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RESUMO
O texto analisa o fendbmeno das invencdes geradas por sistemas de
Inteligéncia Artificial - 1A, sem que um inventor humano possa ser
identificado, e a possibilidade de conferir patentes para tais invencdes.
Toma-se, como ponto de partida, a decisdo do Escritdério Europeu
de Patentes - EPO em relacdo as invencdes geradas por Dabus, um
sistema de IA. Identifica-se o conceito de inventor no Brasil, no Reino
Unido e nos Estados Unidos e, em seguida, avaliam-se argumentos
contrarios e favordveis ao reconhecimento da qualidade de inventor as
maqguinas. O tépico final analisa se a concessdo de patentes a invencdes
geradas por sistemas de IA é necessdria como um incentivo para a

1 Artigo publicado originalmente em: TAUK, Caroline. A Era das Maquinas Criativas: a
protecdo patentaria de invengdes geradas por sistemas de inteligéncia artificial. SSRN,
[s. 1], 9 Apr. 2020. Disponivel em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3554433.
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pesquisa e para o desenvolvimento, sob a 6tica da Analise Econdmica
do Direito - AED. Conclui-se que - seja qual for o caminho trilhado, a
alteracdo das legislacdes de propriedade intelectual para esse tipo de
invencado, a auséncia de protecdo patentaria ou uma terceira hipdtese -
é crucial que haja didlogo em dmbito internacional para compreensdo
e tratamento uniforme do tema.

Palavras-chave: propriedade intelectual; sistemas de inteligéncia
artificial; invengdes.

ABSTRACT

The text analyzes the phenomenon of inventions generated by artificial
intelligence - Al systems, under circumstances in which no human
author or inventor can be identified, and the possibility of granting
patents for such inventions. It is used, as a starting point, the decision
of the European Patent Office regarding the inventions generated by
Dabus, an Al system. The article identifies the concept of inventor in
Brazil, in the United Kingdom and in the United States and analyses
the arguments against and in favor of recognizing the machine as the
inventor. The final topic analyses whether granting patents to inventions
generated by Al systems is necessary as an incentive for research
and development, from the perspective of the Law & Economics. It
is concluded that - whatever path is taken amendment of intellectual
property laws, absence of patent protection or a third hypothesis -
dialogues at the international level are crucial to produce a uniform
approach of the issue.

Keywords: intellectual property; artificial intelligence systems;
inventions.
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1 INTRODUGCAO

Acha os humanos criativos? Surpreenda-se com as maquinas.
Dabus é um sistema artificialmente inteligente descrito pelo seu
criador, Stephen Thaler, (apud Kelion, 2019, traducdo prdopria) como
uma “maquina de criatividade” que ndo foi desenvolvida para uma
tarefa especifica. Dabus busca conceber e desenvolver ideias incomuns,
como “o que é tradicionalmente considerada a parte mental do ato
inventivo”, segundo Thaler (apud Kelion, 2019, traducao prdpria), gracas
a maneira como informacdes de varios dominios do conhecimento
sdo misturadas em suas redes neurais e, ao final, a propria maquina
identifica a novidade de suas ideias.

Tendo Dabus produzido e identificado, sem intervencdo humana,
duas invencodes,? pesquisadores da Universidade de Surrey, no Reino

2 A primeira patente descreve um recipiente para alimentos que usa desenhos fractais
para criar cavidades e protuberancias nas laterais, o que facilita que varios recipientes
sejam montados de forma firme para serem transportados com seguranc¢a, bem como
que bracos robodticos possam segurd-los. A segunda descreve luzes de emergéncia
projetadas para piscar em um ritmo que as tornam mais dificeis de serem ignoradas
(Artificial Inventor, c2022).
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Unido, uniram-se ao criador da maquina para obter duas patentes
perante os escritérios de patentes da Unido Europeia, do Reino Unido
e dos Estados Unidos da América - EUA, indicando Thaler como
requerente e titular das patentes e o sistema de inteligéncia artificial -
e ndo uma pessoa fisica - como inventor.

No inicio de 2020, o Escritério Europeu de Patentes (European
Patent Office - EPO) negou os requerimentos das duas patentessd,
emboratenhaconsiderado que asinvencdes preenchem os requisitos de
patenteabilidade. Segundo o escritério europeu (EPO, 2020b, 2020c¢):
i) a interpretacdo das normas do sistema europeu de patentes permite
a conclusdo de gque apenas pessoa fisica pode ser identificada como
inventora,* e dar um nome para uma maquina (Dabus) ndo é suficiente
para satisfazer essa exigéncia; ii) o entendimento do termo inventor
como pessoa fisica tem sido um padrdo aplicavel internacionalmente,
citando decisdes judiciais de tribunais dos EUA e do Reino Unido e dos
escritdrios de patentes da China, da Korea, do Japao e dos EUA; iii) o
escritorio europeu refutou o argumento de que o requerente (criador
da maquina) adquire o direito a invencédo feita por Dabus como seu
empregador, justificando que sistemas de inteligéncia artificial ndo
podem ser empregados; e além disso, iv) a identificacdo do inventor
pessoa fisica & obrigatdria, pois traz uma série de consequéncias
legais, tanto para permitir que ele se beneficie dos direitos decorrentes
desta posicdo quanto para que o publico interessado possa questionar
a propria designacao perante os tribunais.

3 Requerimentos EP 18 275 163 e EP 18 275 174. Nos EUA, escritério de patentes (United
States Patent and Trademark Office - USPTO) ainda n&o proferiu decisdo sobre os
requerimentos nele depositados (EPO, 2020a).

40 Art. 81, Regra 19(1) do “European Patent Convention - EPC” exige que o requerimento
de patente indigue o nome, sobrenome e endereco do inventor, o que foi interpretado
pelo Escritério Europeu de Patentes como uma indicacdo clara de que o inventor deve
ser uma pessoa fisica (EPO, 2020c¢).
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Requerimentos similares foram feitos em diversos paises no
ambito administrativo, perante o 6rgdo de patentes, a exemplo dos
Estados Unidos, do Japao, da Australia (APO, 2021) e do Brasil (2022),
todos indeferidos.

Tomemos a decisdo do Escritério Europeu de Patentes como
ponto de partida para uma discussdo cada dia mais relevante -
dada a velocidade com que se desenvolvem novas tecnologias - e
inevitavel. A discussdo é inevitavel porque, desde o final do século XX,
o conhecimento que circula e é produzido nos paises estd diretamente
relacionado ao desenvolvimento de suas economias. Segundo
Schumpeter (1957), a inovacdo é o caminho para o crescimento
econdbmico. E falar de inovacdo nos remete imediatamente as novas
tecnologias.

A inteligéncia artificial se tornou parte da vida cotidiana,
mudando a forma como as pessoas trabalham, compram e interagem
entre si. Seguindo esse ritmo, os sistemas de |IA tendem a contribuir
para invencdes, sem gue um inventor humano possa ser identificado
de acordo com os critérios tradicionalmente adotados pela legislacao
de propriedade intelectual. Serd mesmo gque um sistema artificialmente
inteligente, como Dabus, ndo pode ser o inventor de uma patente? Ou
serd que o big data® e seu uso pela IA estdo mudando a forma como a
propriedade intelectual é concebida?

O objetivo deste texto ndo é dar uma resposta definitiva para
essas perguntas, mas, sim, antecipar questionamentos sobre o
fendmeno das inveng¢des autdbnomas por sistemas de IA. Para essa
tarefa, identifica-se o conceito de inventor no Brasil, no Reino Unido e
nos Estados Unidos, e, em seguida, avaliam-se argumentos da doutrina

Os conjuntos de dados sdo considerados big data se tiverem um alto grau de trés
dimensdes distintas: volume (a quantidade de dados), velocidade (a rapidez em que
os dados sdo gerados) e variedade (a diversidade de dados). Andlise completa em
Magrani (2019).
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contrarios e favoraveis ao reconhecimento da qualidade de inventor
as maquinas. O toépico final dedica-se a analisar se a concessdo de
patentes a inven¢cdes autdnomas de sistemas de IA é necessaria como
um incentivo para a pesquisa e para o desenvolvimento. Para a andlise,
é utilizada a abordagem da escola da Analise Econdmica do Direito -
AED sobre a racionalidade do incentivo.

2 INVENGCOES POR SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL:
A CRIATURA SUPERA O CRIADOR?

Para iniciar, € preciso questionar se os sistemas de inteligéncia
artificial estdo apenas auxiliando inventores humanos ou se estdo
criando invencdes de forma autdébnoma. O conceito de sistema
de inteligéncia artificial utilizado neste texto é o adotado pela
Organizacdo para a Cooperacdo e o Desenvolvimento Econébmico -
OCDE na recomendacédo de principios para o uso responsavel de IA,
da qual o Brasil é signatario: “Um sistema de |A é um sistema baseado
em maquina gue pode, para um determinado conjunto de objetivos
definidos pelo homem, fazer previsdes, recomendacdes ou decisdes
qgue influenciam ambientes reais ou virtuais” (OCDE, 2019, traducao
prépria).b Partamos da premissa de que um sistema de |A pode criar
invencdes, algumas com mais intervencdo humana e outras com
menos. Quando os sistemas de inteligéncia artificial contribuem para
uma invencao, a solucdo é mais simples, pois o sistema funciona como
uma simples ferramenta que ajuda o inventor humano e nao difere
radicalmente de outras invencdes assistidas por computador (é o que

& Existem definicdes diversas da adotada pela OCDE, mais e menos abrangentes. Como
0 objetivo deste texto ndo é delimitar o conceito de sistema de |A, adota-se, para fins
praticos, a definicdo da recomendacdo da OCDE, assinada por 42 paises.
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a doutrina estrangeira chama de works created using a computer)
(Samuelson, 1986). A questdo fica complexa quando os sistemas de
IA geram um resultado inovador sem que um inventor humano possa
ser identificado, de acordo com os critérios tradicionalmente adotados
pela legislacdo de propriedade intelectual. E a situacdo de uma
invencao gerada autonomamente pelo sistema de |A (essa hipotese é
referida pela doutrina estrangeira como computer-generated works).

Imagine que um programador crie um algoritmo sem identificar
os problemas especificos que ele vai resolver, como ocorre com
alguns sistemas de |A com redes neurais, que se comportam de forma
imprevisivel, produzindo resultados ndo esperados e identificando
a sua novidade - tudo sem a interferéncia humana, ao menos como
narrado pelo proprietario da maquina. Foi esse o caso das duas patentes
requeridas a favor da Dabus como inventora. Diferentemente, se um
programador desenvolve um algoritmo para resolver um problema
especifico, é mais facil atribuir ao programador o titulo de inventor,
diante da sua maior contribuicdo para o resultado.

Ainda que nado se esteja discutindo o trabalho de um sistema de
A, determinar quem é o inventor nem sempre é simples, sobretudo em
trabalhos feitos com colaboracdo de duas ou mais pessoas. Tratando-se
deinvencdes envolvendo um sistema computacional, primeiro é preciso
determinar o grau de intervencdo humana no trabalho, assumindo que
as maquinas podem criar invencdes de forma autdbnoma, vejamos a
legislacdo aplicavel.

3 O CONCEITO DE INVENTOR NAS LEGISLAGOES DE
PROPRIEDADE INTELECTUAL

Comecemos com o conceito deinventor. Um dos maisimportantes
acordos internacionais de propriedade intelectual é o Trips, que
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estabeleceu padrdes globais para protecdo de direitos autorais e da
propriedade industrial, tendo como signatarios paises como Brasil,
Reino Unido e Estados Unidos. Nele, ndo ha nada que expressamente
proiba ou autorize a protecdo a invencdes criadas por maquinas, mas
apenas adefinicdo de que é considerada patentedvel ainvencdo que seja
nova, envolva um passo inventivo e seja capaz de aplicacdo industrial
(Brasil, 1994).7 A definicdo do inventor é similar nas legislacdes destes
paises e nenhuma delas trata especificamente de trabalhos criados por
maqguinas. A Lei de Patentes do Reino Unido (Patents Act 1977) faz
referéncia a pessoa fisica em varias ocasides, como ao exigir que a
identidade de inventores individuais seja divulgada e ao usar o termo
“inventor real”, ® que, no &mbito judicial, vem sendo interpretado como
pessoa, associado a exigéncia de “atividade mental” para a invencédo. A
Convencao Europeia de Patentes (European Patent Convention - EPC,
em inglés) exige, como vimos na decisdo que negou a concessdo das
patentes a Dabus, a identidade do inventor, que foi interpetado como
restrito a pessoa fisica. Também nos EUA, o inventor deve ser uma
“pessoa natural”.®

Sobre autoria ndo humana nos EUA, cabe uma observacao
sobre o caso conhecido como “selfie do macaco”, que nao discutiu
invencdo, mas direito autoral.® O fotégrafo Slater estava tirando fotos
numa reserva na Indonésia quando o macaco Naruto, de alguma forma,

7 Disponivel em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues].
pdf. Acesso em: 17 fev. 2020.

& patent Act, §7 (3), no original: “In this Act ‘inventor’ in relation to an invention means
the actual deviser of the invention and “joint inventor” shall be construed accordingly”
(United Kingom, 2023).

9 United States Code, Title 35-Patents, § 100(f), no original: “The term ‘inventor’ means the
individual or, if a joint invention, the individuals collectively who invented or discovered
the subject matter of the invention” (United States of America, 2023).

10 caso: Naruto v. Slater, No. 16-15469 (9th Cir. 2018) (Justia US Law, 2018). Ver também:
https://arstechnica.com/tech-policy/2018/04/monkey-selfie-lawsuit-finally-ends-court-
affirms-adorable-macaque-cant-sue/.
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roubou sua camera e conseguiu tirar algumas fotos, o que levou Slater a
incluir em seu livro de fotografias a selfie feita por Naruto. A Associacao
de Pessoas pelo Tratamento Etico dos Animais (People for the Ethical
Treatment of Animals - Peta) ajuizou uma acao, representando Naruto,
dizendo que o direito autoral do animal sobre a foto havia sido violado
por Slater. A 92 Corte Federal de Apelacdo dos EUA decidiu que a Lei
de Direitos Autorais americana ndo permite que um animal ajuize uma
acdo de infracdo de direito autoral. Note-se que o tribunal esquivou-se
de apreciar a questao central, se os animais podem titularizar direitos
de propriedade intelectual, e apenas concluiu que Naruto, por ndo ser
pessoa, ndo tem o direito de ajuizar acdo de infracao.

E se fossem depositadas no Brasil, os requerentes das patentes
teriam éxito ao indicar a Dabus como inventora? Dificil prever,
mas vejamos o cenario legislativo. O termo inventor, nas diversas
ocasides em que € usado na Lei de Propriedade Industrial - LPI (Lei
n. 9.279/1996 da LPI), parece estar mais associado a ideia de pessoa
fisica. O art. 62, & 42 da LPI exige que o inventor seja nomeado e
qualificado, podendo requerer a ndo divulgacdo de sua nomeacao;
o art. 12, ao tratar do periodo de graca relacionado a divulgacédo da
invencdo ocorrida nos 12 meses que precedem o depdsito, menciona
o “consentimento do inventor”; o art. 39 exige que o nome do
inventor conste na carta patente; e, por fim, o art. 93, ao tratar da
invencao realizada por empregado ou prestador de servico, assegura
ao inventor, aqui entendido como empregado autor do invento,
premiacdo de parcela do valor das vantagens auferidas com a
patente. Todos esses dispositivos usam termos aplicaveis a inventores
dotados de personalidade juridica, como nomeacdo, consentimento e
o recebimento de vantagens auferidas com a patente.

Pode-se extrair da doutrina brasileira mais um argumento a favor
dessa interpretacdo. A previsao legal de que o inventor seja nomeado
e qualificado lhe confere um direito extrapatrimonial e visa preservar o
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autor da invencdo, que nem sempre € o mesmo que o titular da patente.
Por sua vez, o titular adquire o direito de pedir a patente por ser,
por exemplo, o empregador, a quem cabem os direitos patrimoniais.
Segundo os professores Pedro Barbosa e Denis Barbosa (2017, p. 49-
50), “a paternidade/maternidade (o interesse de ser reconhecido como
autor do invento) é direito personalissimo”, o que leva a conclusao, a
principio, de que o direito deve pertencer a uma pessoa.

Essas consideracdes introdutdrias nos permitem algumas
conclusdées. Um sistema de IA pode criar de forma autbnoma, sem
a participacdo humana, uma invencdo que preenche os requisitos
de patenteabilidade, a propdsito, o Escritério Europeu de Patentes
reconheceu que os dois inventos da Dabus seriam, a principio,
patentedveis. A luz da interpretacdo da legislacdo citada, um sistema
de IA ndo pode ser o inventor da patente, visto que ndo possui
personalidade juridica nem direitos de exploracdo do invento. Nenhuma
legislacdo permite ou proibe, explicitamente, que sistemas de |A sejam
inventores.

A questdo passa a ser, entdo, saber se existem e quais sdo os
prejuizos advindos do ndo reconhecimento da qualidade de inventor
as maquinas. Serd que a lei deve permitir que um sistema de |A seja
nomeado como inventor? E necessario ter disposicdes legais especificas
para disciplinar quem € o inventor e quem € o titular das invencdes de
|A geradas de forma autdbnoma ou a propriedade deve seguir eventuais
acordos privados feitos entre proprietarios, programadores e usuarios
dos sistemas de IA? E este o objeto dos dois préximos tépicos.
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4 RAZOES PARA RECONHECER UM SISTEMA DE IA COMO
INVENTOR

O requerente das patentes das invencdes atribuidas a Dabus ndo
tem duvidas acerca da existéncia de graves prejuizos advindos do ndo
reconhecimento da qualidade de inventor ao sistema. Inicia-se com
0os argumentos’ que embasaram sua conclusdo de que as invengdes
produzidas por sistemas de |IA devem ser elegiveis para protecado
patentaria e, em seguida, aborda-se os argumentos contrarios.

No requerimento administrativo, defendeu-se que - se a invencéo
criada pela maquina, de forma autdbnoma, preencher os requisitos de
patenteabilidade (novidade, atividade incentiva e aplicacdo industrial),
da mesma forma como se fosse criada por uma pessoa - a maquina
igualmente deve ser considerada inventora. Defende-se, com esse
raciocinio, que a identificacdo do inventor deve ser feita antes que
quaisquer direitos morais ou patrimoniais sejam conferidos, razdo pela
qual o fato de um sistema de IA ndo ter direitos ndo o impediria de ser
reconhecido como inventor.

Ainda, enfatizou-se que a funcdo principal das patentes ¢é
incentivar ainovacao, a divulgacdo de informacdes e o desenvolvimento
tecnoldgico e econbmico, e tal funcdo é cumprida independente do
inventor ser uma pessoa ou um sistema de IA. A concessao do privilégio
justifica que uma pessoa ou empresa gaste recursos financeiros na
pesquisa, visto que poderd haver a exploracdo financeira do invento
com exclusividade até a expiracdo. Embora um sistema computacional
ndo responda a incentivos financeiros, a concessdo de patentes para
as suas invencdes incentiva o desenvolvimento de maquinas inventivas
pelas empresas de tecnologia, o que estimula a inovacdo. O reverso

" Todos os argumentos estao disponiveis em: ARTIFICIAL INVENTOR. Patents and
applications. [S. /.]: Artificial Inventor, c2022. Disponivel em: http://artificialinventor.
com/patent-applications/. Acesso em: 10 jun. 2023.
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disso, impedir que a maqguina se qualifigue como inventora, pode
desestimular o investimento na criacdo de maquinas inventivas, dada
a incerteza do retorno financeiro decorrente da exploracdo do invento
criado pela maquina.

O ndo reconhecimento do sistema de |IA como inventor teria
outra consequéncia negativa: restringir a divulgacao de informac¢ao ao
publico e conferir direitos extrapatrimoniais para quem n&o merece.
A preocupacado, neste ponto, ndo é reconhecer um direito moral a
maguina, uma vez que nem sequer se pode falar em direito titularizado
por uma coisa. O objetivo é evitar que um usudrio assuma a autoria de
um invento que foi criado de forma autdbnoma pela maquina - situacao
gue lhe conferiria direitos extrapatrimoniais decorrentes da paternidade
do invento. Esse cendrio criaria uma situacdo de desvantagem para
pessoas que efetivamente atuaram como inventoras e tiveram um
trabalho muito mais criativo do que aquelas que simplesmente
assumiram a paternidade da criacdo autbnoma da maquina.

Note-se que essa hipotese pode estar acontecendo atualmente,
diante da falta de consenso de juristas e autoridades sobre a protecao
de invencdes criadas por sistemas de |A (Abbott, 2017, p. 11). Por vezes,
reconhecer a novidade da criacdo autbnoma da maquina pode ser
uma tarefa muito simples: no caso da Dabus, por exemplo, a propria
maquina foi a primeira a identificar que seu invento era novo, e seu
proprietario ou usuario poderia facilmente se apropriar dele.

Reconhecido o sistema de IA como inventor, a titularidade da
patente e o exercicio dos direitos patrimoniais dai decorrentes, por
sua vez, poderiam recair sobre o proprietario do sistema de |A, seu
programador ou seu usuario, gue ndo necessariamente sdo a mesma
pessoa. Sugere-se que a titularidade seja conferida aqguele que propicie
o resultado econdmico mais efetivo (Abbott, 2017, p. 12). Logo, como
regra, o titular da patente seria o proprietario do sistema de |A, porque
isso o incentivaria a compartilhar o acesso publico ao seu sistema.
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O efeito oposto aconteceria se o usuario fosse o titular, visto que o
proprietario, por receio, poderia restringir o acesso ao sistema. No caso
da Dabus, o inventor é a propria Dabus e o dono do sistema, Thaler,
foi indicado como o titular. Por fim, essa seria apenas uma regra geral,
pois usuarios, proprietarios e programadores podem pactuar de forma
diversa, por meio de negdcios juridicos, a atribuicdo de titularidade,
visto que a atribuicdo de autoria advém de regras de ordem publica,
razdo pela qual ndo é necessario ter disposicdes legais especificas para
disciplinar quem é o inventor e quem ¢ o titular nesses casos.

5 RAZOES PARA NAO RECONHECER UM SISTEMA DE IA COMO
INVENTOR

Em sentido oposto aos argumentos acima, entende-se que, se
uma pessoa ndo pode ser a inventora, porgue ndo houve intervencéo
humana para a invencdo, e se um sistema de |A também nao se
enquadra como inventor, a invencdo nao seria patentedvel. Foi essa
a conclusdo do Escritério Europeu de Patentes no Caso Dabus, com
base nos fundamentos citados na introducao do texto.

A LPI tem maneiras muito especificas de atribuir propriedade.
Tomemos como exemplo a lei brasileira, que ndo diverge, nesse ponto,
das leis dos EUA e do Reino Unido. Regra geral, o autor da invencédo
tem legitimidade para pedir a patente e ser o titular dos direitos
decorrentes de sua concessao (art. 62 da LPI). E possivel, no entanto,
qgue a legitimidade para pedir e a titularidade dos direitos pertencam
originariamente (Barbosa, Pedro; Barbosa, Denis, 2017, p. 995), por forca
de lei, ao empregador, quando decorrerem de contrato de trabalho
gue tenha por objeto a pesquisa, situacdo na qual o empregador serd
o titular da patente e o empregado, o autor de invento (art. 88 e 89 da
LPD.
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Se os sistemas de |IA fossem considerados inventores e titulares
da patente, eles deveriam poder se manifestar em acdes judiciais
(art. 52 da LPI), bem como autorizar licencas e celebrar contratos
(art. 61 da LPI). Como ndo podem fazer isso, a saida encontrada pelo
requerente no Caso Dabus foi defender que o titular da patente seria
o dono da maquina. A defesa de que o sistema de IA seria autor na
qualidade de empregado e o dono do sistema o titular da patente, na
qualidade de empregador, esbarra, contudo, num empecilho legal: na
relacdo empregado-empregador (ou prestador-tomador de servico),
o inventor deve estar em uma relacdo decorrente de contrato de
trabalho (ou de prestacdo de servicos),”? relacdo esta inexistente entre
O proprietario e a sua maquina.

Poder-se-ia cogitar, ainda, sobre a atribuicdo de uma categoria
de “personalidade eletrénica” aos sistemas de |A. Parlamentares
da Unido Europeia discutiram a proposta em relacdo a self-learning
robots, para permitir sua responsabilizacdo, nos tribunais, por danos
a terceiros, porém, a proposta foi rejeitada por ser inapropriada do
ponto de vista legal e ético, sobretudo por “blindar” os fabricantes da
responsabilidade pelos atos de suas maqguinas (Delcker, 2018). Talvez,
por isso, a hipdtese da atribuicdo de personalidade eletrénica, com
acerto, nem sequer foi suscitada pelo requerente no caso Dabus.

Negar a qualidade de inventor a um sistema de IA pode né&o
ter consequéncias tdo ruins quanto se diz, pois ha a possibilidade de
gue as empresas poderiam manter informacdes confidenciais para
impedir a copia dos inventos criados por suas maquinas, o que derruba

12 Usando como exemplo o ordenamento juridico brasileiro, o conceito de empregador
e empregado estd na Consolidacdo das Leis Trabalhistas - CLT, segundo a qual:
“Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos
da atividade econdmica, admite, assalaria e dirige a prestacdo pessoal de servico”
(art. 22 da CLT) e “Considera-se empregado toda pessoa fisica que prestar servicos
de natureza ndo eventual a empregador, sob a dependéncia deste e mediante salario”
(art. 32da CLT).
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o argumento de que a ndo concessdo de patente para as inveng¢des
de |A desincentiva o desenvolvimento de maquinas inventivas pelas
empresas. A Coca-Cola manteve por longos anos a receita de seu
refrigerante em sigilo, e a auséncia de patente nunca desincentivou a
empresa; pelo contrario, foi sua opcao’.

E provavel que a recompensa financeira decorrente da protecao
patentaria atraia investimentos na pesquisa, no entanto, em se tratando
de pesquisas relacionadas a maquinas inventivas, é possivel que haja
outras recompensas, socialmente mais produtivas. O requerente da
patente possui uma vantagem competitiva decorrente do aprendizado
para alcancar a invencdo, que persistird mesmo depois de seus
concorrentes o imitarem. Conforme destacam Landes e Posner (2003,
p. 320), seu maior objetivo ao querer patentear pode ser impedir que
outros obtenham uma patente e futuramente o impecam de usar sua
invencao ou cobrem pelo uso. Se isso estiver correto, é improvavel que
a ndo concessao de patentes para invencdes de maquinas influenciara
significativamente os investimentos das empresas e reduzird o incentivo
a inovacado, pois a empresa pode encontrar outras formas eficientes de
recuperar seus custos.

Ademais, ndo se pode esquecer que a marca das empresas de
tecnologiatende a ser um bem cada vez mais valioso em seu patriménio.
Ainda gque ausente o direito a exclusividade de exploracdo decorrente
da patente, a invencédo feita pelo sistema de |A traria vantagens que
ndo dependem de protecdo patentaria, como a promocdo da marca
perante o publico em razdo das inovacdes tecnoldgicas e fidelizacdo
da clientela, o que, de toda forma, lhe geraria retribuicdo financeira.

3 Disponivel em: https://www.coca-colacompany.com/about-us/history/coca-cola-
formula-is-at-the-world-of-coca-cola. Acesso em: 10 jun. 2023.

ReJuB - Rev. Jud. Bras., Ed. Esp. Direito Digital, Brasilia, p. 69-95, jul./dez. 2023. 83



CAROLINE SOMESOM TAUK

6 A ANALISE ECONOMICA DO DIREITO E A RACIONALIDADE
DO INCENTIVO A INOVAGAO

A Constituicdo brasileira (Brasil, [2016]) incentiva a inovacao
ao conferir aos autores de inventos industriais o direito fundamental
ao privilégio, “tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnoldgico e econdmico do pais”™. Na mesma linha, a Lei de
Propriedade Industrial - LPI (Brasil, 1996) prevé que a protecdo dos
direitos relativos a propriedade industrial sera feita “considerado o
seu interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e econdbmico do
pais”®.

Como visto, um dos argumentos centrais a favor de que invencdes
por sistemas de |A s&o elegiveis para protecdo patentaria é o incentivo
a inovacado. As patentes tém o beneficio de incentivar uma empresa a
investir recursos financeiros € humanos necessarios para a inovacao,
pois, com a concessao, terdo a exclusividade de exploracdo até que as
patentes expirem. Por outro lado, o direito fundamental ao privilégio
pode ter custos significativos, visto que restringe a concorréncia
estatica e, em razdo disso, reduz a inovacdo. Sob essa dtica, os direitos
da propriedade intelectual justificam-se na medida em que trazem
mais beneficios do que custos sociais.

O objetivo deste toépico é discutir se a concessdo de patentes
a invencdes autbnomas de sistemas de |IA é necessdria como um
incentivo para a pesquisa e para o desenvolvimento. Em outras

4 Art. 52 inciso XXIX, da CF: “A lei assegurara aos autores de inventos industriais
privilégio tempordrio para sua utilizacdo, bem como protecdo as criagcdes industriais,
a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo
em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do pais.”
(Brasil, [2016]).

5 Art. 22 da Lei n. 9.279/1996: “A protecdo dos direitos relativos & propriedade industrial,
considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do
pais, efetua-se mediante: [...]” (Brasil 1996).
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palavras, tais patentes trazem mais beneficios sociais do que custos? A
qguestdo é controversa e ndo ha evidéncias conclusivas. Entender sobre
a racionalidade do incentivo e o papel dos direitos de propriedade
intelectual pode ajudar na discussdo. E o que passamos a fazer, com o
auxilio da Analise Econémica do Direito - AED.

A Economia é a ciéncia que estuda o processo de tomada
de decisdo dos agentes em um cendrio de escassez de recursos. A
aproximacao entre o Direito e a Economiafornece um método que auxilia
a prever os efeitos das sancdes legais no comportamento humano. Os
individuos, enquanto agentes racionais, reagem a incentivos e efetuam
escolhas que objetivam maximizar suas proprias necessidades e
preferéncias (maximizac¢cao racional, no jargdao econdmico) (Cooter;
Ulen, 2016, p. 3-8).

As normas juridicas e as decisdes judiciais sdo espécies de
incentivo. Cooter e Ulen (2016) ensinam que as sancdes legais sao
COMO precos e as pessoas reagem as san¢des assim como reagem aos
precos. Da mesma forma como precos altos diminuem a demanda,
san¢des legais mais severas fazem diminuir a atividade sancionada: o
destinatario da norma compara os beneficios e os custos das diferentes
alternativas antes de adotar um comportamento. A abordagem feita
pela escola da AED, dessa forma, prové o método que permite avaliar
a eficiéncia das normas com base na produc¢do de resultados (Saddi,
2014, p. 88), constituindo um método consequencialista que visa
contribuir para a melhoria do bem-estar social.

A funcdo dos direitos de propriedade intelectual, sob a otica
da Law & Economics, é eliminar uma falha de mercado causada pela
dificuldade que o inventor tem de receber uma retribuicdo social pelo
gue produziu. E nesse sentido que a propriedade intelectual estimula a
inovacao (Cooter; Ulen, 2016, p. 116-117): a propriedade intelectual criaria
incentivos para que os agentes econdmicos invistam em pesquisa e
desenvolvimento, apesar dos altos custos, visto que é conferido ao
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inventor o direito de ser autor do que criou e a possibilidade de ser
recompensado pelo seu valor social. Com a atribuicdo de direitos de
propriedade ao inventor e/ou titular, ele suportard todos os custos e
recebera todos os beneficios decorrentes da invencdo, internalizando
as externalidades negativas (custos) e positivas (beneficios) (Timm;
Caovilla, 2010, p. 57-58).16

Embora ndo tenha sido feita mencdo a AED pelos requerentes
das patentes em nome da Dabus, o raciocinio utilizado foi o mesmo: a
concessao de patentes para as invengdes dos sistemas de |A incentiva o
desenvolvimento de maquinas inventivas pelas empresas de tecnologia,
o que estimula a inovacdo. Pode-se supor que Fernando Araujo
concordaria com este argumento. Segundo ele, se ndo protegermos as
inovacdes por meio de direitos da propriedade intelectual, o inovador
(ou no caso da Dabus, o titular e dono da maquina inventiva) nao
poderd impedir o uso por concorrentes e, conseqguentemente, ndo sera
retribuido pela externalidade positiva que causou. Tal cendrio geraria
desincentivo aos inventores e escassez de inovacdes (Araujo, 2008,
p. 75-63), o que resultaria na metafora da Tragédia dos Comuns: trata-
se de uma conhecida pardbola em microeconomia que demonstra
COMO OS recursos comuns, considerados bens comuns, tém a tendéncia
ao uso excessivo do ponto de vista social, com possibilidade de
esgotamento, dai a tragédia (Hardin, 1968)."”

16 Os autores fazem uma andlise das teorias rivais sobre a protecdo da propriedade
intelectual sob a o6tica da AED. Para uma andlise completa das teorias rivais, ver:
MERGES, Robert P. Justifying intellectual property. Cambridge: Harvard University
Press, 2011.

Para ilustra-la, é utilizado o exemplo de um campo de pasto cuja propriedade seria
comum. Em apertada sintese, a Tragédia dos Comuns refere-se a situacdo em que
um bem escasso (0 campo de pasto, por exemplo) é utilizado por varios usuarios
(pecuaristas, por exemplo) e nenhum dos usuarios tem o poder de impedir o uso pelos
outros. Sem inventivos para conservar o bem, os usudrios gerariam a sobreutilizacdo do
recurso comum e a sua ruina (Hardin, 1968).
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Em sentido contrario, defende-se que a protecdo patentaria gera
mais custos do que beneficios a pesquisa e ao desenvolvimento, em
especial quando ha invencdes que decorrem de patentes existentes, o
gue causaria uma subutilizacdo da patente e perda de seu valor social
(Timm; Caovilla, 2010, p. 61-63).

Essa doutrina alerta para a ocorréncia, na propriedade intelectual,
da Tragédia dos Anticomuns, situacdo oposta a Tragédia dos Comuns:
em vez de haver a sobreutilizacdo do bem, ocorreria, dessa vez, a sua
nao utilizacdo ou subutilizacdo. A metafora é aplicada para a situacao
em que ha mais de um proprietario sobre um mesmo recurso escasso,
nenhum dos proprietarios tem a totalidade de direitos sobre o recurso e
os proprietarios podem bloquear o uso uns em relacdo aos outros. Esse
raciocinio é utilizado por alguns estudiosos de propriedade intelectual
parasistemas biomédicos. Segundo entendem, a proliferacdo de direitos
de propriedade intelectual nessa area gera um custo de transacao
muito elevado para o desenvolvimento de inovacdes subsequentes por
terceiros, o que resultaria em uma subutilizacdo. Logo, mais direitos de
propriedade intelectual poderiam, paradoxalmente, resultar em menos
inovacdes para a saude humana (Heller; Eisenberg, 1998, p. 698). Se
isso estiver correto, ndo se sustenta o argumento de que negar a
qualidade de inventor ao sistema de |IA desestimularia a inovacao.

Podemos, ainda, usar de empréstimo a situacdo dos direitos
autorais como mais um argumento contrario a concessdo de patentes
para invencdes de sistemas de IA. O Professor Denis Borges Barbosa
(2010), fazendo uma analise econdmica dos direitos autorais,
guestionou a crenca de que as criacbes do intelecto diminuiriam
consideravelmente se ndo houvesse sua protecdo juridica. Concluiu o
jurista que sistemas que ndo tém esta protecdo podem gerar outros
incentivos para a producao criativa, talvez mais significativos que os
relacionados a exclusividade de uso.
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Por fim, uma observacado. Landes e Posner (2003, p. 328-329), ao
fazerem uma analise econdmica da propriedade intelectual, elencam
argumentos econdmicos favoraveis a existéncia de um sistema de
patentes, porém nenhum estd diretamente relacionado a defesa da
internalizacdo de custos e beneficios das invencdes. Segundo ele, os
argumentos para a protecdo patentaria se relacionam, em verdade,
a problemas econdmicos decorrentes do sigilo comercial, tais como:
i) sem a opcao de patente, os inventores investiriam mais recursos
em manter o sigilo comercial e a atividade inventiva seria direcionada
a obtencdo de invencdes que podem ter seu sigilo mantido; e ii) o
possuidor de uma invencdo em sigilo comercial pode ndo ser o
fabricante mais eficiente, o que o forcaria a conceder licencas de sigilo
comercial, gue sdo muito caras, logo, a protecdo patentaria facilitaria a
eficiéncia na fabricacdo e poderia superar os altos custos de transacdo
associados aos sigilos comerciais.

Ainda que os autores defendam a protecdo patentaria, a passagem
acima deixa claro que reduzir os incentivos para invencdes a retribuicdo
financeira é simplificar demais. O advento de inven¢cdes geradas de
forma autébnoma por sistema de |A exige uma reavaliacdo da relevancia
do incentivo da patente nesses casos. Talvez seja o momento de se
pensar em um sistema sui generis de direitos de propriedade intelectual
para essas invencdes® Como dito na introducdo, o objetivo deste
texto ndo é trazer uma resposta, mas explorar os questionamentos que
emergem de pontos de vista opostos.

18 A discussdo sobre o sistema de IA como inventor é apenas um dos questionamentos,
entre tantos relativos ao tema. Veja-se mais um exemplo: um dos requisitos de
patenteabilidade é que a invencdo envolva atividade inventiva. O padrdo que vem sendo
aplicado para avaliar este requisito é se a invencdo seria dbvia para um técnico no
assunto. No contexto das invencdes de maquinas, deve-se cogitar substituir o técnico
no assunto (uma pessoa) por um algoritmo treinado com dados de um determinado
estado da arte?
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7 CONCLUSAO

Os sistemas de IA podem resolver problemas de maneiras
novas e, em alguns casos, acredita-se, mais eficientes do que as
pessoas. Suas invencdes podem ter novidade, atividade inventiva e
aplicacao industrial, conforme reconhecido pelo Escritdério Europeu
de Patentes no Caso Dabus. Como ¢é frequente nos casos de
tecnologias emergentes, os seus avancos tendem a ser mais rapidos
do que as estruturas que os regulam. A discussao inevitavel é saber
se é necessaria uma reestruturacdo das legislacdes de propriedade
intelectual mais adaptadas aos avancos da tecnologia, sobretudo os
relacionados a invencdes autdbnomas por sistema de IA e, indo além,
se o sistema de propriedade intelectual vigente em paises como Brasil,
EUA e Reino Unido é a ferramenta mais adequada para recompensar
o desenvolvimento e proteger esse tipo de invencdo. Vale lembrar a
antiga, porém atual, observacdo do professor de Harvard e juiz da
Suprema Corte dos EUA Breyer (1975, traducdo propria): “a questdo
ndo é se devemos ter direitos de propriedade intelectual, mas que
forma eles devem ter”.”®

Imaginemos que sejam alteradas as legislacdes nacionais para
aceitar sistemas de |A como inventores. E questiondvel se essa mudanca
seria eficaz para a finalidade que se pretende: proteger a invencao e
incentivar investimentos no setor. As novas tecnologias crescem em
uma velocidade que talvez seja incompativel com o sistema tradicional
de protecdo patentaria e é provavel que figuem obsoletas antes mesmo
de finalizado o procedimento administrativo para obtencdo da carta-
patente. A vigéncia da patente pelo prazo de 20 anos, portanto, pode

9 No original: “The important debate.., is not whether copyright should be abolished, but
whether, and how, copyright strictures should be modified.”
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ndo ser tdo vantajosa para as empresas e nem o incentivo principal
para que elas continuem investindo no setor.

Considerando a afirmacdo de Schumpeter de que a inovacédo é
um aspecto central da atividade econdmica, regimes de propriedade
intelectual sdo economicamente sensiveis para os paises. Seja qual
for o caminho trilhado - alteracdo das legislacdes de propriedade
intelectual para esse tipo de invencao, auséncia de protecdo patentaria
ou outra hipdtese -, é crucial que a abordagem seja feita em conjunto,
com didlogos em ambito internacional, a fim de se chegar a uma
compreensao e tratamento uniforme do tema. Os desafios sdo grandes,
mas as oportunidades oferecidas pelas tecnologias de |IA sdo ainda
maiores.
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