam em ganhos econdmicos, € nao
na difusdo dessas obras.

A falta de protegéo pela Lei de Direitos Autorais as obras desenvolvidas por

aplicacao de IA decorre do fato de que essa norma possui dispositivos que impedem

expressamente a caracterizacdo de uma aplicagdo de IA como autora. Além do ja

mencionado artigo 11, que prevé que autor é a pessoa fisica criadora da obra, o
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artigo 7° da norma também prevé que as obras intelectuais protegidas sao criagdes
de espirito (BRASIL, 1998), as quais, segundo José de Oliveira Ascensdo, derivam
exclusivamente de humanos, que sdo 0s Unicos seres capazes de atribuir valor
cultural a uma criagdo (ASCENSAO, 1997, pp. 27-28):

Consequentemente, a obra literaria ou artistica pertence ao mundo
da cultura. S6 se capta através do espirito. Um animal é
completamente opaco a obra literaria ou artistica, s6 chegando a
percepcao de manifestacoes fisicas dispersas, como cores, sons ou
movimentos. Logo, todo o Direito de Autor € necessariamente Direito
da Cultura. A componente cultural tem de ser aqui muito forte, ndo se
deixando absorver por preocupag¢des comercialistas ou egocéntricas,
por exemplo.

N&o obstante, ainda que a Lei de Direitos Autorais traga esses dispositivos
para a caracterizagédo da figura do autor, e ainda que a LPI se utilize da expressao
“autor de invencdo ou modelo de utilidade” para se referir ao inventor, isso nao
significa, necessariamente, que as disposi¢cdes referidas acima sao aplicaveis ao
campo da propriedade industrial e, mais especificamente, das patentes. Nao se deve
perder de vista que os direitos de propriedade industrial possuem natureza
essencialmente patrimonial, para os quais a exclusividade econdmica, e nao
expressao criativa, € o fim principal da tutela juridica, ao contrario dos direitos
autorais.

Observando essa diferenga, Denis Borges Barbosa (2002, p. 5) pondera que
o regramento constitucional de um e outro ramo dos direitos intelectuais é diverso:
“‘Os direitos de propriedade industrial estdo sujeitos ao principio teleoldgico de
conformagdo ao desenvolvimento social, tecnologico e econémico do Pais, o que
nao se impde ao exercicio dos direitos morais sobre obras artisticas”. Barbosa
(2002, p. 5) assevera ainda que:

[...] Nao cabe, com base na contiguidade dos direitos de propriedade
intelectual - constru¢cdo ainda meramente retorica - aplicar a outrance
as normas relativas aos direitos morais, constantes da Lei 9.610/98,
as patentes ou marcas. O eventual empréstimo sofrera o filtro da
regra constitucional e a adaptacdo a um outro sistema de direito, de
propositos inteiramente distintos.

Sendo assim, eventual empréstimo das disposicoes da Lei de Direitos
Autorais referentes a definicdo e caracterizagdo de autoria ao universo dos direitos
de propriedade industrial deve, necessariamente, passar pelo referido “filtro da regra

constitucional”. Caso contrario, a garantia da exclusividade econémica decorrente do
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bem objeto da propriedade industrial poderia restar prejudicada para observancia de
eventual direito moral de autor — que, como visto, ndo é a finalidade maxima da
protecao das patentes.

Sem embargo, a falta de regramento juridico claro acerca da definicdo e dos
critérios de caracterizagdo da figura do inventor ou do autor do invento €, sem
sombra de duvidas, fator de dificuldade a protecdo de inventos desenvolvidos
autonomamente por aplicagdo de IA. Prova disso € o indeferimento pelo INPI dos
pedidos de patente formulado por Thaler e referentes ao projeto do inventor artificial.
Decisao de indeferimento, esta, que tende a ser mantida pelo judiciario brasileiro,
acaso a demanda seja judicializada, principalmente considerando os precedentes

internacionais que serdo expostos no tdpico seguinte.

4.2.2 No direito estrangeiro

N&o ha ordenamento juridico estrangeiro algum que possua legislagao clara
sobre a possibilidade ou a impossibilidade de uma aplicagado de IA ser identificada
como autora de um invento — ndo se trata, portanto, de problematica ocorrente
apenas em solo nacional. Essa auséncia de leis especificas € consequéncia da
atualidade do tema. A IA possui histéria recente, e, mais recente ainda, € o
desenvolvimento de aplicacbes capazes de desenvolver de forma autbnoma
produtos e processos dotados de novidade, atividade inventiva e aplicagéo
industrial.

Ainda que os primeiros registros de inventos concebidos por aplicagbes de
IA sejam datados da década de 1990, foi somente em 2019, por meio do projeto
Inventor Artificial, que foram realizados os primeiros pedidos de depdsitos de
patentes listando-se aplicagbes artificiais como inventoras. Além disso, como
demonstrado no capitulo anterior, o crescimento exponencial de patentes
relacionadas a |IA é também muito recente — de 2010 em diante. Ou seja, a |IA em si
€ muito mais jovem do que os principios e as leis atuais de prote¢cédo de propriedade
industrial. Muito mais jovem ainda sao as aplicagbes dotadas de IA com capacidade
inventiva. Como consequéncia e em sintese do que se demonstrara a seguir, todos
os precedentes judiciais (excetuados os referentes ao projeto Inventor Artificial),
todas as disposi¢cées de convengdes internacionais, todas as regras de legislagdes
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nacionais de paises estrangeiros, enfim, todas as normas juridicas internacionais de
protecdo de propriedade industrial que serdo citados neste topico sao datadas de
época em que nao havia necessidade de discussdo sobre autoria ndo humana de
inventos industriais, justamente porque ainda ndo havia sido desenvolvida tecnologia
suficiente para tanto.

Nesse contexto, o primeiro ordenamento juridico estrangeiro que sera
abordado € o dos Estados Unidos, pais que detém o maior numero de patentes
relacionadas a IA e sede de boa parte das maiores empresas de tecnologias da 42
Revolucdo Industrial. La, para que um sujeito possa ser considerado inventor, é
necessario que tenha contribuido concretamente para a concepg¢éo do invento. Esse
ato de conceber, pela jurisprudéncia norte-americana, se refere a “formacéo na
mente do inventor de uma ideia definitiva e permanente da invengdo completa e
operativa, uma vez que deve ser posteriormente aplicada na pratica” (tradugéo
nossa)®', sendo a “a realizagdo completa da parte mental do ato inventivo” (tradugéo
nossa)®? (ESTADOS UNIDOS, 1929). Essa concepgao deve ser externalizada de
modo que qualquer sujeito com habilidades comuns sobre a area especifica da
invencéo possa ser capaz de executa-la. Esse sujeito executor, por sua vez, ndo &
qualificado como inventor, pois a execucao difere da concepc¢éo do invento.

Tal entendimento, aplicado ao cenario de uma invengdo concebida
autonomamente por uma aplicacdo de I|A inventiva, tende a impedir que o
desenvolvedor da aplicagao e o executor do invento sejam considerados inventores.
Nem o primeiro, nem o segundo teriam efetivamente contribuido a “ideia definitiva e
permanente da invengao completa e operativa®. O primeiro ndo porque apenas teria
desenvolvido um programa com capacidade de resolugdo de problemas gerais sem
abordar especificamente o problema ao qual seria aplicado e a eventual solugéo. O
segundo nao porque apenas teria executado o invento, sem concebé-lo. Relembre-
se o exemplo do diretor executivo da companhia de televisores que pede a seus
engenheiros subordinados para conceberem uma televisdo com o dobro da maior
resolucado de imagem disponivel no mercado e que essa televisdo efetivamente seja
concebida. Os inventores serdo esses engenheiros, e ndo o diretor executivo,

tampouco os funcionarios que executem a concepcdo da invencdo. No cenario

61 Do original em inglés: The formation in the mind of the inventor of a definite and permanent idea of
the complete and operative invention as it is thereafter to be applied in practice.
62 Do original em inglés: “the complete performance of the mental part of the inventive act’.
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imaginado, contudo, ao invés de engenheiros humanos, tem-se uma aplicagao de IA
inventiva.

A observéancia desse entendimento aos casos de I|A inventiva, contudo, ndo
é tado simples e adianta-se que a jurisprudéncia norte-americana tende a nao se
inclinar a tese de que seres artificiais possam ser listados como inventores. O Patent
Act norte-americano, que aqui sera referenciado como o conjunto das leis
patentarias dos Estados Unidos, traz outros requisitos a caracterizagao do inventor
que dificultam a autoria de inventos por aplicagdes de IA. Um deles € a vinculagao
do termo inventor a um “individuo” ou “individuos®3. Em que pese o Patent Act ndo
defina o que é o “individuo” mencionado na lei, a Suprema Corte norte-americana,
em julgado de 2012, ponderou ao afastar a possibilidade de autoria de inventos por
corporagcbes que “quando usado como um substantivo, ‘individuo’ normalmente
significa um ser humano, uma pessoa” (tradugcdo nossa) (ESTADOS UNIDOS,
2012)%, o que, por consequéncia, também excluiria uma aplicagdo de IA. Outro
deles é o requisito de que a invengao deve ser resultado de um “ato mental’.
Embora essa exigéncia ndo seja posta expressamente na Patent Act, é um requisito
comumente exigido pelas cortes norte-americanas e que também tende a impor um
empecilho ao reconhecimento de uma aplicagdo de IA como inventora (ABBOTT,
2020).

Outras dificuldades que podem surgir ao reconhecimento de autoria de um
invento por uma aplicagdo de IA pelo direito norte-americano, assim como pelo
direito brasileiro, advém das regras concernentes ao direito autoral. Ao menos desde
1973 o escritorio de direitos autorais dos Estados Unidos condicionou formalmente o
registro de direitos autorais a obras de seres humanos (ESTADOS UNIDOS, 1973),
embora haja registros de indeferimento de registros de obras produzidas por ndo
humanos desde 1954 (ABBOTT, 2020, p. 79). Além disso, em 2014 o mesmo
escritorio publicou uma atualizagdo de suas regras para dispor sobre o “requisito de

autoria humana”, dispondo que:

63 Segundo a 35 U.S.C. norte americana, em seu paragrafo 100°, item (f), o termo "inventor" significa
o individuo ou, se uma inveng¢do conjunta, os individuos coletivamente que inventaram ou
descobriram o objeto da invengao (tradugao nossa). Do original em inglés: The term "inventor" means
the individual or, if a joint invention, the individuals collectively who invented or discovered the subject
matter of the invention.

64 Do original em inglés: [a]s a noun, ‘individual’ ordinarily means a human being, a person.
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Para se qualificar como obra de 'autoria' uma obra deve ser criada
por um ser humano. (...) O Escritério n&o registrara obras produzidas
pela natureza, animais ou plantas. (...) Da mesma forma, o Instituto
nao registrara obras produzidas por maquina ou mero processo
mecanico que funcione de forma aleatéria ou automatica, sem
nenhum aporte criativo ou intervencdo de um autor humano
(tradugdo nossa).®®

Essa decisdo do escritorio de direitos autorais norte-americano reflete
jurisprudéncia da Suprema Corte daquele pais firmada ha mais de um século,
quando ainda sequer se cogitava a existéncia de maquinas dotadas de IA, mas ja se
consolidava o carater antropoldgico dos direitos autorais (ABBOTT, 2020, p. 80).

Foi com base nas premissas acima que o USTPO analisou e rejeitou os
pedidos de depodsito de patentes de Thaler concernentes ao projeto Inventor
Artificial. A decisdo do USTPO foi judicializada e, como ja posto anteriormente, a
Corte de Apelacdo do Circuito Federal rejeitou o recurso de Thaler sob o argumento
central de que a Patent Act define o inventor como um individuo ou individuos e que
uma aplicagdo de IA ndo pode ser assim considerada, visto que a jurisprudéncia da
Suprema Corte € no sentido de que o termo individuo diz respeito apenas a seres
humanos. Em breve sintese, este trecho do julgado resume o posicionamento do
orgao julgador: “ndo ha ambiguidade: a Lei de Patentes exige que os inventores
sejam pessoas fisicas; ou seja, seres humanos” (tradugcdo nossa)®® (ESTADOS
UNIDOS, 2022).

Deixando-se o ordenamento juridico norte-americano e partindo-se ao do
Reino Unido, vé-se um cenario diferente do estadunidense. Nao € demasiado repetir
que pais algum possui leis especificas acerca da possibilidade ou impossibilidade de
autoria de inventos industriais por aplicagdes de IA. Entdo ndo é nisso que o Reino
Unido difere. O que o direito inglés difere do direito norte-americano é que o
Copyright, Desings and Patents Act de 1988 do Reino Unido, modificado por
reformas recentes, tem previsao expressa sobre obras autorais criadas por IA, as
quais sao definidas como obras geradas “por um computador em circunstancias tais
que nao ha autor humano das obras” (REINO UNIDO, 1988). A lei dispde também
que se tratando “de obra literaria, dramatica, musical ou artistica gerada por

8 Do original em inglés: To qualify as a work of 'authorship' a work must be created by a human
being. (...) The Office will not register works produced by nature, animals, or plants. (...) Similarly, the
Office will not register works produced by a machine or mere mechanical process that operates
randomly or automatically without any creative input or intervention from a human author.

% Do original em inglés: There is no ambiguity: the Patent Act requires that inventors must be natural
persons; that is, human beings”.
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computador, considera-se autor a pessoa por quem se realizam os arranjos
necessarios a criagdo da obra” (traducdo nossa) (REINO UNIDO, 1988).

Especificamente no tocante a parte sobre o direito de patentes, o Reino
Unido possui o Patents Act de 1977 cuja secgao 72 dispde que o inventor € o “criador
real” (tradugdo nossa)®” da invengdo — o que significa, pela interpretagdo literal do
dispositivo, que o programador ou o usuario de uma aplicagado de |A ndo poderiam
ser considerados inventor no caso de um invento desenvolvido pelo algoritmo
inteligente. Sem embargo, o pais também possui precedente datado de 2007 em
que um Tribunal local afirmou que a palavra “real” da expressédo “criador real”
significa a pessoa natural que chegou ao conceito inventivo, o0 que também excluiria
o algoritmo de IA (REINO UNIDO, 2007). Para além disso, o Manual de Praticas de
Patentes do UK IPO foi recentemente atualizado para constar expressamente que
nao serdo aceitos pedidos de depositos de patentes em que n&o sejam listadas
pessoas naturais como inventoras, por violagcdo ao disposto na secdo 13 (2) do
Patents Act (REINO UNIDO, 1977), segundo o qual:

A menos que ele ja tenha fornecido ao Escritério de Patentes as
informagdes a seguir mencionadas, um requerente de uma patente
devera, dentro do prazo prescrito, apresentar ao Escritorio de
Patentes uma declaragao: (a) identificando a pessoa ou pessoas que
ele acredita serem o inventor ou inventores; e (b) quando o
requerente nao for o Unico inventor ou os requerentes nao forem os
coinventores, indicando a derivagao do seu direito a concessao da
patente (tradugdo nossa).®®

A partir dai, consolidou-se o posicionamento do UK IPO no sentido de
rejeitar quaisquer pedidos de patente em que sejam listadas aplicagbes de IA como
inventoras, como foi o caso dos pedidos de Thaler referentes as invencbes de
DABUS. Apos Thaler levar o caso a justica, a Corte de Apelagdo manteve a decisao
administrativa de indeferimento dos pedidos. No julgamento, os magistrados
consideraram duas principais questdes: (i) se uma IA pode ser classificada como
inventora pelo que dispde a Patents Act e (ii) se Thaler teria agido corretamente ao
requerer a patente em nome préprio e indicado DABUS como inventora.

57 Do original em inglés: Actual deviser.

% Do original em inglés: Unless he has already given the Patent Office the information hereinafter
mentioned, an applicant for a patent shall within the prescribed period file with the Patent Office a
statement— (a)identifying the person or persons whom he believes to be the inventor or inventors;
and (b)where the applicant is not the sole inventor or the applicants are not the joint inventors,
indicating the derivation of his or their right to be granted the patent.
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Para responder a primeira questdo, houve consenso entre os trés juizes
julgadores. Todos concluiram que, embora a Patents Act nao defina que apenas
humanos possam ser inventores, outros dispositivos do regramento levam a essa
conclusdo. Nesse sentido, foram citadas a seg¢ao 13(2), que impde ao requerente a
exigéncia de indicar a “pessoa’ que acredita ser o inventor; a seg¢do 13(1), que
afirma que o inventor tem direito de ser mencionado como inventor em uma patente
(direito personalissimo, o qual somente uma pessoa tem direito), e a se¢do 7(2), que
dispde em lista exaustiva para quem a patente pode ser concedida, e nessa sao
listadas apenas pessoas (REINO UNIDO, 2021).

Sobre o segundo questionamento, houve divergéncia entre os julgadores.
Decidiu-se, por maioria, no caso concreto, pela rejeicdo do argumento de Thaler de
que ele teria direito de ser o titular das patentes dos inventos de DABUS por ser seu
proprietario. Arguiu-se que esse argumento n&o é valido para propriedades
intangiveis, de modo que o direito de obter uma patente para uma invengao
resultante de uma maquina de IA n&o fluiria automaticamente para o proprietario da
maquina. Como exemplo, citou-se que se uma pessoa A tirasse uma fotografia
digital usando a camera de uma pessoa B, embora a pessoa B seja a proprietaria da
camera (a propriedade original), a pessoa A que tera direitos autorais sobre a
fotografia (o novo bem intangivel). Além disso, o voto vencedor também considerou
que Thaler teria falhado ao n&o indicar uma pessoa humana como inventor dos
objetos das patentes requeridas (REINO UNIDO, 2021). O magistrado vencido, Colin
Birss, que possui larga experiéncia em direito das patentes, divergiu ao concluir que
o fato de uma maquina ter sido indicada como inventora nao deveria ter sido motivo
para o indeferimento dos pedidos. Isso porque Thaler indicou quem (ou o que) ele
realmente acreditaria ser o inventor e indicou também a derivagdo de seu direito.
Ponderou ainda que nao seria fungdo do escritério de patentes avaliar se essas
declaragdes seriam ou nao corretas (REINO UNIDO, 2021). Thaler recorreu dessa
decisdo, em recurso ja admitido pela Suprema Corte do Reino Unido, que julgara o
seu mérito provavelmente entre 2023 e 2024 (HOLMES, 2022).

O ordenamento juridico alemao igualmente ndo possui em lei descri¢do do
inventor ou os requisitos a sua caracterizagdo. O Patent Act germanico apenas
prevé, em sua sec¢ao 6, que o direito a patente pertence ao inventor ou seu sucessor
titular, e que se duas ou mais pessoas fizerem a invengao conjuntamente o direito a

patente pertencera a elas conjuntamente (ALEMANHA, 1980). A seg¢ao 37 da norma
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ainda prevé que o requerente deve designar o inventor ou inventores e afirmar que,
ao seu conhecimento, nenhuma outra pessoa participou da invengao; além disso,
prevé o dispositivo que ndo cabe ao escritorio de patentes alemao a verificagao da
veracidade dessas declaracdes (ALEMANHA, 1980).

Interpretando a Patent Act alemda como um todo, a Corte Federal de
patentes da Alemanha, ao julgar o processo instaurado por Thaler apds o
indeferimento dos pedidos de patentes das inven¢gdes de DABUS pelo escritorio de
patentes daquele pais, concluiu que para a analise da patenteabilidade de um
invento € irrelevante a forma pela qual ele foi concebido. Inclusive discutiu-se se o
pedido de Thaler deveria mesmo ter seu mérito analisado, pois houve
guestionamento se o processo nao teria sido instaurado por mera curiosidade para
esclarecer questdo de lei — o que é inadmissivel pelo direito alemdo. Sem embargo,
superada essa questdo de admissibilidade, a Corte Federal germanica, ao apreciar o
meérito do recurso, decidiu que um sistema de |A ndo pode ser designado como
inventor. Ponderou o Tribunal que, de acordo com a pratica de patente alema, o
inventor tem o direito de ser designado como tal como forma de reconhecimento
pela concepcédo da invengdo — esse direito seria conhecido como a “honra do
inventor”, o que seria impossivel a um sujeito ndo humano. Nada obstante, os
julgadores acrescentaram que a IA pode sim ser citada como inventora, mas desde
que ao lado de um inventor humano (AHR e CANEILLES, 2022). Inclusive foi
sugerida, no caso concreto, uma disposicdo de nomeagdo de inventor que seria
aceita pelo Tribunal, qual seja: “Stephen L. Thaler, PhD que levou a inteligéncia
artificial DABUS a criar a invengao” (ALEMANHA, 2021). Trata-se, portanto, de
decisao que, em que pese conclua que sistemas de |IA ndo possam ser listadas
como unicos inventores no requerimento, reconhece que possam de fato conceber
inventos e ser por isso indicado ao lado de um inventor humano.

Passando-se ao outro lado do globo, a China possui regulamentagao de
implementagao da sua lei de patentes (CHINA, 2010) que estipula que o inventor ou
o “criador” da invengao significa:

[...] Qualquer pessoa que faga contribuigbes criativas para as
caracteristicas substantivas de uma criagdo-invencdo. Qualquer

pessoa que, durante o curso da criagdo-invengao, seja responsavel
apenas pelo trabalho organizacional, ou que oferega instalagdes para
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fazer uso de meios materiais e técnicos ou que participe de outras
funcdes auxiliares, ndo sera considerado como inventor ou criador.®®

Desta forma, assim como no Reino Unido, o escritério de patentes chinés
possui instrugdes claras de que o inventor deve ser uma pessoa, o que significa que
um algoritmo n&o podera ser listado como inventor em um pedido de patente. Essa
inclusive ja foi a conclusdo adotada pelo escritorio de patentes da China para rejeitar
os pedidos de patente relacionados a DABUS.

O Japéo, um dos outros centros globais de inovagéo e pais com relevante
presenga em numeros de tecnologias da 42 Revolugédo Industrial, em que pese
esteja mais habituado com robdtica e IA ha mais tempo do que o mundo ocidental,
também possui regras que, interpretadas em sua literalidade, ndo permitem que
sistemas de |IA sejam consideradas inventores. E assim o € porque o artigo 36 da lei
de patentes japonesa estipula que o pedido deve conter o nome e a residéncia do
inventor (JAPAO, 1959), o que transparece a sua natureza humana. Foi esse o
fundamento utilizado pelo JPO para indeferir os pedidos de patente de Thaler sobre
as invencgdes de DABUS.

Importante mencdo merece o ordenamento juridico australiano, porque,
como visto, de la veio a primeira deciséo judicial reconhecendo a possibilidade de
um sistema de |A ser listado como inventor. As questdes concernentes a titularidade
da patente e do reconhecimento do inventor séo listadas na segédo 15 do Patents Act
local (AUSTRALIA, 1990):

15 Quem pode receber uma patente?

(1) Sujeito a esta Lei, uma patente para uma invengéo sé pode ser
concedida a uma pessoa que:

(a) é o inventor; ou

(b) na concessao de uma patente para a invengao, teria o direito de
ter a patente atribuida a pessoa; ou

(c) derivar o titulo da invengdo do inventor ou de uma pessoa
mencionada no paragrafo (b); ou

(d) é o representante legal de uma pessoa falecida mencionada no
paragrafo (a), (b) ou (c).

(2) Uma patente pode ser concedida a uma pessoa, seja ela ou néo
um cidadéo australiano (tradugéo nossa).”®

% Do original em ingles: Any person who makes creative contributions to the substantive features of
an invention-creation. Any person who, during the course of accomplishing the invention-creation, is
responsible only for organisational work, or who offers facilites for making use of material and
technical means, or who takes part in other auxiliary functions, shall not be considered as inventor or
creator.

0 Do original em inglés: 15 Who may be granted a patent? (1) Subject to this Act, a patent for an
invention may only be granted to a person who: (a) is the inventor; or (b) would, on the grant of a
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O escritério de patentes australiano indeferiu os pedidos de patente de
Thaler porque interpretou os dispositivos acima no sentido de que a lei n&o
reconhece atualmente a capacidade de uma maquina de |A para atribuir propriedade
e porque uma |A ndo poderia ter qualquer interesse benéfico na propriedade
(AUSTRALIA, 2021).

Ao judicializar localmente o debate, Thaler e sua equipe obtiveram a primeira
decisdo judicial favoravel a sua tese. O juiz da Corte Federal de Justica australiana,
Jonathan Beach, alegou que n&o havia nenhuma disposi¢cédo especifica na Patents
Act que refutasse expressamente a proposicdo de que um sistema de IA pudesse
ser considerado inventor. Pontuou que o significado da palavra inventor deveria
também evoluir, considerando a natureza evolutiva das invencdes patenteaveis e
seus criadores. Acrescentou que impedir a IA de ser inventora sem exclusao
expressa na lei seria contraria a promog¢ao de inovacgéo, objetivo maior das leis de
propriedade industrial. Concluiu, por fim, que Thaler poderia ser o titular da patente
das invengdes desenvolvidas por DABUS com fundamento nas seg¢bes 15(1)(b) ou
15(1)(c) do Patents Act australiano, pois, embora DABUS ndo seja uma pessoa
juridica capaz de ceder direitos, o titulo pode ser derivado em raz&o da propriedade
de DABUS por Thaler (AUSTRALIA, 2021) — conclusdo frontalmente contraria ao
posicionamento externado pelo Tribunal alemao, portanto.

Thaler e sua equipe, contudo, tiveram pouco tempo para comemorar esse
precedente australiano, pois menos de um ano depois, em abril de 2022, o Pleno
Tribunal Federal daquele pais reformou a decisédo do juiz Jonathan Beach. Na viséo
da corte australiana, o uso da palavra “pessoa” na seg¢ao 15 do Patents Act significa
pessoa natural e essa interpretacao refletiria séculos de direito patentario conclusivo
de que apenas um ser humano poderia ser considerado inventor. Foi inclusive
referenciado julgado da Suprema Corte da Australia de 2015 (D’Arcy v. Myriad
Genetics Inc.) em que a maioria fixou a tese de que uma invencdo € algo que deve
ser provocado pela agdo humana. Reconheceu-se a importancia da discussao global
acerca do papel da IA no contexto do direito patentario, resumindo-se os principais
tépicos nos seguintes questionamentos (AUSTRALIA, 2022):

patent for the invention, be entitled to have the patent assigned to the person; or (c) derives title to the
invention from the inventor or a person mentioned in paragraph (b); or (d) is the legal representative of
a deceased person mentioned in paragraph (a), (b) or (c). (2) A patent may be granted to a person
whether or not he or she is an Australian citizen.
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(...) A quem deve ser concedida uma patente em relacédo a sua
producdo? As opgdes incluem um ou mais de: o proprietario da
maquina na qual o software de inteligéncia artificial € executado, o
desenvolvedor do software de inteligéncia artificial, o proprietario dos
direitos autorais em seu codigo-fonte, a pessoa que insere os dados
usados pela inteligéncia artificial para desenvolver sua producao e,
sem duvida, outros. Se uma inteligéncia artificial € capaz de ser
reconhecida como inventora, o padrao da atividade inventiva deve
ser recalibrado de modo que néo seja mais julgado por referéncia ao
conhecimento e aos processos de pensamento do trabalhador
qualificado hipotético ndo inventivo no campo? Se sim, como? Que
papel continuo pode ter o fundamento de revogagao por falsa
sugestdo ou deturpagéo, em circunstancias em que o inventor é uma
maquina? (tradugdo nossa) "’

Em que pese o reconhecimento da importéncia de discuss&o de todos esses
topicos, ponderou-se que no caso concreto essa discussdo nao seria relevante, ao
passo que o que deveria ser considerada ao julgamento seria a interpretagao
vigente do Tribunal acerca do Patents Act e essa interpretacéo € no sentido de que
apenas pessoas nhaturais podem ser consideradas inventoras — o contrario
dependeria de alterag&o legislativa (AUSTRALIA, 2022).

Apds essa decisdo de reforma na Australia, a Africa do Sul segue como
unico pais em que foi concedida uma patente em cujo requerimento foi listada uma
aplicacao de IA (decisédo de julho de 2021). A lei de patentes sul-africana néo traz
qualquer definicdo ou quesitos a caracterizacdo do inventor. Tampouco ha
jurisprudéncia nacional sobre o tema. Em bem verdade, o escritorio de patentes da
Africa do Sul é conhecido por ndo possuir uma andlise criteriosa de exame dos
depdsitos de patentes; desde que o requerimento tenha sido corretamente
preenchido, o escritorio local ndo tende a procurar empecilhos adicionais para
indeferi-lo, conforme entrevista do advogado especialista em patentes Kirk M.

Hartung’2.

" Do original em inglés: To whom should a patent be granted in respect of its output? The options
include one or more of: the owner of the machine upon which the artificial intelligence software runs,
the developer of the artificial intelligence software, the owner of the copyright in its source code, the
person who inputs the data used by the artificial intelligence to develop its output, and no doubt
others. If an artificial intelligence is capable of being recognised as an inventor, should the standard of
inventive step be recalibrated such that it is no longer judged by reference to the knowledge and
thought processes of the hypothetical uninventive skilled worker in the field? If so, how? What
continuing role might the ground of revocation for false suggestion or misrepresentation have, in
circumstances where the inventor is a machine?.

2 Disponivel em:
https://www.judgments.fedcourt.gov.au/judgments/Judgments/fca/full/2022/2022fcafc0062. Acesso em
06 nov. 2022.
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43 BUSCA POR SOLUGCOES AOS PROBLEMAS RELACIONADOS A
PROTECAO POR PATENTES DOS INVENTOS DESENVOLVIDOS POR
APLICACOES DE IA: UMA DISCUSSAO NECESSARIA

Pelo que se depreende das decisbes administrativas dos escritorios de
patentes e das decisdes judiciais acima referidos, a tendéncia nacional e
internacional é a de que se consolide o entendimento de ndo ser possivel a
concessao de patentes a inventos em cujos requerimentos se indiquem aplicagdes
de IA como inventores. O fundamento principal utilizado para as conclusées nesse
sentido € a interpretacédo de leis nacionais no sentido de ser exigida a indicagéo de
um inventor humano, para garantia dos direitos morais e, portanto, personalissimos,
do inventor.

Nada obstante, ja em parte dessas decisdes € reconhecida expressamente a
importancia do debate acerca da patenteabilidade de inventos concebidos por
inventores artificiais. A uma, porque ja se reconhece essa possibilidade, de que
aplicacdes de IA concebam autonomamente criagdes industriais. A duas, porque
também se admite que as leis de patentes s&o mais antigas do que o momento em
que essas criagdes se tornaram possiveis no sentido técnico, sendo necessarias,
portanto, discussdes para que sejam ponderadas possiveis alteragdes legais. Nesse
contexto, esta terceira parte deste capitulo € dedicada a expor as principais
problematicas relacionadas a patenteabilidade (ou a falta de) dos inventos
concebidos por seres artificiais, bem como as discussées para que sejam propostas

possiveis solugdes.

4.3.1 Solugodes para quais problemas?

Antes de se discutir possiveis solugdes, € indispensavel identificar
adequadamente o problema (ou os problemas). A questéo principal que se debate
neste trabalho é se o ordenamento juridico brasileiro, por suas atuais normas,
protege inventos concebidos por aplicagées de |A, considerando que ndo existem
normas especificas e diretas que possam responder a essa pergunta.

Dentro desse cenario, mostrou-se que a Constituicdo Federal possui em seu
rol de direitos fundamentais regramento de protecédo as criagdes industriais, tendo
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em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnologico e econdmico do pais. A
LPI, mais especificamente, traz os critérios técnicos considerados para a
patenteabilidade dos inventos (no artigo 8° os referentes as invengdes e no artigo 9°
os referentes aos modelos de utilidade), sendo que a autoria humana ndo € um
deles. Por outro lado, a mesma LPI, em seu artigo 6°, paragrafo 4°, estabelece que o
inventor deve, obrigatoriamente, ser nomeado e qualificado, podendo ou nao
requerer a divulgacdo de sua nomeacdo, o que denota direito moral de carater
personalissimo do inventor. Ainda, a LPI trata como sinbnimos as expressdes
“inventor” e “autor de invencao”, mas nao as define, tampouco traz os requisitos para
sua caracterizacdo, ao contrario da Lei de Direitos Autorais, que € expressa ao
limitar a autoria das obras literarias, artisticas e cientificas a pessoas fisicas
(excetuadas as hipoteses previstas na propria lei). Nao ha clareza, portanto, se os
inventos concebidos por aplicagdes de IA podem ou ndo ser protegidos por patentes
pelo direito brasileiro. E a importancia e a relevancia desse assunto s&o justificadas
por trés principais motivos.

A uma, porque a tecnologia atual ja permite que aplicagdes de IA possam
conceber, autonomamente ou em conjunto com humanos, produtos ou processos
que preencham os requisitos técnicos de patenteabilidade. Vide, por exemplo, a
Maquina Criativa de Thaler, a Maquina de Invencao de Koza e a declaracédo de Beat
Weibel, chefe do setor de propriedade intelectual da Siemens, afirmando que a
empresa ja esta concebendo invengdes por meio de aplicagbes de IA inventiva. A
duas, porque ja estdo sendo formulados pedidos de patente, inclusive no Brasil,
listando-se seres artificiais como inventores, como no caso das invencdes de
DABUS. Por fim, a trés, porque a falta de um regramento claro e condizente com a
tecnologia atual pode levar ao indeferimento de pedidos de patentes em que n&o
seja listado um inventor humano — tal como vem ocorrendo na maior parte dos
ordenamentos juridicos ao redor do globo, incluindo-se ai o Brasil.

Ocorrendo a hipotese referida nesse ultimo ponto, os inventos industriais,
mesmo que preencham os requisitos técnicos de patenteabilidade, e mesmo que a
prépria Constituicdo Federal diga que devam ser protegidos, ficardo descobertos da
protecdo das patentes apenas pela auséncia de indicagdo de um inventor humano.
Essa completa falta de protecdo viria de encontro aos objetivos maiores dos
sistemas de patentes, que, como visto ainda no primeiro capitulo deste trabalho,

surgiram como uma forma de criar incentivos para o desenvolvimento de novas
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tecnologias e, consequentemente, para o desenvolvimento econdmico de uma
nacao. Nesse caso, sem protecao por patentes, poderia ndo haver esse incentivo
material de monopdlio temporario e artificial aos desenvolvedores de programas de
IA inventiva, o que poderia significar um desestimulo de inovagao nessa industria ou,
ainda, a nao disponibilizagdo a sociedade desse tipo de tecnologia, pois poderia ser
mais vantajoso aos desenvolvedores manter em segredo as suas ferramentas de IA
inventiva e seus respectivos inventos do que disponibiliza-los ao publico. Uma outra
consequéncia potencialmente negativa seria o desincentivo ao desenvolvimento de
produtos comercializaveis que impossibilitem a manuten¢éo do segredo industrial.

Uma solucdo mais simples a esse problema, a primeira vista, seria a de que
0s proprios requerentes das patentes listassem a si proprios como inventores, e n&o
as aplicagbes de IA, a fim de evitar um indeferimento pela ndo indicagdo de um
inventor humano. Essa, inclusive, ja foi conduta seguida por Thaler e por Koza, por
recomendacgao de seus respectivos advogados, ao pleitear patentes por invengdes
desenvolvidas pela Maquina Criativa e pela Maquina de Invencéo, respectivamente.
Nesses dois casos concretos, de fato, ndo ha diferencas do ponto de vista dos
direitos patrimoniais, pois os desenvolvedores da IA também foram os usuarios dos
programas que geraram o invento, e nao existiu um terceiro que tenha participado
do processo inventivo. Logo, de uma forma ou de outra os direitos patrimoniais
decorrentes da patente seriam devidos a Thaler e Koza. Do ponto de vista dos
direitos morais, contudo, ha diferenca. Thaler e Koza, ao se declararem como
inventores, gozariam do prestigio e do reconhecimento técnico-cientifico por terem
inventado produtos que na realidade ndo conceberam. Em que pese seja impossivel
que a aplicagao de IA se insurja quanto a uma declaragédo como essa, Abbott (2020)
argumenta que isso tenderia a diminuir o prestigio dos verdadeiros inventores
humanos, especialmente quando a inventividade industrial artificial se aproximar da
humana e os humanos se tornem cada vez menos inventores, se comparados a
seres artificiais.

Essa solugdo aparente, ademais, encontra maiores dificuldades na hipotese
em que diferentes sujeitos participam do processo de concepcédo de um invento.
Imagine-se, por exemplo, um cenario em que um usuario de um software de |A
inventiva lhe indique o problema a ser resolvido e as informacdes que dispde para a
solugédo, e que, por uma forma completamente desconhecida tanto ao usuario,

quanto ao desenvolvedor, o software alcance um resultado que preenche os
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requisitos técnicos de patenteabilidade. Nesse caso, a falta de indicagdo de regras
de patentes claras e objetivas tem o potencial de gerar conflito entre o usuario e o
desenvolvedor da aplicagao de IA sobre a propriedade do invento. O cenario tende a
se tornar ainda mais complexo quando multiplos usuarios sdo responsaveis pela
alteragdo do codigo-fonte do programa de IA inventiva, ou pela geragdo e
disponibilizagao de informag¢des em rede — o que vem ocorrendo de forma cada vez
mais rapida e eficiente — sendo essa, inclusive, a principal caracteristica da
sociedade informacional referida por Castells (1999) em sua classica obra A
Sociedade em Rede.

Ainda considerado o exemplo proposto, se apenas o usuario do programa de
IA inventiva for considerado o inventor, por ter Ilhe fornecido o problema a ser
resolvido e as informagdes que dispunha para a solugdo, ndo havera ao
desenvolvedor do software inventivo nenhum incentivo econdmico ou sequer moral,
pelo direito das patentes, de modo que podera ser desmotivado a criar aplicagdes
artificiais inventivas. Podera, outrossim, ser motivado a manté-las em segredo
comercial. De outro lado, se apenas o desenvolvedor do software for considerado
inventor, seriam o0s seus usuarios que nao teriam, pelo direito das patentes,
incentivos econdmicos ou morais para utilizar ferramentas de IA inventivas a fim de
conceber inventos. Poderiam, pior do que isso: utiliza-las para desenvolver os novos
inventos, mas listar apenas a si proprios como inventores, o que também tenderia a
causar conflitos entre eles e os proprietarios dos softwares.

A questdo relacionada a patenteabilidade dos inventos desenvolvidos
autonomamente por seres artificiais € acompanhada ainda de ao menos outras trés
problematicas de suma relevancia. Em primeiro lugar, conceder patentes de forma
irrestrita a inventos desenvolvidos por aplicagdes de IA ndo teria o potencial
arriscado de gerar concentragdo de riquezas nas mé&os das poucas empresas
detentoras das aplicagdes de IA inventiva? Em segundo lugar, se as aplicagdes
puderem ser consideradas inventoras, e ndo meras ferramentas que auxiliam na
invencao por humanos, quem sera considerado responsavel na hipdétese de o
invento violar direito de patente de terceiro? O inventor humano ou o inventor
artificial? Por fim, em terceiro lugar, a partir do momento em que a inventividade
artificial se equiparar, ou mesmo superar, a humana, como devera ser valorado o
critério de atividade inventiva? A maneira evidente ou 6bvia do estado da técnica

devera ser considerada por um técnico no assunto humano ou artificial?
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As tecnologias de IA inventiva ainda sdo extremamente recentes e os unicos
pedidos de patente em que foram listados seres artificiais como inventores se deram
com a finalidade maior de incentivar a discusséo sobre o tema. Isso n&o significa
dizer, contudo, que as organizagdes internacionais ja ndao devam discutir possiveis
solugdes para esses problemas que hoje se mostram presentes e que tendem a se
tornar cada vez mais frequentes com o avangar do desenvolvimento tecnolégico da
IA. Principalmente porque essa industria possui elevado indice de inovagao e os
avancos estao ocorrendo de forma cada vez mais rapida. O direito, nesse contexto,
deve acompanhar as inovagdes tecnoldgicas para ndo se tornar obsoleto, criando
barreiras quando na verdade deveria criar incentivos a inovacdo e ao
desenvolvimento. As respostas a essas questdes, portanto, devem ser baseadas em
regras consolidadas sob politicas publicas contemporaneas, e ndo com base em
interpretacdo de normas datadas de época em que as novas tecnologias citadas
neste trabalho ndo passavam de ficcdo cientifica. Nesse contexto, assim aduz
Abbott (2020, p. 87):

Sob esse raciocinio, a invengao da IA e as invengbes geradas pela
IA ndo devem ser proibidas com base no texto estatutario destinado
a proteger os direitos dos inventores humanos. Seria particularmente
imprudente proibir os inventores da IA com base em interpretacdes
literais de textos escritos quando as invengdes geradas pela IA
fossem imprevisiveis. Se a invengédo da Al e as invengdes geradas
pela IA devem ser proibidas, isso deve ser apenas com base em
politicas publicas sélidas. Fazendo uma analogia do contexto de
direitos autorais, assim como os termos “escritos” e “autores” foram
interpretados de forma flexivel na interpretacdo da Clausula de
Patentes e Direitos Autorais, também deve ser dada ao termo
“inventores” a flexibilidade necessaria para efetivar propositos
constitucionais (tradugdo nossa). ™

Por essa razdo que discussbes sobre essas problematicas estdo tomando
cada vez mais espaco em debates no ambito de entidades como a OMPI e o FEM,
especialmente, sendo a |IA pauta constante de seus relatérios anuais e White
Papers, além de ser tema frequente de discussdo nos principais escritérios de
patente ao redor do mundo. Também no cenario interno ja se discute a edigdo de

uma lei que sirva como marco legal do desenvolvimento e uso da IA pelo poder

3 Do original em inglés: If Al inventorship and Al-generated inventions are to be prohibited, it should
only be on the basis of sound public policy. Drawing an analogy from the copyright context, just as the
terms "writings" and "authors" have been construed flexibly in interpreting the Patent and Copyright
Clause, so too should the term "inventors" be afforded the flexibility needed to effectuate constitutional
purposes.
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publico, por empresas, entidades diversas e pessoas fisicas. As discussdes e as

propostas de solugdes sédo objeto do subtopico seguinte.

4.3.2 Pontos-chave das discussdes sobre as propostas de alteragoes

normativas

Os sistemas de patentes surgiram historicamente e se mantém até hoje com
a finalidade maior de promover a inovagdo e o desenvolvimento tecnolégico dai
decorrente. Essa € a premissa basica de todos os mais diversos sistemas de
protecdo patentaria ao redor do globo. No Brasil, a Constituicido Federal prevé
expressamente que a lei assegurara privilégio temporario aos autores de inventos
industriais tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnologico e
econdmico do pais.

Partindo dessas premissas basicas, o questionamento inicial que deve ser
feito antes de se pensar em propostas de alteracdes normativas para protecédo de
inventos industriais concebidos por sistemas de IA é se eles sdo, em primeiro lugar,
merecedores de protegdo. Segundo Abbott (2020, p. 84), ndo haveria sentido, do
ponto de vista do invento, distinguir inventores humanos de inventores artificiais: “os
argumentos em apoio as patentes geradas por humanos se aplicam com igual forga
as patentes geradas por IA"4. Porém, como antecipado no tdépico anterior,
aplicagcées de IA inventiva possuem o perigoso potencial de concentrar novas
tecnologias nas maos de poucas empresas e, consequentemente, de poucos
paises, em detrimento dos demais, em especial dos paises subdesenvolvidos e em
desenvolvimento, como o proprio Brasil. Essa preocupacado de desvirtuamento da
premissa maior dos direitos de propriedade intelectual (ai inseridos os direitos de
patente) a partir dos novos arranjos da sociedade informacional e dentro do contexto

da 42 Revolugédo Industrial € assim externada por Liz Beatriz Sass (2017):

Os DPIs partem do pressuposto de que as atividades humanas sé
sao realizadas se apoiadas sobre incentivos materiais. Porém, os
novos arranjos da sociedade informacional demonstram que os DPIs
deveriam situar-se sobre um campo de abrangéncia cada vez mais
restrito e que existem areas sobre as quais a sua incidéncia néo é
justificavel, necessaria ou até mesmo bem-vinda, uma vez que, por

7 Do original em inglés: “The arguments in support of human-generated patents apply with equal
force to Al-generated patents”.
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vezes, concretizam o contrario do que profetizam. Ou seja, ao invés
de fomentarem a inovagédo e o desenvolvimento, acabam por impor
barreiras instransponiveis, impedindo, principalmente, a autonomia
tecnoldgica e cultural dos paises em desenvolvimento.

O mesmo questionamento, qual seja, a necessidade de protecdo por
patentes a inventos desenvolvidos por sistemas de |IA, foi realizado em 2018 pela
prépria Kay Firth-Butterfield, advogada e chefe de |IA e aprendizado de maquina do
Férum Econbmico Mundial, em artigo publicado ao lado da também advogada
atuante em patentes Yoon Chae (2018). Como posto por Firth-Butterfield e Chae
(2018) no referido artigo, essa pergunta € complexa e depende de uma discussao
multidisciplinar entre diversos atores n&o s6 do meio juridico, mas também do meio
cientifico e empresarial, a fim de se chegar a uma solugdo que possa evitar a
concentragédo de poder nas maos de poucas empresas de tecnologias. Nas palavras
das autoras (2018):

Por exemplo, se o sistema de patentes permite que invencdes
geradas por IA sejam patenteadas sem qualquer supervisdo humana
significativa, isso ndo poderia resultar em muito poder nas maos de
algumas empresas lideres que possuem esses sistemas de [A?
Portanto, precisamos encontrar maneiras de ajudar o sistema de
patentes a evoluir para que ele possa continuar a cumprir seus
objetivos principais. Esses didlogos devem envolver os atores
relevantes do direito de patentes - legisladores, juizes, académicos e
profissionais - e outras partes interessadas, como cientistas,
empresarios, investidores e tecnologos, bem como outros com
experiéncia significativa em inovagao e ética (tradugéo nossa).”

Ainda ndo ha uma resposta certa para essa questao levantada por Firth-
Butterfield e Chae. Por um lado, garantir direitos de patente a inventos criados por
sistemas de IA pode acelerar a inovagéo e o desenvolvimento tecnologico, a medida
que seriam garantidos privilégios materiais ndo aos soffwares em si, sujeitos
desprovidos de personalidade juridica, mas a seus desenvolvedores e usuarios.

Nesse sentido, Erica Fraser (2016, p. 356) argumenta:

A primeira vista, ampliar a patenteabilidade para incluir invengdes
geradas de forma autbnoma por computadores forneceria um

S Do original em inglés: For example, if the patent system allows Al-generated inventions to be
patented without any meaningful human oversight, could that result in too much power in the hands of
a few leading companies that own those Al systems? We therefore need to find ways to help the
patent system evolve so it can continue to perform its main objectives. These dialogues must involve
patent law’s relevant acfors - legislators, judges, academics, and practitioners - and other
stakeholders, such as scientists, entrepreneurs, investors and technologists, as well as others with
meaningful expertise in innovation and ethics.
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incentivo que aceleraria a inovagao e geraria exponencialmente mais
invengcdes mais rapidamente, exigindo menos habilidade e menos
recursos do que seria possivel de outra forma. imitar ou replicar a
atividade humana carece de qualquer “conceito inventivo”.
Conversas semelhantes sdo necessarias para os outros objetivos do
direito de patentes. Por exemplo, os atores relevantes devem avaliar
se a presente norma promove a divulgacdo e disseminacdo de
informacdes Uteis e se incentiva as pessoas a criar novas invengoes
(tradugdo nossa).”

Empresarios e cientistas de computacio, nesse contexto, seriam motivados
a desenvolver e usar aplicagdes de IA inventiva. Abbott (2020) também lista outros
dois argumentos favoraveis a protegcado por patentes desses inventos desenvolvidos
de forma artificial: (i) a promogdo de divulgacdo de informagdes e de
comercializacdo de novos produtos, como referido ao final da citagdo de Fraser
acima e (ii) a protecédo da integridade do sistema de patentes e os direitos morais
dos inventores humanos. Em relagdo ao primeiro ponto, Abbott (2020) assevera que
os proprietarios de algoritmos de IA inventiva, acaso n&o houvesse a protegéo por
patentes de seus inventos, tenderiam a preferir protegé-los por segredos de
negocios, sem divulga-los a populagao.

Da mesma forma, as empresas de tecnologia também poderiam nao ser
levadas a desenvolver inventos que fossem comercializaveis, pois poderiam néo ser
economicamente justificaveis. Sobre o segundo ponto, o autor aduz que a protegéo
devida a esses inventos tenderia a impedir que pessoas levem o crédito e sejam
nomeadas como inventoras de inventos que nao tenham de fato concebido. Evitar-
se-ia, portanto, a desonestidade entre os aplicantes e conferir-se-ia o verdadeiro e
devido reconhecimento aos inventores reais, garantindo-lhes os seus direitos morais
de inventor — no caso de um sistema de IA ser a inventora, os direitos morais seriam
devidos e poderiam ser exercidos n&o propriamente por ela, mas por seu
desenvolvedor e por seu usuario, conforme o caso.

Por outro lado, como ja brevemente antecipado anteriormente, uma protecéo
por patente de inventos concebidos de forma autbnoma por algoritmos de IA
também teria custos, os quais alguns pesquisadores, principalmente académicos,
argumentam que nao seriam justificaveis. O principal desses custos é o custo social,

gerado pela criagdo do monopolio legal e artificial ocasionado pela protecdo do

® Do original em inglés: On its face, widening patentability to include inventions generated
autonomously by computers would provide an incentive that would accelerate innovation and generate
exponentially more inventions quicker, while requiring less skill and fewer resources than would
otherwise be possible.
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invento por meio da concessao da patente, o que tenderia a ser mais elevado em se
tratando de invencdes relacionadas a aplicagdes de IA inventiva. Isso porque, a
partir do momento em que a IA inventiva suplantar ou mesmo se aproximar da
criatividade industrial dos seres humanos — o que € praticamente consenso entre os
cientistas da computacdo que sera algo a ocorrer dentro dos préximos cem anos,
segundo as pesquisas mostradas na primeira parte deste capitulo — as patentes
tenderiam a se concentrar sob o poder de cada vez menos empresas de tecnologia:
justamente as titulares de direitos sobre as aplicagbes de IA inventivas. Isso seria
negativo ndo s6 do ponto de vista de concentracdo de riquezas e da constituicdo de
grandes monopdlios, mas também do ponto de vista do desincentivo a inovagao. As
patentes poderiam mais prejudicar o desenvolvimento tecnoldgico, por limita-lo a
poucos, do que efetivamente incentiva-lo. E o cenario seria consideravelmente pior
para paises em desenvolvimento, como o Brasil, pois teriam sua autonomia
tecnolégica comprometida pelo excesso de protegao por patentes internacionais.

Especialistas aderentes a essa tese, como o jurista norte-americano Richard
Allen Posner, atual Juiz Chefe do Tribunal de Apelagdes do 7° Circuito dos Estados
Unidos, argumentam ainda que em muitas industrias, em especial nas que
apresentam altos indices de inovagéao (tais quais justamente as relacionadas a IA),
as patentes sequer sao necessarias. Como exemplo, Posner cita o caso da industria
dos programas de computador, onde ser o primeiro no mercado € um beneficio
econdmico maior do que a protegdo de patentes (SAVITZ, 2012). Além disso,
nessas industrias de alto grau de inovagdo também sdo mais relevantes outras
formas de incentivos ndo econdmicos, tais como: o de elevar a reputacdo no meio
académico, o de satisfazer curiosidade cientifica e o de colaborar cientificamente
com seus pares; enfim, empresas nessas industrias podem obter um valor
significativo a partir de suas invengdées mesmo na auséncia de protecdo de patente
(ABBOTT, 2020).

Além disso, existe outra consequéncia consideravel relacionado ao
reconhecimento da patenteabilidade de inventos concebidos autonomamente por
aplicacées de I|A. Essas patentes podem “impactar negativamente a inovagéo
humana futura, pois suplantar a inven¢gdo humana com algoritmos autbnomos pode

resultar na atrofia da inteligéncia humana” (tradugdo nossa)’’ (FRASER, 2016, p.

7 Do original em inglés: Negatively impact future human innovation as supplanting human invention
with autonomous algorithms could result in the atrophy of human intelligence.
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327). Essa consequéncia, segundo Fraser poderia reduzir o talento inventivo
humano e levar a diminuigdo ou mesmo eliminagdo de empregos de pesquisa e
desenvolvimento de alta especialidade, ou mesmo a extingdo de industrias inteiras
de pesquisa e desenvolvimento intensivas.

Todos esses pros e contras devem ser considerados e o debate sobre a
patenteabilidade de inventos concebidos autonomamente por sujeitos artificiais deve
seguir pelos proximos anos, observando-se sempre o objetivo maior de incentivar a
inovacdo e o desenvolvimento econdémico, de modo a manter os sistemas de
patentes efetivos. Nesse cenario, devem ser pensadas possiveis solugdes
intermediarias que possam equilibrar os objetivos e interesses sociais e econdmicos
das partes envolvidas. Como exemplo, Firth-Butterfield e Chae (2018) citam a
possibilidade de serem consideradas patenteaveis as invengdes geradas por IA,
mas com prazos de patente mais curtos, como forma de equilibrar o “campo de jogo”
entre a IA e os inventores humanos. No referido White Paper produzido pelo Férum
Econdmico Mundial em 2018, é citado ainda outro exemplo para essa finalidade de
equilibrio de interesses e garantia da observancia do objetivo maior dos sistemas de
patentes: o aumento do padrdo de n&o-obviedade (item relacionado ao critério de
atividade inventiva, no direito brasileiro) para inventos criados exclusivamente a
partir de aplicagdes de IA inventiva (FEM, 2018). Em todas essas possibilidades, as
discussbes devem considerar também a criagdo de mecanismos que possam
garantir que aplicantes de patentes ndo sejam desonestos no preenchimento das
aplicacdes de patentes, a fim de evitar burla a lei caso haja diferenciacéo entre a
protecdo de patentes de humanos e inventos de |IA (FEM, 2018).

Acaso se decida definitivamente pela patenteabilidade dos inventos
desenvolvidos autonomamente por aplicagdes de IA, outra questdo deve ser
debatida: quem deve ser listado como inventor? O White Paper referido acima
pontua existir dois principais caminhos para respondé-la (FEM, 2018). O primeiro
seria reconhecer o programa de |A como inventor, o que, segundo Nicholas Petit
(2017), exigiria o reconhecimento de personalidade juridica do software. Abbott
(2020) por outro lado, discorda da conclusdo de Petit, e defende que a
personalidade juridica ndo € pressuposto para a identificagdo de um inventor.
Argumenta que, sendo o caso de um invento ser desenvolvido por uma aplicagéo de
IA, a patente pode ser requerida em favor do proprietario da aplicacdo, se nao
houver disposicdo em sentido contrario, como no caso de Thaler em relagcdo a
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DABUS. E listar a aplicagdo como inventora seria uma forma de garantir os direitos
morais nao propriamente do software, que nao detém personalidade juridica e ndo
poderia exercer direitos, mas sim de seu desenvolvedor — esse sim capacitado para
postular para a garantia dos direitos morais de nomeagdo (ABBOTT, 2020). O
segundo caminho que consta no White Paper seria nao listar inventor algum no
requerimento da patente. Para tanto, seriam necessarias alteragdes nos
regramentos dos sistemas de patentes, como a LPI, que exige em seu artigo 6°,
paragrafo 4°, a nomeacao do inventor. Nesse cenario, contudo, dever-se-ia pensar
em incentivos suficientes as pessoas envolvidas na criacdo e manutencido das
aplicacbes de IA inventivas, para que sejam motivadas a continuar as
desenvolvendo. Pois, sendo o caso, os desenvolvedores (engenheiros de software
empregados de empresas de tecnologia, por exemplo), ndo receberiam crédito
algum em face das patentes que seriam criadas por seus programas (visto que nem
mesmo os programas seriam referidos na patente). Se essa inadequagdo for
considerada suficiente para obstruir a inovacéo, pode ser necessario criar uma nova
categoria para desenvolvedores para que suas contribui¢des sejam reconhecidas na
face da patente (FEM, 2018).

Ndo s&o ignorados nas discussbes acerca das regras sobre a
patenteabilidade de inventos desenvolvidos por IA, ainda, os problemas de
responsabilidade civil em caso de violagao de direitos de patente por uma aplicagéo
de IA inventiva. Nesses casos, o culpado deve ser o desenvolvedor da IA, o seu
usuario ou o programa de IA em si? Segundo Resolugdo do Parlamento Europeu,
“ao menos no presente estagio” somente seres humanos podem ser considerados
responsaveis (EUROPA, 2017), quanto mais considerando que aplicagdes de |IA ndo
sdo detentoras de personalidade juridica (salvo alteracdo legal expressa e prévia
nesse sentido, o que ndo é a solugcdo mais provavel, ao menos no curto prazo,
segundo o Parlamento Europeu). Sendo responsavel o usuario, poder-se-ia criar
uma incerteza entre eles, o que poderia levar ao ndo aproveitamento adequado de
ferramentas de IA inventiva. Também poderia ser injusto nos casos em que a
infragdo € imprevisivel, especialmente quando o usuario € uma pessoa fisica, e ndo
uma empresa sofisticada (FEM, 2018). Por outro lado, sendo responsavel o
desenvolvedor da IA, o que parece ser uma solugido mais adequada dos pontos de
vista econémico e comercial (PETIT, 2017), essa consequéncia também pode

parecer injusta dada a imprevisibilidade dos resultados a serem produzidos pela
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aplicacao de IA, ainda mais quando decorrentes de informacdes inseridas por seus
usuarios, e nao pelo seu desenvolvedor. Uma outra possibilidade, como sugerido na
Resolugcdo do Parlamento Europeu (2017), poderia ser um regime de seguro
obrigatério, como ja ocorre com automoveis, por exemplo, embora esse sistema de
seguro para a |lA tivesse que dar conta de todas as responsabilidades potenciais na
cadeia de uso da aplicagdo. A mesma Resolugdo também sugere a possibilidade de
complementar esse sistema de seguro obrigatorio com um fundo para garantir que a
reparagao seja efetuada mesmo nos casos em que os danos nao sejam cobertos
pelo seguro (EUROPA, 2017).

Avancando-se, outro ponto-chave que frequentemente é considerado nas
discussoes sobre a patenteabilidade de inventos desenvolvidos autonomamente por
aplicacdes de IA é o padrdo de ndo obviedade — requisito relacionado a atividade
inventiva no direito brasileiro. A medida que a IA se torna mais prevalente em
diferentes industrias, cresce a discussao sobre uma possivel nova definicdo do
estado da técnica. Revisa-lo para abranger o uso de ferramentas de IA inventiva
poderia aumentar substancialmente o nivel do estado da técnica, o que poderia
impedir invencbes efetivamente merecedoras de patente e, assim, dificultar a
inovacédo. Por outro lado, manter um critério baixo de ndo obviedade poderia resultar
em uma enxurrada de patentes inuteis e a também em mais pedidos de patentes
pelos patent trolls em face de verdadeiros inventores inovadores, o que também
tenderia a prejudicar os negocios e o crescimento econdmico. Nesse contexto,
discussodes adicionais sobre essas questdes devem identificar os beneficios e riscos
de alterar a definicdo do estado da técnica para permitir a participagcado da IA com
essas diferentes visdes em mente (FEM, 2018).

Por fim, no tocante ao Projeto de Lei n. 21/20, chamado de Marco Legal da
IA no Brasil, nada se fala acerca da patenteabilidade dos inventos criados por
aplicacdes de IA. A tendéncia é a de que, como considerado pelo Procurador
Federal Marco Di lulio em seu parecer anexado ao requerimento das patentes das
invencdes da DABUS junto ao INPI, alteragbes legislativas sobre o tema no cenario
interno sejam precedidas de “celebragdo de tratados internacionais especificos
destinados a uniformizar os principios para a protegao nos ordenamentos nacionais”
(BRASIL, 2022), o que ainda ndo ocorreu. Nada obstante, a questéo relacionada a
patenteabilidade dos inventos desenvolvidos por aplicagdes de IA e suas questdes

correlatas ja estdo sendo amplamente discutidas no ambito internacional. Tais
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debates, aliados ao avango em escala geométrica das tecnologias de IA inventiva,
tenderdo a tragar as diretrizes de protecédo desses inventos a serem seguidas pelos
principais ordenamentos juridicos ao redor do globo, inclusive o Brasil. Deve-se,
nesse contexto, ater-se sempre a premissa maior que € expressamente langada na
Constituigdo Federal, de protegao dos inventos industriais tendo em vista o interesse

social e o desenvolvimento tecnolégico e econdmico do pais.
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5 CONCLUSAO

A LPI brasileira € datada da segunda metade da década de 1990 e segue as
premissas basilares de um sistema de patentes internacionalizado proposto desde a
Convencao de Paris, em 1883. Da edi¢ao original da LPI até hoje, poucas alteragbes
legislativas foram realizadas. De outro lado, vive-se em um cenario de nova
revolucao tecnologica, em que as recentes tecnologias da 42 Revolugdo Industrial
sdo mais disruptivas do que as das revolugcdes anteriores. Nesse contexto, a IA,
hoje, se faz presente no dia a dia da maioria das populagdes e a tendéncia € a de
que exerca uma participacdo multidisciplinar cada vez maior em praticamente todas
as cadeias de producao e distribuicdo, ndo apenas de produtos e processos, mas
também de informacdes.

O fato de a tecnologia se desenvolver de forma mais célere do que o direito
nao é novidade, e tampouco pode ser algo criticado. Nao é razoavel, nem tampouco
prudente, que se exija ou se espere do legislador que se antecipe a ciéncia e
produza normas especificas e atemporais que sirvam a situagdes impossiveis de
serem previstas quando da sua edi¢cdo. Nao se fala aqui de diretrizes gerais, como
direitos  fundamentais que devem ser obrigatoriamente respeitados
independentemente dos avancos cientificos alcangados. Fala-se, em verdade, de
normas caracteristicas relacionadas a essas novas tecnologias. No caso especifico
deste trabalho, a questdo abordada é atinente a IA inventiva, muito mais recente do
que a LPI, de 1996.

Mostrou-se que hoje ja € possivel o desenvolvimento de inventos de forma
absolutamente autbnoma por aplicagdes artificiais e que inclusive ja estdo sendo
formulados pedidos de patentes para a protecdo dos resultados obtidos, listando-se
as aplicagdes de IA como inventores. Dentro deste contexto, esta pesquisa teve
como pergunta de partida a seguinte problematica: as normas vigentes no sistema
juridico brasileiro possibilitam ou ndo a concessao de patentes de invengdes e de
modelos de utilidade em cujos requerimentos sejam listados seres artificiais como
inventores? A partir de toda a pesquisa bibliografica e documental empreendida, &
possivel afirmar que ndo ha dispositivo legal expresso que impega a
patenteabilidade de tais inventos e que ndo ha precedente judicial que traga uma
resposta definitiva. Todavia, a tendéncia mais provavel é a de que, a partir da

by

analise da legislagdo atual, a jurisprudéncia brasileira se inclinara a corrente de
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impossibilidade de se conceder patentes a inventos em cujos requerimentos sejam
listados apenas sujeitos artificiais como inventores, na esteira do que ja vem sendo
decidido no ambito internacional.

Concretizando essa problematica e atestando a sua atualidade, expbs-se
gue os primeiros pedidos de patentes de invengdes concebidas artificialmente e em
cujos processos tenham sido nomeados programas de computador como inventores,
e ndo humanos, foram depositados a partir de 2019 nos principais escritérios de
patentes ao redor do mundo, inclusive no Brasil. A excecdo da Africa do Sul,
nenhum outro pais permitiu, até o0 momento e por meio de decisdo definitiva, que
seres artificiais sejam reconhecidos como inventores, muito embora de fato se
reconheca que suas invengdes preencham o0s requisitos técnicos de
patenteabilidade — no caso do Brasil, os requisitos de novidade, aplicagdo industrial
e atividade inventiva. O fundamento central para as decisdes de indeferimento
desses pedidos de patentes € precipuamente o mesmo: a exigéncia, pelas
legislacbes nacionais, de indicacdo de um inventor, também chamado pela LPI
brasileira de autor de invengdo, que deve — segundo essas decisbes -—
necessariamente ser um humano.

Essa exigéncia de carater antropologica dentro do direito das patentes n&o
decorre de politicas publicas que tenham debatido o tema e decidido
conscientemente proibir a concessao de patentes a inventos desenvolvidos por
aplicacdes de IA. Até mesmo porque, como amplamente abordado nesta pesquisa, a
LPI brasileira, por exemplo, € mais antiga do que a possibilidade tecnolégica de
desenvolvimento autbnomo e comercial de invencdes e modelos de utilidade por
programas de computador. Do que se verificou, a interpretacdo de que o inventor
indicado deve necessariamente ser humano decorre, na verdade, dos dispositivos
concernentes aos direitos morais da autoria da invengdo, sendo estes
caracterizados como direitos personalissimos, obrigatoriamente vinculados a
pessoas fisicas, pois sequer se imaginava a hipétese de um invento concebido por
outro ser sendo um ser humano.

Ndo a toa, por esta perspectiva, que o parecer juridico utilizado na
fundamentagdo da decisdo do INPI de indeferir o primeiro pedido de patente de
invencéo concebida por |A reconheceu de forma expressa a importancia do tema e a
necessidade emergente de formalizagdo de tratados internacionais que prevejam

diretrizes que abordem diretamente a tutela juridica desses inventos, até mesmo
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para evitar conflitos em potencial entre desenvolvedores de aplicacbes de IA
inventiva e os respectivos usuarios dos programas. A mesma necessidade vem
sendo reiteradamente reconhecida também em decisdes judiciais de outros
ordenamentos juridicos, o que denota n&o ser uma problematica exclusiva do Brasil.

Além disso, destacou-se que a questdo € complexa e envolve mais do que
uma simples atualizagédo legislativa que permita ou proiba de forma expressa a
concessao de patentes a inventos criados por aplicagdes de IA. Como discorreu-se
no terceiro capitulo, deve-se primeiro questionar se esses inventos sdo realmente
merecedores de protecao pelo direito das patentes, e, se sim, se 0 sdo em mesmo
grau e forma que os concebidos por inventores humanos.

Isso porque os custos sociais de se patentear inventos desenvolvidos por
aplicacdes artificiais sado elevados. Podem resultar em uma concentragdo de
inovagdes tecnolodgicas relevantes e seus respectivos frutos sob o poder de poucas
empresas e paises, sendo as maiores prejudicadas as nagdes subdesenvolvidas e
as emergentes, como o proprio Brasil. Além disso, também pode-se listar como
custo social significativo a atrofia da criatividade humana, a medida em que os
inventores artificiais tenderem a superar a criatividade dos inventores humanos, o
que também pode resultar em um desestimulo a inovagédo e consequentemente ao
desenvolvimento econémico.

Por outro lado, uma auséncia de protecdo por patentes a esses inventos
também poderia trazer custos sociais consideraveis, sendo o principal deles o
desestimulo a divulgacdo e ao compartilhamento das novas tecnologias
desenvolvidas por seres artificiais.

Todos esses questionamentos vém sendo realizados principalmente no
ambito da OMPI e do FEM, organizagbes que possuem pautas frequentes
relacionadas aos impactos econdmicos, sociais e legais das tecnologias da 42
Revolucdo Industrial e, em especial, da IA. A preocupagao € valida e justificavel,
considerando os elevados custos sociais acima referidos. De mais a mais, também
nao se devem olvidar problemas relacionados a responsabilidade civil nos casos de
violagdo de direitos de patente por aplicagbes de IA inventivas e também possiveis
novos e diferentes parametros para a analise do critério de atividade inventiva por
inventores artificiais.

Neste compasso, ao mesmo tempo em que se reconhece a atual lacuna no

tocante a tutela juridica de inventos concebidos por IA e a proeminente necessidade
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de uma atualizagéo legislativa para suprimi-la, ndo ha como se ignorar que o tema é
ainda muito recente, complexo e carecedor de mais analises de dados e de estudos
multidisciplinares que envolvam diferentes atores, especialmente das alas
empresarial, politica, socidloga e académica. Principalmente porque uma
atualizagcao desacompanhada de um completo embasamento técnico pode criar
mais problemas do que solugoes.

Ademais, muito embora essas analises e estudos devam se dar tanto em
ambito interno quanto externo, a tendéncia acertada é a de que qualquer alteragao
legislativa no ordenamento juridico nacional que verse de forma especifica sobre
patentes de inventos concebidos por programas de IA decorra diretamente ou seja
precedida de tratados internacionais, em que as proposi¢cbes terdo melhores
condicbes de serem apreciadas. Por essa razao, alias, questbes como a
problematica desta pesquisa ndo fazem parte do marco legal da |IA atualmente em
discussédo no Congresso Nacional. Sem embargo, de uma ou de outra forma, deve-
se sempre ter como norte o interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e
econdmico do pais, premissa maior expressamente prevista na Constituicdo Federal

e que deve ser observada independentemente do estagio tecnoldgico alcangado.
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