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RESUMO

O sistema de propriedade intelectual, e, mais especificamente, o sistema de patentes,
sempre encarou a criatividade como uma caracteristica exclusiva do ser humano, sendo
pressuposto para a grande maioria dos sistemas de protecdo patentaria atualmente
existentes. Nessa esteira, 0 advento dos sistemas de inteligéncia artificial criativos, aptos
a gerar inventos autonomamente, iniciou um debate global sobre a patenteabilidade destes
inventos, cujo posicionamento foi requerido do INPI em sede do pedido de patente n°
BR112021008931-4. Desta feita, 0 presente artigo se propde a, por meio de um método
dedutivo, mediante revisdo bibliografica, explorar o posicionamento do INPI,
comparando-0 com outros escritérios de patentes nacionais e supranacionais, avaliar o
seu alcance e consequéncias praticas, €, com base nas mesmas, verificar se a atual
legislacdo de patentes é adequada ao novo cenario tecnologico ou se faz necessaria a
realizacdo de alteracdes.

Palavras-chave: Inteligéncia artificial; Patentes; Propriedade Intelectual

ABSTRACT
The intellectual property system, and more specifically, the patent system, has always
regarded creativity as an exclusive characteristic of human beings, being a presupposition
for the vast majority of existing patent protection systems today. In this regard, the advent
of creative artificial intelligence systems capable of generating inventions autonomously
has sparked a global debate about the patentability of these inventions, with the INPI's
position being presented in patent application number BR112021008931-4. Therefore,
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this article aims, through a deductive method, through bibliographical review, to explore
the INPI's position, comparing it to other patent offices, assessing its scope and practical
consequences, and, based on these, determining whether the current patent legislation is
suitable for the new technological landscape or if changes are needed.

Keywords: Artificial Intelligence; Intellectual Property; Patents.

1 INTRODUCAO

O sistema de propriedade intelectual, e, mais especificamente, o sistema de
patentes, sempre encarou a criatividade como uma caracteristica exclusiva do ser
humano, sendo pressuposto para a grande maioria dos sistemas de prote¢ao patentaria
atualmente existentes.

Ocorre que esse pilar da propriedade intelectual vem sendo desafiado pelo
surgimento da chamada “Inteligéncia Artificial criativa”, isto €, sistemas computacionais
que, com diferentes graus de autonomia, sdo capazes de gerar resultados que, tipicamente,
necessitariam de criatividade humana (obras artisticas, literarias e cientificas, inventos
industriais etc.).

No campo da propriedade industrial, mais especificamente das patentes, os
produtos autonomamente gerados por esses sistemas gozam de uma curiosa caracteristica,
tendo em vista que, muito embora possam gozar dos requisitos objetivos de
patenteabilidade (novidade, aplicagdo industrial e atividade inventiva), ndo possuem
inventor humano a ser indicado — gerando dificuldades no atendimento do requisito
formal de nomeagdo da autoria previsto no art. 6°, §4°, da Lei de Propriedade Industrial
(“LPT”), bem como de se defender a legitimidade de aquisi¢ao dos direitos sobre a patente
gerada por esses sistemas, considerando a auséncia de previsao expressa da legitimidade
para a aquisi¢do dos direitos sobre a patente pelo proprietario do sistema, nos termos do
art. 6°, §2°, da LPL.

Essas questdes, objeto de controvérsia a nivel global, foram submetidas a analise
do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”’) em sede do pedido de patente n°
BR112021008931-4. O presente trabalho se dedicara a identificar (i) o posicionamento
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do INPI nesse especifico pedido de patente; (ii) seu alinhamento a posicionamentos
emitidos por outros escritorios de patentes nacionais e supranacionais; (iii) o alcance
material deste posicionamento; (iv) suas consequéncias praticas, €, como isso, avaliar a
necessidade (ou ndo) de alteracdo da legislagao.

Para tanto, se fard uso do, do método dedutivo, mediante revisao bibliografica,
isto &, se partira das posicdes globais adotadas pelo INPI e outros escritorios de patentes
e, utilizando-se, também, da doutrina especializada na tematica, se buscara apresentar

conclusdes aos quesitos acima apresentados.

2 O POSICIONAMENTO DO INPI: PEDIDO DE PATENTE N°
BR112021008931-4

Em 07 de maio de 2021, operou-se o inicio da fase nacional do pedido de patente
do invento “recipiente de alimentos e dispositivos ¢ métodos para atrair uma maior
atencdo” (Dabus, 2019), enumerado nacionalmente como o pedido de patente sob o n°
BR112021008931-4. O pedido chama atencao ndo pelo teor da invencao, mas pelo fato
que, muito embora seu depositante tenha sido identificado como “Stephen L. Thaler”, seu
inventor ¢ nomeado como “DABUS”, ndo uma pessoa fisica, mas um sistema de
inteligéncia artificial, conforme se extrai do complemento ao nome: “o invento foi
autonomamente gerado por uma inteligéncia artificial®’ (Dabus, 2019).

Diante da situagao, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) notificou
o depositante, solicitando explicagdo sobre a nomeagao de uma inteligéncia artificial, sob
o argumento de que o art. 6° da Lei de Propriedade Industrial (“LPI”’) demanda que o
inventor seja “capaz de ser sujeito de direitos, possuindo personalidade juridica” (INPI,
2021).

Citado pedido, conforme parecer da AGU, teria sido respondido pelo Dr. Stephen

Thaler por meio de manifestacdo administrativa, na qual, sinteticamente, apresentou o

3 Tradugdo livre de: “THE INVENTION WAS AUTONOMOUSLY GENERATED BY AN ARTIFICIAL
INTELLIGENCE”.
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argumento de que (i) inexiste, no ordenamento juridico brasileiro, uma defini¢ao
positivada que estabelega o conceito de “inventor”, (ii) o §2°, do art. 6° da LPI “pressupde
apenas que o requerente legitimado seja um agente capaz”, sendo indiferente a capacidade
do inventor; (iii) na condi¢do de titular dos direitos de propriedade intelectual sobre o
sistema “DABUS”, nos termos do art. 1.232, do Cédigo Civil, ele seria proprietario sobre
os frutos decorrentes do invento; (iv) “a inica consequéncia da nomeacao de um inventor
“nao-humano” em um pedido de patentes deve ser a auséncia de atribui¢ao aquele dos
direitos morais de nomeagao, previstos no art. 6°, §4°, da LPI” e que a tinica auséncia de
formagao de citados direitos morais ndo deve ser impeditivo a constitui¢ao do direito de
requerer patente a um “titular originario devidamente legitimado”; (v) a “necessidade de
incentivar € recompensar o investimento em pesquisa ¢ desenvolvimento de novas
tecnologias™; (vi) embora o legislador, na época da promulgagdo da LPI, provavelmente
ndo tenha previsto que o desenvolvimento tecnologico evoluisse de tal forma em curto
espaco de tempo a permitir a geragdo de inventos autonomamente por sistemas de
inteligéncia artificial, este, guiado pelos principios direcionadores do direito de patentes,
inseriu na lei mecanismo apto a guiar esta tematica, pelo que € possivel a concessao de
patente a invento gerado autonomamente por sistema de inteligéncia artificial na atual
legislacdo brasileira (Thaler apud Brasil, 2022).

Mediante os argumentos apresentados, a Diretoria de Patentes, Programas de
Computador e Topografias de Circuitos Integrados (DIRPA) solicitou a Coordenagao-
Geral Juridica de Propriedade Intelectual da Advocacia Geral da Unido (AGU) parecer
quanto a possibilidade de indica¢do e nomeacdo de sistema de inteligéncia artificial na
condicdo de inventora (Brasil, 2022).

A requisic¢ao resultou no Parecer n® 00024/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, em
que a AGU entendeu pela impossibilidade de indicagdo ou nomeagdo de sistema de
inteligéncia artificial enquanto inventor, arguindo, sinteticamente, que (i) historicamente
foi ignorada a possibilidade de inventores nd3o humanos; (ii) considerando que o
ordenamento juridico confere ao autor da invencao direitos de personalidade, como o de
nomeagao como inventor, bem como direitos de ordem patrimonial (de obter a patente),

infere-se que o inventor necessariamente precisa ser uma pessoa, nos termos do art. 1°,

REVISTA ELETRONICA DIREITO & Tl - PORTO ALEGRE, VOL. 1 N. 19 MAIO/AGO 2024

WWW.DIREITOETI.COM.BR/DIREITOETI 115




W23 DIREITO & TI

EDUCA(}I\O DIREITO & Tl - PORTO ALEGRE / RS

WWW.DIREITOETI.COM.BR

do Codigo Civil; (iii) a impossibilidade de aplicagao analogica do art. 1.232 do Codigo
Civil para conferir titularidade sobre os inventos gerados por inteligéncia artificial, tendo
em vista que os direitos de propriedade intelectual se originam da criatividade humana,
ndo podendo ser frutos de processos meramente naturais ou mecanicos, sendo regidos por
regulacdo especifica e precisando atender a requisitos previstos nesta legislagdo para
serem concedidos, inclusive aqueles previstos no art. 8° da LPI (Brasil, 2022).

Tendo como base o mencionado parecer, o INPI retirou o pedido de patente da
fase inicial, tendo em vista a auséncia de cumprimento do requisito de notificacdo da
autoria (INPI, 2022). Irresignado, o Dr. Stephen Thaler interpos recurso administrativo

A Coordenagao-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade, no

entanto, indeferiu o pleito recursal, pautando-se no supramencionado relatério da AGU.

3 ALINHAMENTO INTERNACIONAL DO POSICIONAMENTO DO INPI

Diante da decisdo apresentada pelo INPI, cumpre avaliar como a tematica vem
sendo interpretada por outros escritorios de propriedade intelectual que enfrentaram
problematica similar, tendo em vista a proximidade das legislacdes em matéria de patente,
considerada a influéncia sofrida pelas legislagdes nacionais em decorréncia de tratados
internacionais sobre a matéria. Para tanto, avaliemos alguns casos decididos por
escritorios de propriedade intelectual nacionais estrangeiros e supranacionais, relativos a
invengdes geradas autonomamente pelo sistema de inteligéncia artificial “DABUS”,
nomeado enquanto inventor, a pedido do Dr. Stephen Thaler.

Nesse contexto, o Escritério de Patentes Europeu (European Patent Office —
EPO), em sede dos pedidos de codigo EP 18 275 163 e EP 18 275 174, seguiu
entendimento similar aquele apresentado pelo INPI, negando a concessdo da patente,
dada a auséncia de indicagdo de inventor humano. Para tanto, o EPO fundamentou que
(1) a nomeac¢do de uma méquina enquanto inventor nao atende o requisito do art. 81° da
Convengao Europeia de Patentes (ECP), uma vez que o nome “dado as coisas” ndo se
equivale ao nome de pessoas, cuja atribuicdo de autoria se da, justamente, para que

possam exercer seus direitos; (i1) apenas pessoas com capacidade juridica (sejam pessoas
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naturais ou juridicas) podem exercer papéis nos procedimentos de concessao de patentes,
nos termos do EPC; (iii) o “travaux préparatoire” refere ao inventor enquanto pessoa
natural, tendo, inclusive, rejeitado proposta para inclusdo de pessoas juridicas enquanto
inventores; (iv) em igual sentido ja decidiu a Camara de Apelagdo do EPO; (v) sistemas
de inteligéncia artificial ndo possuem personalidade juridica no atual framework legal da
Unido Europeia e, consequentemente, ndo podem reter titularidade sobre seus outputs e
tampouco manter qualquer relacdo juridica com os seus proprietirios que permita a
transferéncia de direitos sobre retrocitados outputs; portanto, o proprietario do sistema de
inteligéncia artificial ndo pode adquirir os direitos sobre os inventos autonomamente
gerados pelo sistema a titulo de sucessdo (“aquisicao derivada’), nos termos do art. 60°
do EPC; (vi) ndo se concorda com o argumento de que a impossibilidade de indicagdo de
um inventor ndo humano violaria o direito do publico de conhecer o verdadeiro inventor
da invencdo, dada a possibilidade de falsamente se indicar um inventor humano, tendo
em vista que o EPO ndo realiza controle sobre a veracidade da alega¢do do inventor,
cabendo a sociedade, inclusive inventores eventualmente omitidos, questionar
declaracdes falsas, as quais sdo matéria dos tribunais nacionais (EPO, 2020) .
Irresignado, o aplicante apresentou apelagdo administrativa, a qual foi igualmente
denegada pela Camara de apelacdo, a qual arguiu, em sintese, que a necessidade de
indicacdo de autoria humana ¢ requisito para a concessdo de patentes nos termos da
Convengao Europeia de Patentes (EPC), pontuando, ainda, que (i) a nomeacao do
inventor € um requisito mandatorio para o processo de concessdao de patente, nos termos
do art. 81°, do EPC, inclusive para se identificar a origem do direito de patente do
aplicante, seja originario (no caso do proprio inventor), seja em sucessdo ao inventor,
conforme art. 60°, do EPC; (i1) o “inventor”, pelo uso comum do termo, necessariamente
precisa ser uma pessoa dotada de capacidade juridica, com a “Regra 19”, da Convengao
Europeia de Patentes (a qual requer a designagdo do nome do inventor), suportando este
entendimento; (iii) os argumentos apresentados pelo Dr. Stephen Thaler sobre um alegado
direito do publico de saber “como a invengao foi feita” ndo possui base normativa; (iv)
ainda que se admita que, na hipotese de inventos gerados por sistema de inteligéncia

artificial, ndo se faga aplicdvel a obrigatoriedade de designacdo de inventor (primeira

REVISTA ELETRONICA DIREITO & Tl - PORTO ALEGRE, VOL. 1 N. 19 MAIO/AGO 2024

WWW.DIREITOETI.COM.BR/DIREITOETI 117




W23 DIREITO & TI

EDUCA(}I\O DIREITO & Tl - PORTO ALEGRE / RS

WWW.DIREITOETI.COM.BR

sentenca do art. 81°, do EPC), o que a Camara aparentemente concordou, ainda se faz
necessario demonstrar ao EPO a origem do direito a patente. Ocorre que o mero fato de
ser titular do sistema de inteligéncia artificial que gerou o invento ndo confere ao aplicante
a condic¢ao de “sucessor” do sistema, considerando a inexisténcia de uma previsao legal
ou de uma transagdo (dada a incapacidade do sistema em transacionar) que o caracterize
como tal (Board Of Appeal Of The European Patent Office, 2021).

O escritorio de patentes do Reino Unido (Intellectual Property Office — “IPO”),
analisando o caso BL O/741/19, concluiu de forma similar, pontuando, sinteticamente,
que (i) a lei de patentes britanica (Patent Act 1977) requer, consoante sua se¢ao 13%, que
o0 inventor seja uma pessoa natural, de modo que o “DABUS”, sendo uma maquina, ndo
poderia enquadrar-se na condi¢do de inventor para os fins legais; (i) o aplicante falhou
em demonstrar validamente como procedeu a aquisi¢ao derivada do direito de aplicar pela
patente, considerando que (a) como ele mesmo afirma, o sistema ndo possui
personalidade juridica, pelo que ndo pode ser proprietario dos direitos de propriedade
intelectual, tampouco ceder os direitos de requerer a patente ao aplicante; e (b) o
argumento de que a “titularidade sobre uma maquina confere titularidade sobre os seus
produtos” nao se encontra dentro das hipdteses previstas na se¢do 7%(2) do Patent Act
1977, a qual estabelece as condi¢des por meio das quais o direito de aplicar por uma
patente ¢ adquirido por derivagdo. Nesse sentido, o IPO admite que, embora inventos de
inteligéncia artificial tendam a se tornar mais corriqueiros, o atual sistema legal de
patentes britanico nao abarca essas invengoes, pelo que debates sobre o tema se fazem
necessarios (IPO, 2019).

O pedido de patente também foi denegado pelo escritério de patentes
estadunidense (United States Patent and Trademark Office — USPTO), em sede da
aplicacdo 16/524,350, arguindo, em sintese, que os precedentes nacionais claramente
posicionam-se no sentido de que o inventor deve ser uma pessoa natural (USPTO, 2020).

De igual modo, o escritério de patentes da Australia (Australian Patent Office —
“APQO”), em sede da aplicacao de n° 2019363177, decidiu que, muito embora a legislagao
australiana de patentes (Patents Act 1990) nao defina o conceito de “inventor”, adotando-

se o “conceito usual”, ainda que se admita que a evolucdo do conceito tenha levado ao
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abrangimento de sistemas de inteligéncia artificial (de modo que o ‘DABUS” possa ser
caracterizado enquanto inventor), ¢ necessario avaliar se o requerente enquadra-se em
uma das hipoteses de aquisicdo por derivacdo do direito a patente, nos termos da se¢do
15, do Patents Act 1990 (2021).

Nesse sentido, o escritorio australiano pontua que a mencionada se¢do 15* ndo
permite identificar uma pessoa para quem poderia ser concedida uma patente gerada por
sistema de inteligéncia artificial, tendo em vista que (i) a maquina ndo detém
personalidade juridica e, consequentemente, o sistema de inteligéncia artificial ndo pode
transferir os direitos sobre o invento ao requerente; (ii) o sistema de inteligéncia artificial
ndo se beneficia com a patente, pelo que inaplicavel o regime de agente de patentes
(“communicatee”) em favor de terceiros; (iii) o regime da acessdo, levantando pelo
requerente, ndo se faz aplicavel, considerando que ¢ uma modalidade de aquisi¢do
originaria (e nao derivada) da propriedade e, por conseguinte, ndo pode ser utilizado para
arguir titularidade derivada de um invento; (iv) tampouco o requerente pode enquadrar-
se na hipotese de “representante de uma pessoa falecida” (APO, 2021).

O APO (2021) pontua, ainda, que, ndo ¢ possivel que o Dr. Stephen Thaler seja
enquadrado como inventor, considerando que ele ndo elaborou a invencdo, apenas
adquiriu o conhecimento ao seu respeito por intermédio do sistema de inteligéncia
artificial, concluindo, ao final, pela impossibilidade de concessdo da patente.

A TtUnica exceg¢do conhecida, até o presente momento, do posicionamento
apresentado nas linhas acimas, foi a concessao de patentes pelo escritdrio de patentes sul-
africano (Companies and Intellectual Property Comission), em julho de 2021, a um
invento com o DABUS listado enquanto inventor.

Nao obstante, diante dos posicionamentos acima mencionados, parece razoavel
afirmar que o posicionamento do INPI encontra-se alinhado com os posicionamentos
maioritarios dos escritorios de patentes, qual seja: a legislagdo atual ndo comporta
protecdo a inventos gerados autonomamente por sistemas de inteligéncia artificial, seja
pela impossibilidade de um sistema de inteligéncia artificial figurar como inventor, seja

pela dificuldade, dada a auséncia de uma fic¢do juridica positivada nesse sentido, do
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detentor de direitos sobre o sistema “inventor’” obter, por derivagdo, o direito de patente

sobre o invento.

4 O ALCANCE MATERIAL DO POSICIONAMENTO DO INPI

Apresentada a decisao exarada pelo INPI, bem como os similares
posicionamentos internacionais, cumpre avaliar quais impactos o posicionamento tomado
pode acarretar a protecdo dos inventos gerados com o emprego de sistemas de inteligéncia
artificial.

Deve-se considerar que o posicionamento do INPI acima apresentado, com base
no parecer da AGU, pode ser sintetizado como “impossibilidade, no regime juridico atual,
do sistema de inteligéncia artificial figurar como inventor” (INPI, 2022), posicionamento
este, alias, alinhado ao Enunciado n°® 670, da IX Jornada de Direito Civil, o qual preclude
a autoria por sistemas de [A, independentemente de seu grau de autonomia (Brasil, 2022).
Isto posto, cumpre-nos avaliar se (e em quais situagcdes) um invento gerado com o
emprego de sistema de inteligéncia artificial pode ser atribuido a um inventor humano.

Para tanto, em se tratando de criagcdes geradas com o uso de sistemas de
inteligéncia artificial, faz-se necessario distinguir-se dois cendrios distintos: (i) quando o
sistema de inteligéncia artificial gera o resultado (invento) de forma auténoma — isto &,
quando inexiste qualquer intervengao humana relevante no processo criativo; (ii) quando
o sistema atua de forma semiautdonoma, envolvendo o processo inventivo de intervengao
humana em algum grau.

Comecemos pela primeira hipotese: seria possivel designar inventor humano para
uma criacao gerada autonomamente por sistemas de inteligéncia artificial? Para responder
esse questionamento € necessario compreender, antes de tudo, o que ¢ um inventor. Com
efeito, a legislagdo brasileira ndo estabelece os requisitos para que uma dada pessoa seja
considerada inventor, contudo, entendemos razoavel o posicionamento de Costa Neto
(2021, p. 72-74) que, com base em um teste jurisprudencial estrangeiro para identificacdo
de autoria, aponta que o inventor ¢ quem aplica “habilidade, esfor¢o e julgamento na

execu¢ao de uma criacao”.
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Nesse sentido, o “ato de inventar ndo se equipara a mera assisténcia”’, nao se
confundido com o papel de quem fornece insumos para a criagdo do invento (ex. dados,
sugestdes ou critérios de avaliagdo), sendo necessario que o inventor efetivamente utilize
“de sua habilidade para resolver um problema técnico posto” e crie “uma invenc¢ao para
resolvé-lo” (Costa Neto, 2021, p. 72-74).

Isto posto, devemos avaliar quais pessoas, dentre os agentes do ecossistema de
inteligéncia artificial, encontram-se aptos a cumprir esses requisitos de autoria. Para tanto,
foquemos nossos esforcos em trés categorias de agentes: (i) desenvolvedores (isto &,
aqueles que efetivamente criam o sistema de inteligéncia artificial, escrevendo suas linhas
de codigo); (i1) fornecedores de dados e treinadores (aqueles que fornecem insumos para
os processos de autoaprendizado do sistema de inteligéncia artificial); (ii1) operadores do
sistema de inteligéncia artificial (agentes que empregam o sistema de inteligéncia
artificial, colocando-os em funcionamento).

Quando tratamos de inventos autonomamente gerados por sistemas de inteligéncia
artificial, como bem pontua Costa Neto (2021, p. 102-103), nenhum dos agentes
envolvidos no desenvolvimento e emprego dos sistemas parecem enquadrar-se
adequadamente nos requisitos exigidos para a sua categoriza¢do enquanto “inventores”
destas criacdes auténomas. Com efeito, (i) os desenvolvedores do sistema podem ser
considerados autores do sistema, mas ndo possuem qualquer ingeréncia sobre os produtos
(inventos) por ele gerados; (i1) os treinadores e fornecedores de dados limitam-se a
fornecer insumos para criagdao dos inventos, o que, nos termos ja vistos, ndo os enquadra
como inventores; (iii) de igual modo, os agentes que empregam sistemas autébnomos nao
possuem qualquer ingeréncia sobre o seu processo criativo, apenas utilizando-os em seu
favor . Tomando isso em consideragdo, pode-se concluir pela impossibilidade de se
apontar autoria humana para inventos autonomamente gerados por sistemas de
inteligéncia artificial e, por conseguinte, pela impossibilidade de protecdo destes
inventos, com base no entendimento exarado pelo INPI e com base no parecer da AGU
(INPI, 2022).

Quando estamos diante de “invengdes semiautdnomas”, no entanto, a situagao se

mostra mais complexa. Isso porque, embora possamos concluir, de antemao, que em
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algumas situagdes as invengdes geradas com uso de sistemas de inteligéncia artificial
certamente serdo patentedveis — com o Governo Britanico, inclusive, exarando
entendimento que a legislacdo britanica, similar a nacional nessa matéria, comporta a
protecdo de inventos elaborados com “assisténcia de inteligéncia artificial” (IPO, 2022)
— o grau de interven¢ao humana necessario ao enquadramento nesta categoria nao ¢ 6bvio.
Explica-se: muito embora o sistema brasileiro, em seu momento atual, apenas comporte
a protecao de “criagdes do espirito humano” (Da Silva, 2021), ndo ¢ tarefa facil precisar
o grau de contribui¢do humana necessaria para o processo criativo, para que a invencao
seja considera “criacdo de seu espirito”.

Busquemos, sem esgotar o assunto, propor algumas solug¢des. De inicio, podemos
partir para eliminag¢do das situacdes extremas, do mesmo modo que, conforme ja visto,
seres humanos que se limitam a fornecer insumos para sistemas de inteligéncia artificial
(dados, sugestdes e critérios de avaliagdo) ndo podem ser considerados inventores das
criagdes geradas por esses sistemas (Costa Neto, 2021), naturalmente o fato de um sistema
de inteligéncia artificial fornecer insumos (ex. sugerir o uso alternativo de um dado
material com propriedades similares, mas menos custoso, para o invento), ndo deve
descaracterizar a autoria humana.

A problematica, no entanto, parece encontrar-se na ‘“zona cinzenta”, composta por
aquelas situacdes em que a inteligéncia artificial efetivamente contribui para a resolugao
do problema técnico, apresentando “habilidade, esforco e julgamento”, mas que
transcorreu alguma interven¢do humana no processo criativo que levou aquele invento.

Nessas situacdes, parece ser adequado conferir autoria humano ao invento apenas
quando a interven¢do praticada ¢ determinante para o resultado, exercendo influéncia
significativa sobre o mesmo, caracterizando-se, como bem pontua Costa Neto (2021, p.
73), como uma “contribui¢cdo eficaz” — devendo, para tanto, avaliar se a contribui¢do
humana efetivamente preenche os requisitos de “habilidade, esfor¢co e julgamento”
necessarios para a caracterizagao da autoria.

Para se atender a esses requisitos, entendemos que o agente humano precisa,
efetivamente, “utiliza da sua habilidade para resolver o problema técnico posto” (Costa

Neto, 2021, p. 74). , ou seja, a pessoa humana precisa contribuir de forma determinante
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para a resolucdo do problema técnico, de modo que, sem o uso de sua contribuigdo, o
resultado final ndo seria alcangado, bem como, em algum grau, prever o resultado final a
ser gerado, identificando a sua “utilidade industrial”, e almeja-lo — nesse sentido, adota-
se, utilizando-se de aplicag@o analdgica, o posicionamento de De Souza e Schirru (2021)
relativo aos direitos autorais, segundo qual, no regime atual, quanto mais previsivel o
resultado final for para o autor humano, maiores as chances deste ser resguardado por

direitos de propriedade intelectual.

5 CONSEQUENCIAS DA FALSA ATRIBUICAO DE AUTORIA HUMANA

Delimitado o alcance material da aplicagdo do entendimento da INPI, cumpre
avaliar quais as consequéncias praticas de uma pessoa humana outorgar-se enquanto autor
de um invento gerado autonomamente pelo sistema de inteligéncia artificial.

No ambito administrativo, considerando o entendimento exarado pela AGU,
tratar-se-ia de hipotese de concessdo de patentes a uma pessoa sem legitimidade para
requerer a sua concessdo, dado que nao ¢ o real inventor, considerando a auséncia de
habilidade, esfor¢o e julgamento, tampouco enquadra-se em qualquer hipotese de
aquisicao derivada da titularidade sobre o invento.

Isto posto, existindo violagdo da Lei de Propriedade Industrial na concessdo da
patente, notadamente de seu art. 6°, a patente poderda ter sua nulidade declarada
administrativamente pelo proprio INPI, por meio de processo administrativo instaurado
de oficio ou a requerimento de qualquer interessado (Ramos; Guterres, 2021. p. 108-109)
— isto é, qualquer pessoa que possua legitimo interesse na utilizagdo do bem protegido
pela patente (como um agente econdOmico com interesse comercial na sua utilizagdo).
Uma vez declarada a nulidade, esta possuird efeitos ex tunc, isto €, retroagirao a data da
concessao da patente (Ramos; Guterres, 2021. p. 109).

A declaragdo falsa poderd ainda ter consequéncias na esfera da responsabilidade
criminal, bem como da responsabilidade civil. Penalmente, a conduta teoricamente
poderia ser enquadrada no tipo penal constante no art. 299, do Cddigo Penal — isto €,

inser¢do em documento publico ou particular de informagao de declaracdo falsa.
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Por sua vez, no ambito civel, enquanto regra, a declaracao de nulidade da patente
podera implicar no dever de repeticao do indébito de montantes eventualmente pagos a
titulo de royalties (De Almeida, 2014) ou demais remuneracdes decorrentes de eventuais
contratos de transferéncia de tecnologia, com provavel enquadramento dos valores
percebidos enquanto enriquecimento sem causa (art. 884, do Coédigo Civil), uma vez que,
considerados os efeitos ex tunc da nulidade da patente, o licenciante/cedente nunca teria
possuido a propriedade intelectual sobre a patente para licencid-la ou cedé-la. Ainda que
a tendéncia do judiciario seja, a0 menos quanto aos royalties, modular os efeitos da
nulidade, de modo a balancear o interesse das partes, seu papel, e comportamento (De
Almeida, 2014), considerando que no caso em comento, a principio, o titular declara
falsamente ser o inventor, omitindo este fato do adquirente ou licenciante, parece evidente
a sua ma-fé e, por conseguinte, a obrigatoriedade da repeticdo do valor indevidamente

percebido.

6 NECESSIDADE DE REVISAO DO ATUAL SISTEMA JURIDICO DE
PATENTES

A auséncia de prote¢ao aos inventos gerados por sistemas de inteligéncia artificial,
nos termos acima apresentados, muito além de ser um problema apenas juridico, pode
resultar em consequéncias significativas no mundo da pratica, que atentam contra a “razao
de ser” do sistema patentario, a qual, conforme Firth-Butterfield e Chae (2018), se traduz
no desenvolvimento socioecondmico e na divulga¢do de informacgdes técnicas tteis.

Explica-se: sistemas de inteligéncia artificial criativos possuem o potencial de
acelerar a inovagao (Fraser, 2016) em um ritmo até entdo nao visto e, consequentemente,
criar e disseminar informagdes técnicas uteis e impulsionar o desenvolvimento
socioeconomico. Ocorre que sistemas de inteligéncia artificial criativos demandam
investimentos, ndo raro de elevada monta, para o seu desenvolvimento, manutengdo e
aprimoramento, pelo que, embora o sistema em si ndo necessite de incentivos para
executar a tarefa para a qual foi criado (gerar invengdes), os seres humanos responsaveis

por esse sistema certamente precisam (Fraser, 2016).
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Nessa esteira, como a finalidade ultima desses sistemas € gerar criacdes (in casu,
inventos industriais), para que exista uma verdadeira compensagao pelos investimentos
alocados no desenvolvimento desses sistemas, ¢ necessario que, de algum modo, esses
outputs se revertam em beneficio dos agentes humanos responsaveis pelo sistema —
considerando que a protecdo do sistema, por si sO, ndo fornece nenhum beneficio
econdmico a esses agentes (vez que o verdadeiro valor deste sistema encontra-se naquilo
que ele produz).

Ocorre que, em sede do atual sistema legal de patentes, nos termos ja discutidos,
via de regra, os inventos autonomamente gerados pelos sistemas de inteligéncia artificial
carecerdao de qualquer protecdo, o que, naturalmente, ou (i) se traduzira em um
desincentivo ao investimento em sistemas de inteligéncia artificial criativos,
configurando-se como entrave a aceleracdo da inovagdo e, por conseguinte, ao
desenvolvimento socioecondmico; ou (if) como bem pontual a Federal Court of
Australia, no caso, Thaler v Commissioner of Patents [2021] FCA 879, servir de incentivo
a adogdo, pelos titulares desses sistemas, de estratégias de segredo industrial?, o que
violaria o objetivo central do sistema de patentes de divulgagdo de informagdes técnicas
uteis.

Deste modo, temos um sistema juridico de patentes que, por presumir a
criatividade como uma caracteristica exclusivamente humana, deixa, no momento
presente, de atender aos seus proprios objetivos, tendo em vista que passa a excluir todo
um grupo de inventos, cuja geragdo tende, conforme pontuado alhures, a ser cada vez
mais corriqueira, ndo pela auséncia de um requisito objetivo da patenteabilidade
(novidade, atividade inventiva e aplica¢do industrial), mas pela auséncia de um requisito
subjetivo (autoria humana).

Assim o sendo, conforme, inclusive, pontuado pela AGU (Brasil, 2022), ¢
necessario que nova legislagdo seja elaborada, adequando-se o atual sistema de patentes

a realidade das maquinas criativas, de modo a garantir a “preservacao dos investimentos

4 Trata-se de decisdo proferida em julho de 2021 em favor da concessdo de patente ao Dr. Stephen Thale,

mas que foi posteriormente revertida em sede da apelacdo “Commissioner of Patents v Thaler [2022]
FCAFC 62.
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em pesquisa e¢ desenvolvimento de novas tecnologias, evitando o desestimulo do
seguimento ao se garantir o devido reconhecimento de direitos de propriedade

intelectual” aos inventos gerados por sistemas de inteligéncia artificial.

7 PERSPECTIVAS FUTURAS

O atual regime juridico de patentes, conforme visto, denega protecdo aos inventos
gerados autonomamente por sistemas de inteligéncia artificial (Brasil, 2022), o que pode
gerar consequéncias indesejadas aos fins que este ecossistema busca perseguir,
nomeadamente o desenvolvimento tecnoldgico e socioecondmico, seja em decorréncia
da auséncia de investimentos em sistemas de inteligéncia artificial criativa, seja a adogao
de estratégias de propriedade intelectual que envolvam a ndo-divulgagdo do
conhecimento gerado por estes sistemas.

Em resposta a esta problematica, a regulagdo da prote¢do de inventos gerados por
sistemas de inteligéncia artificial tende a pautar futuras discussdes de reforma do atual
framework juridico em matéria de patentes, seja em ambito nacional, seja em ambito
internacional.

Embora esse futuro regulamento ndo seja o objeto deste trabalho, algumas
consideragdes merecem ser feitas. De inicio, paises que tomem a dianteira, garantindo um
ecossistema juridico propicio ao investimento nestas tecnologias, tendem a ganhar uma
vantagem competitiva na nova corrida tecnologica pelos sistemas de inteligéncia
artificial, o que pode vir a ser um caminho recomendavel para o Brasil. Nao sem razao,
alids, em sua Ordem Executiva sobre uso e desenvolvimento responsavel de sistemas de
inteligéncia artificial, o Presidente Biden demandou a elaboracao de guias pelo Escritério
de Patentes dos Estados Unidos para a avaliacdo de inventos gerados utilizando-se de
sistemas de inteligéncia artificial (Estados Unidos da América, 2023)

Por outro lado, deve sempre se considerar a forte internacionalizacdo do sistema
de patentes, ponderando-se como eventual regulagao da protecdo de inventos gerados por
sistemas de inteligéncia artificial possa se operar em ambito nacional sem afetar

negativamente este sistema internacional, bem como avaliar se um normativo nacional é
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o caminho mais apropriado, ou se esta regulacao talvez melhor se opere por intermédio
de tratados internacionais — esse, alids, foi um dos motivos que levaram ao governo do
Reino Unido optar por ndo seguir com alteragdes, nesse momento, de seu sistema de
patentes (IPO, 2022).

De igual modo, ¢ necessario que essa futura regulagdo se atente a necessidade de
integrar a protecao conferida ao sistema de inteligéncia artificial da forma mais orgénica
possivel ao sistema de patentes e ao ordenamento juridico nacional, atentando-se a
auséncia de conferéncia, enquanto regra, de personalidade juridica a estes sistemas,
mesmo nas propostas regulatdrias atualmente em tramite.

Quanto ao teor dessa futura regulacdo, o Escritério de Patentes do Reino Unido,
em resposta a Consulta Publica, apresentou quatro opgdes regulatorias: (i) ndo alterar a
regulacdo;(ii) expandir a defini¢cdo de inventor para permitir que humanos responsaveis
pelos sistemas sejam nomeados como inventores; (iii) permitir que sistemas de
inteligéncia artificial sejam nomeados como inventores ou remover o requerimento de
nomear uma inteligéncia artificial como inventora; e (iv) criar um novo sistema, paralelo
com aquele de patentes (IPO, 2022). Das op¢des apresentadas, a remogao ao requerimento
de nomear uma inteligéncia artificial enquanto autora parece-nos a mais harmonica e
adequada ao atual regime juridico de patentes.

Isso se opera considerando que o objetiva de referida nomeacao da autoria objetiva
garantir o direito autoral de personalidade do inventor e de nomeagao (Costa Neto, 2021,
p. 123), isto ¢, respectivamente, “‘o direito do inventor de ser reconhecido como inventor
da criagdo” e a faculdade do inventor de a posicionar seu nome junto a criagdo (Miranda
apud Costa Neto, p. 112). Direitos estes que, intimamente ligados a personalidade do
inventor, inexistente, no caso em analise.

Outrossim, em que pese a nomeacao da autoria seja utilizada para a identificagao
da origem do direito a patente por parte do depositante, esta fungdo poderia ser facilmente
substituida por uma fic¢do legal que gere o direito origindrio ao titular dos direitos sobre
o sistema, requerendo, por exemplo, mera declaracao da invencao ter sido gerada pelo

sistema em questdo, acompanhada de comprovagao dos direitos sobre ele.
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As demais opg¢des, em comparacao, sao menos desejaveis: (i) a primeira op¢ao, embora
adotada pelo IPO, ndo apresenta uma resolucao a problemadtica apresentada no presente
trabalho, embora se admita que sua adog¢ao possa ser uma escolha adequada, quando feita
em deferimento a uma harmonizacao internacional; (i7) permitir a nomeagao de humanos
enquanto inventores € atribuir a estes um papel que efetivamente ndo desempenharam,
vez que nao contribuiram eficazmente com o desenvolvimento da invengao, nos termos
jé vistos; (iil) a nomeacdo da inteligéncia artificial enquanto autor pressupde, a0 nosso
entender, a atribui¢do de personalidade juridica a esses sistemas, ndo sendo o caso no
ordenamento juridico atual; e (iv) como bem pontuaram a maioria dos respondentes a
consulta executada pelo IPO, a cria¢do de um novo direito pode gerar indesejavel conflito

e confusdo com o sistema de patentes (IPO, 2022).

8 NECESSIDADE DE REVISAO DO ATUAL SISTEMA JURIDICO DE
PATENTES

Conforme se extrai das linhas acima, o posicionamento do INPI pode ser traduzido
na impossibilidade de concessdo de patentes, no regime juridico atual, para inventos
industriais gerados autonomamente por sistemas de inteligéncia artificial, ndo se
configurando, no entanto, enquanto impeditivo para a protecdo de inventos em que
subsista autoria humana, ainda que em colaboracdo ou assisténcia com sistemas de
inteligéncia artificial — isto €, em que, ainda que se identifique a participacao de sistema
de inteligéncia artificial, a intervengao criativa humana se caracteriza enquanto essencial
ao resultado final (a pessoa humana efetivamente emprega habilidade na resolucdo do
problema técnico).

Embora alinhado com posicionamentos internacionais, citado entendimento pode
gerar efeitos negativos relevantes aos objetivos do sistema de patentes, nomeadamente a
inovagdo e o impulsionamento do desenvolvimento socioecondmico por meio da
divulgacdo de informagdes técnicas uteis, uma vez que (i) gera um desincentivo ao
investimento em sistemas de inteligéncia artificial criativos, configurando-se como

entrave a aceleracio da inovagdo e, por conseguinte, ao desenvolvimento
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socioecondmico; e/ou (ii) incentiva organizagdes que invistam nessas tecnologias a
adotarem estratégias de segredo industrial, ndo relevando ao publico os resultados
extraidos destes sistemas, uma vez que remove a vantagem competitiva das mesmas.
Isto posto, resta clara a necessidade de se repensar o sistema de patentes para que
passe a abarcar a realidade das maquinas criativas, garantindo-se que os desenvolvedores
¢ agentes responsaveis por esses sistemas possuam retorno sobre os seus investimentos e
que a sociedade possa se beneficiar pela aceleragdo do desenvolvimento decorrente da

divulgagdo das informagoes técnicas uteis geradas por esses sistemas.
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