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RESUMO

A violagao de direitos de propriedade inte-
lectual e industrial de natureza transfron-
teirica no ambiente digital deu origem a
uma jurisprudéncia significativa por parte
do Tribunal de Justica da Unido Europeia,
afetando a interpretagao das regulamen-
tagdes europeias relevantes ao determi-
nar a jurisdicio competente para julgar
tais disputas. Com o julgamento do Caso
C-104/22 Ldnnen, foi dado mais um pas-
so na interpretagao do critério de “ativida-
des direcionadas” em relagao a violacao de
uma marca registrada da Unido Europeia,
a partir de um caso de publicidade de um
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| 0 CASO LANNEN: QUESTOES LEVANTADAS E ESTRUTURA
LEGAL APLICAVEL

A publicacao da Sentenca do Tribunal de Justica da Uniao Euro-
peia, de 27 de abril de 2023, no caso C-104/22, Linnen®, nos oferece uma
nova oportunidade de examinar o progresso que foi feito na interpretacao
dos critérios de jurisdicao aplicaveis a disputas relativas a direitos de pro-

> ECLL:EU:C:2023:343.
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priedade industrial unitarios europeus - como, nesse caso, uma marca da
Uniao Europeia - e as peculiaridades que envolvem sua interpretagao com
relacao a esse tipo de caso no contexto complexo e onipresente da Inter-
net. Um problema que ja havia atraido a atencao da Corte de Luxemburgo
em varias ocasides anteriores?, sendo que a presente decisao representa
um novo passo nesse ifer interpretativo. Nesse sentido, antes de verificar
o impacto da decisao nesse processo, ¢ aconselhavel fazer referéncia aos
seus principais elementos factuais e enquadra-los no contexto regulatério
aplicavel a esse tipo de litigio.

1  Elementos factuais e questdes submetidas a uma decisao
preliminar

Sem pretender ser exaustivo, os fatos em que se baseou a decisao
do Tribunal de Luxemburgo hoje em analise sao os seguintes. A Ldnnen,
uma empresa estabelecida na Finlandia, fabrica dragas anfibias que co-
mercializa sob a marca registrada da Uniao Europeia “Watermaster”. A
referida empresa entrou com uma ac¢ao no Tribunal de Comércio finlan-
dés, por violagao de sua marca na Finldndia, contra duas empresas per-
tencentes a um grupo de empresas, ambas domiciliadas na Alemanha: as
empresas Berky e Senwatec. No entanto, os fatos em relacao aos quais a
empresa apresentou sua reivindicacao eram ligeiramente diferentes em
cada um desses casos.

Em particular, no caso da Senwatec, a empresa alema realizou uma
colocagao paga de um antncio por meio de um mecanismo de busca (ou
seja, Google Adwords) sob o dominio de nivel superior nacional (finlandés,
a propo6sito). A empresa Barky, por outro lado, havia feito uma colocacao
natural de imagens das maquinas que vendia na Internet

4 Assim, no que diz respeito a marca da Unido Europeia ou a sua antecessora, a marca
comunitdria, além do que foi discutido aqui, deve-se levar em conta o CSTJ de 5 de ju-
nho de 2014, Processo C-360/12, Coty Germany (ECLI:EU:C:2014:1318); de 18 de maio
de 2017, Processo C-617/15, Hummel Holding (ECLI:EU:C:2017:390); e de 5 de setem-
bro de 2019, Processo C-172/18, AMS Neve Ltd. (ECLI:EU:C:2019:674). Por sua vez, em
relagao ao desenho ou modelo comunitario, deve-se mencionar o TJUE de 3 de marco
de 2022, Processo C-421/20, Acacia (ECLI:EU:C:2022:152).
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- que estavam armazenadas na época no servico FLickr.com - por
meio de uma meta-tag com a palavra-chave “Watermaster”, sem usar
um link de publicidade, mas era acessivel por meio de uma pesquisa “or-
ganica”.

Dessa forma, a empresa finlandesa considerou que, em ambos os
casos - embora as informacoes estivessem em inglés e os produtos fos-
sem destinados a todo o mundo e nao apenas a Finlandia - as empresas
alemas haviam realizado atividades de promocao comercial direcionadas
a Finlandia. Essa circunstancia, para a empresa, justificava a jurisdicao
dos tribunais de marca filandeses. Um resultado que, no entanto, foi con-
testado pelas empresas alemas. Esses argumentos foram recebidos pelo
Tribunal Comercial finlandés de ambos os lados, que, dadas as davidas
que surgiram, suspendeu o processo e decidiu encaminhar varias ques-
tdes ao TJUE para uma decisao preliminar em relacao a um caso em que
a empresa A - estabelecida no Estado Membro X, onde tinha sua sede
social - havia usado um sinal idéntico a uma marca da Unido Europeia
pertencente a empresa B em um site, seja em publicidade ou como pala-
vra-chave, como as trés seguintes:

Em primeiro lugar, o tribunal finlandés perguntou se, no caso em
questao, a publicidade poderia ser considerada como dirigida aos con-
sumidores ou aos comerciantes do Estado-Membro Y - onde a empresa
B estava estabelecida - e, portanto, um tribunal de marcas da Uniao do
Estado-Membro Y poderia ter jurisdicao para julgar a possivel violacao de
uma marca da Uniao, de acordo com o artigo 125.5 do Regulamento (UE)
n.° 2017/1001 do Parlamento Europeu e¢ do Conselho sobre a marca da
Uniao Europeia’; nos casos em que, na publicidade apresentada eletroni-
camente ou no site de um anunciante para o qual essa publicidade esta
vinculada, a area geografica de fornecimento dos produtos nao é indicada -
pelo menos nao expressamente - ou quando nenhum Estado-Membro es-
pecifico é expressamente excluido dessa area de fornecimento. Para esse
fim, continuou o 6rgao jurisdicional de reenvio, poderia levar em conta a
natureza dos bens mencionados no antncio e o fato de que a area de co-

>DOn°L 154 de 16 de junho de 2017.
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mercializagao dos bens da empresa A, como alegado no presente caso, se
estende a todos os paises do mundo e, portanto, abrange todo o territorio
da Uniao Europeia, inclusive o Estado-Membro Y.

Em segundo lugar, o Tribunal Comercial finlandés questionou se
essa publicidade poderia ser considerada como dirigida aos consumidores
ou comerciantes do Estado- Membro Y, nos casos em que fosse exibida
em um site de mecanismo de busca que operasse sob o dominio nacional
de primeiro nivel do Estado-Membro Y. Em terceiro lugar, no caso de uma
resposta afirmativa a primeira ou a segunda pergunta, foi questionado
quais outras circunstancias, se houver, teriam que ser levadas em con-
sideracao para decidir se a publicidade foi dirigida aos consumidores ou
comerciantes no Estado-Membro Y.

No entanto, ¢ apesar de sua abordagem separada, o Tribunal Supe-
rior da UE considerou apropriado analisar todas essas questoes em con-
junto, uma vez que todas elas se referiam a questao de saber se o artigo
125.5 do referido Regulamento 2017/1001 deveria ser interpretado no
sentido de que o titular de uma marca da Uniao que se considerasse lesa-
do pelo uso, sem seu consentimento, por um terceiro de um sinal idéntico
a essa marca em publicidade e ofertas de vendas on-line para produtos
idénticos ou semelhantes aqueles para os quais essa marca foi registrada,
poderia mover uma acao por violacao da marca contra esse terceiro em
um tribunal de marcas da Unido do Estado- Membro em cujo territério
se encontram os consumidores e comerciantes aos quais essa publicidade
ou essas ofertas de venda foram direcionadas, mesmo que esse terceiro
nao tenha mencionado expressa e inequivocamente esse Estado-Membro
entre os territérios aos quais os produtos em questao poderiam ser for-
necidos.

2 Determinacdo da estrutura juridica aplicavel para
determinar a jurisdicdo competente no caso Lannen

A resolucao da questao submetida ao TJUE envolveu necessaria-
mente a determinacao, em primeiro lugar, de onde estava localizada a
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estrutura legal aplicavel para determinar a jurisdi¢ao na disputa em ana-
lise. A esse respeito, cabe lembrar, em primeiro lugar, que os aspectos
jurisdicionais relativos a violagao de direitos de propriedade intelectual
e industrial na Uniao Europeia sao regidos por diferentes normas. Assim,
por um lado, e em termos gerais, deve ser mencionado o Regulamento
(UE) n.° 1215/2012 relativo a competéncia judiciaria, ao reconhecimento
e a execucao de decisdes em matéria civil e comercial, também conheci-
do como Regulamento Bruxelas I bis®. Por outro lado, a Uniao Europeia
desenvolveu uma série de solucoes especializadas para as previstas no
Regulamento Bruxelas I bis’, que vieram a substitui-lo, conforme previsto
em seu artigo 67. No caso dos direitos unitarios de propriedade industrial,
eles se encontram no ja mencionado Regulamento (UE) n°® 2017/1001 do
Parlamento Europeu e do Conselho sobre a marca da Uniao Europeia,
bem como no Regulamento (CE) n° 6/2002 do Conselho sobre desenhos
ou modelos comunitarios®. O tipo de litigio, a estrutura e as respostas ju-
risdicionais fornecidas por esses regulamentos variam, dai a importancia
de identificar o texto aplicavel a cada disputa em questao’.

A esse respeito, brevemente e no que diz respeito a especificagao
dos tribunais competentes em ag¢des por violacao desse tipo de direitos,

¢ DO n° L 351 de 20 de dezembro de 2012. No que diz respeito as relagoes entre os
Estados-Membros da Unido Europeia e os paises da Associagao Europeia de Livre Co-
mércio, pode-se fazer referéncia a Convengao “paralela” de Lugano II (JO L 339 de 21
de dezembro de 2007).

7 PALAO MORENQO, Guillermo. “Article 67 Brussels Ibis Regulation and Intellectual Pro-
perty Litigation in the Field of European Union Trade Mark and Community Design:
European and Spanish Practice”, In: Brussels I bis Regulation and Special Rules:
Opportunities to Enhance Judicial Cooperation, p. 155-173. Canterno, Aracne editrice,
2012, p. 155-173.

8 DOL3de5 dejaneiro de 2002. Isso foi alterado pelo Regulamento (CE) n® 1891/2006
do Conselho, de 18.12.2006, que altera os Regulamentos (CE) n° 6/2002 ¢ (CE) n°
40/94 para dar efeito a adesdao da Comunidade Europeia ao Ato de Genebra do Acordo
de Haiarelativo ao registro internacional de desenhos industriais (JO n° L. 386 de 29 de
dezembro de 2006). Sua aplicagao ex art. 67 do Regulamento Bruxelas I bis, como lex
especialis, foi confirmada pelo CSTJUE de 5 de junho de 2014, Processo C-360/12, Coty
Germany e de 18 de maio de 2017, Processo C-617/15, Hummel Holding (ja citado).

®  Como foi visto, em relacdo a uma agao de declaracdo de nao violagdo de um dese-
nho ou modelo comunitario, no Processo C-433/16 do TJUE, Bayerische Motoren Werke
(ECLLI:EU:C:2017:550).
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deve-se observar que, em primeiro lugar, o Regulamento Bruxelas I bis
tem - além dos foros baseados no domicilio do réu e na apresentacao, em
seus artigos 4, 30 e 31 - um foro especial em matéria de responsabilidade
civil no artigo 7.2, uma alternativa ao foro geral do domicilio do réu e
plenamente aplicavel aos casos de violacao desse tipo de direitos em geral,
que usa como critério de atribuicao o “local onde ocorreu ou poderd ocorrer o
fato danoso”.

No entanto, no que diz respeito ao caso das marcas da Uniao Euro-
peia, se observarmos as disposicoes do artigo 125 do Regulamento (UE)
n° 2017/1001 e se também levarmos em consideracao as disposicoes do
artigo 126, podemos ver como o primeiro incorpora uma série de féruns
de jurisdicao em seus pardgrafos 1 a 5, para os quais, na pratica, dois tipos
de cendrios sao previstos para o autor'®. Por um lado, o autor recorre as
solugdes previstas nos paragrafos 1 a 4, conforme previsto no art. 126.1,
a), o que implicaria que o tribunal de marcas da Uniao Europeia com-
petente pode julgar “atos de infracdo cometidos ou ameacados no territorio de
qualquer Estado membro”, sem limitacao territorial, portanto. No entanto,
o0 recurso ao critério incluido no numeral 5, conforme destacado no Art.
126.2, implicaria que esse tribunal “fambém” teria competéncia “apenas
para decidir sobre atos cometidos ou ameagados no territorio do Estado Membro em
que esse tribunal estd localizado” . Essas possibilidades, portanto, de natureza
alternativa.

Portanto, em resumo, no caso de infragdo de uma marca da Uniao,
o autor deve considerar se deseja que a acao tenha essa limitagao terri-
torial ou nao e, em seguida, decidir se considera mais apropriado mover
a acao: ou nos féruns incluidos nos primeiros 4 paragrafos - com base su-
cessivamente no domicilio ou residéncia habitual das partes, seus estabe-
lecimentos secundéarios, a apresentacao ou os tribunais de Alicante como
sede do EUTPO - ou basear a jurisdicao nas disposicoes do paragrafo 5°.
Uma segao que, a proposito, também usa um critério de atribuicao ter-
ritorial como na regra especial do Regulamento Bruxelas I bis, embora

19 Arts. 82 e 83 no caso do Regulamento de Desenho Comunitério.
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neste caso baseado no “Estado Membro em cujo territdrio o ato de infracao ou
tentativa de infracao foi cometido” "'

Sendo assim, é de grande interesse delimitar claramente se a respos-
ta jurisdicional a disputa em questao se enquadraria em um instrumento
ou no outro, ja que eles contém respostas diferentes. No que tange ao
caso em tela, em especial, nao havia davidas de que se tratava de violagao
de uma marca da Uniao Europeia e que, consequentemente, era no Re-
gulamento (UE) n° 2017/1001 onde a resposta jurisdicional deveria ser
encontrada. O fato ¢ que, no que diz respeito ao caso em anélise, o TJUE,
acertadamente, tomou como ponto de partida a natureza lex specialis das
regras de competéncia estabelecidas no Regulamento de marcas da Unido
Europeia, em contraposi¢ao ao Regulamento geral Bruxelas I bis, bem como
a estrutura particular dos foros estabelecidos no primeiro para os casos
de agoes por violacao de uma marca da Unido Europeia, para terminar
lembrando as possibilidades alternativas (nao cumulativas) para o autor
de: mover uma agao nos tribunais do domicilio do réu por atos de viola-
cao cometidos em todo o territério da UE (Artigo 125.1), ou aos tribunais
do Estado Membro em cujo territério o ato ou tentativa de violacao foi
cometido, mas limitado a atos cometidos no territério onde esse tribunal
estava localizado (Art. 125.5).

Il O CRITERIO DE “ATIVIDADES DIRECIONADAS" E VIOLACOES
TRANSFRONTEIRICAS DE DIREITOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL E INDUSTRIAL NO AMBIENTE DIGITAL
EUROPEU: IMPLICACOES PARA O CASO LANNEN

Conclui-se do exposto acima que, o fato de situar a acao por vio-
lagao de um direito de propriedade intelectual ou industrial em um
instrumento regulatério ou outro, tem consequéncias processuais im-
portantes, principalmente em termos de especificagao do escopo da ju-
risdicao estatal competente. Assim, embora de alguma forma ambos os

' DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. Derecho Privado de Internet, p. 881-
889, Madri, Civitas Thomson Reuters, 2022 (62 ed.).
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modelos regulatérios se baseiem em critérios de jurisdicao territorial,
como foi observado, sua formulacao e redagao sao um pouco diferentes.
Uma diferenca que teria levado, no que diz respeito a sua interpretagao
pelo Tribunal de Justica da Uniao Europeia, a uma interpretacao diver-
gente certamente preocupante - da qual podem ser derivadas consequ-
éncias negativas-. Especialmente com relacao aos casos de violacao de
tais direitos sobre bens intangiveis no ambiente digital. E isso, entre ou-
tras razdes, porque o litigio internacional por violacao desse tipo de di-
reitos pode envolver tanto direitos nacionais de propriedade industrial
quanto direitos de efeito unitario, bem como a estreita inter-relagao que
pode ocorrer in casu em relacao aos instrumentos europeus menciona-
dos, uma vez que as proprias limitacoes dos regulamentos de marcas
da Uniao Europeia e de desenhos comunitarios em matéria processual
podem tornar necessario recorrer as respostas contidas no Regulamento
Bruxelas I bis, mais geral'?.

Portanto, para entender as implicagoes jurisdicionais resultantes
da aplicacao da legislagao europeia no caso analisado, ¢ ttil primeiro re-
lembrar as diferentes abordagens que coexistem no contexto do litigio
europeu sobre direitos de propriedade intelectual e industrial, bem como
explicar os diferentes cenéarios de litigio em que o titular de tais direitos
pode se encontrar como autor, em casos de violacao de um direito de pro-
priedade industrial unitario, como uma marca da Uniao Europeia.

1  “Acessibilidade” versus “dire¢do de atividades” e a
especificacao dos tribunais competentes em matéria
de violacdo digital transfronteirica de direitos de
propriedade intelectual e industrial na Unido Europeia

Portanto, como acaba de ser dito, apesar de a resposta jurisdicio-
nal contida em todos os instrumentos mencionados contemplar uma

12 Exemplos dessa inter-relacdo podem ser encontrados, entre outros, no CSTJ de 5 de
junho de 2014, Processo C-360/12, Coty Germany (citado acima); de 27 de setembro de
2017, Processos apensos C-24/16 e C-25/16, Nintendo Co. Ltd (ECLI:EU:C:2017:724).
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abordagem semelhante de natureza territorial, sua formulagao literal
difere. Uma disparidade que, por sua vez, levou a uma resposta diferen-
te em sua interpretacao autéonoma e uniforme pelo Tribunal de Justica
da Uniao Europeia, quando a violacao de tais direitos ocorreu na In-
ternet. A esse respeito, a natureza onipresente desse meio digital nao
deve ser esquecida. Isso dificulta a localizacao de elementos territoriais,
que, embora “tecnologicamente neutros”, provavelmente gerarao sérias
dificuldades nesse contexto tecnolégico, pois os elementos que consti-
tuem o delito podem estar dispersos. Nesse sentido, se examinarmos a
jurisprudéncia do Tribunal de Luxemburgo nesse tipo de litigio, e com
relacao a determinacao do tribunal competente, podemos ver como,
embora a interpretacao do critério territorial contido no art. 7.2 do Re-
gulamento Bruxelas I bis, o chamado critério de “acessibilidade” foi
consolidado, no caso do art. 125.5 do Regulamento (UE) n°® 2017/1001
- como em relagao ao art. 82.5, no caso do desenho comunitario - esse
exercicio de interpretagao levou a aplicacao do critério da “direcao
das atividades”** .

A abordagem mantida com relagao ao art. 7.2 do Regulamento Bru-
xelas I bis para esse tipo de infracao baseia-se na propria formulacao desse
critério e na escolha feita pelo Tribunal de Justica - em sua rica jurispru-
déncia que interpreta essa disposicao - em favor do principio da alter-
natividade ou ubiquidade; segundo o qual, ao determinar os tribunais
competentes, tanto o local onde a acao prejudicial ou o elemento causal
ocorreu (fdorum loci actus) quanto o local de producao ou manifestacao
do dano (férum loci iniurae)'* seriam considerados equivalentes no caso
de danos a distancia. Uma alternatividade que favorece os interesses do
autor, que, no entanto, teria sido posteriormente limitada para evitar fe-
ndmenos como o forum actoris, com base nos principios que informam o
Regulamento Bruxelas I bis, como a existéncia de uma conexao entre a

13 OTERO GARCIA-CASTRILLON, Carmen. “Retos para la proteccién transfronteriza de
los derechos de propiedad intelectual”. In: Cuestiones de Derecho de autor en la
Unioén Europea, p. 5-42, Madri, Reus, 2017.

4 Assim, em um caso de violacdo de uma marca comercial nacional, CJEU de 19 de abril
de 2012, Processo C-523/10, Wintersteiger AG (ECLI:EU:C:2012:220).

RRDDIS - Revista Rede de Direito Digital, Intelectual & Sociedade, Curitiba, v. 4, n. 8, p. 73-90, 2024.



A determinado da jurisdicio competente para julgar violado de marca da Unido Européia ... |83

acao em disputa e o tribunal competente, a previsibilidade e a boa admi-
nistragao da justica®.

Portanto, a interpretacao dessa disposicao e, consequentemente, a
localizagao desse critério territorial no contexto da Internet nao tem sido
uma tarefa simples, e tem havido uma espécie de especializacao em sua
localizagao na pratica jurisprudencial do Tribunal de Luxemburgo. Isso,
no que diz respeito a casos de violacao de direitos sobre propriedade in-
tangivel, resultou gradualmente na delimitacao, para fins jurisdicio-
nais, tanto do escopo material'® quanto do escopo territorial'” do Art. 7.2,
bem como da localizagao de tais elementos; tanto no que diz respeito ao
local onde a agao prejudicial foi realizada'®, quanto ao local onde o resul-
tado prejudicial foi manifestado!®. Com relacao ao segundo elemento - ou
seja, o forum loci iniurae - isso teria sido gradualmente interpretado de
acordo com o critério de onde a atividade infratora on-line era “acessivel”
em casos de violacoes desse tipo de direitos intangiveis, uma vez que tal
direito existe nesse territorio*. Uma resposta que nao teria sido isenta
de criticas, pois poderia ser questionado se essa abordagem estaria em
conformidade com os principios mencionados acima, devido a imprevisi-

15 Recital 16.

16 CSTJ de 1° de outubro de 2002, Processo C-167/00, Henkel (ECLI:EU:C:2002:555); de
25 de outubro de 2012, Processo C-133/11, Folien Fischer e Fofitec (ECLI:EU:C:2012:664);
de 21 de abril de 2016, Processo C-572/14, Austro-Mechana (ECLI:EU:C:2016:286); ¢
de 3 de margo de 2022, Processo C-421/20, Case Acacia (ja citado). No entanto, TJUE de
13 de julho de 2017, Processo C-433/16, Bayerische Motoren Werke (citado acima).

7" CSTJ de 12 de abril de 2011, Processo C-253/09, DHL Express (ECLI:EU:C:2011:238); e
de 22 de setembro de 2016, Processo C-223/15, combit Software (ECLI:EU:C:2016:719).

8 CSTJ de 19 de abril de 2012, Processo C-523/10, Wintersteiger AG (citado acima); e de
16 de maio de 2013, Processo C-228/11, Melzer (ECLI:EU:C:2013:305).

1 Embora ndo seja uma perda econdmica pura 16 de junho 2016, Processo C-12/15,
Universal Music (ECLI:EU:C:2016:4).

20 Principalmente em casos de violagao de direitos de propriedade intelectual stricto
sensu, como foi constatado no CSTJ de 3 de outubro de 2013, Processo C-170/12,
Pinckney (ECLI:EU:C:2013:635); de 3 de abril de 2014, Processo C-387/12, Hi Hotel
HCF (ECLL:EU:C:2014:215); de 22 de janeiro de 2015, Processo C-441/13, Pez Hedjuk
(ECLI:EU:C:2015:28); e de 21 de dezembro de 2016, Processo C-618/15, Concurrence
(ECLI:EU:C:2016:976). Embora também em relacao a violacoes de direitos de proprie-
dade industrial, o CSTJ de 19 de abril de 2012, Processo C-523/10, Wintersteiger AG (ci-
tado acima) e de 5 de junho de 2014, Processo C-360/12, Coty Germany (citado acima).
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bilidade e a multiplicagao de féruns competentes que ela poderia gerar, o
que poderia até mesmo resultar em um verdadeiro “efeito mosaico” nessa
area de litigio?'.

Por outro lado, a posigao adotada em relacao aos casos de violagao
de direitos unitarios de propriedade industrial tem sido diferente daque-
la seguida na jurisprudéncia acima referida em relagao ao Regulamento
Bruxelas I bis, o que se deve, entre outras razoes, a sua diferente redacao
e ao alcance dos direitos protegidos*. A esse respeito, vale a pena notar
que o momento em que essa diferenca foi consagrada, rejeitando assim o
critério de “acessibilidade” e optando pelo critério de “direcao de ativida-
des” para esse tipo de direitos europeus com efeitos unitarios - em termos
de seu melhor alinhamento com a previsibilidade e conformidade com o
objetivo da administracao adequada da justica - foi encontrado no STJUE
de 5 de setembro de 2019, no significativo caso C- 172/18, AMS Neve Ltd.?
E isso, em relacao a acao movida por uma empresa estabelecida no Reino
Unido contra outra na Espanha, pela comercializacao on-line por meio
de um site e venda a consumidores naquele pais de equipamentos de au-
dio que imitavam os produtos da empresa britanica e com sinais idénticos
ou semelhantes a uma marca da Uniao Europeia da qual esta ultima era
titular.

Assim, foi nesse caso que o Tribunal de Luxemburgo decidiu que o
artigo 97.5 do Regulamento (CE) n° 207/2009 do Conselho (atual artigo

2l MOURA VICENTE, Dario. La propriété intellectuelle en droit international pri-
vé, p. 429-431. Leiden/ Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2009; ROSATI, E. “The
localization of IP infringements in the online environment: from Web 2.0 to Web 3.0
and the Metaverse”. Journal of Intellectual Property Law & Practice, vol. 18, no.
10, outubro de 2023, p. 720-742.

22 LARSEN, Torsten Bjorn. “The extent of jurisdiction under the forum delicti rule in Eu-
ropean trademark litigation”. Journal of Private International Law, vol. 14, no. 3,
p. 549-561.

# Assim, o0 jad mencionado CJEU de 5 de setembro de 2019, Processo C-172/18, AMS Neve
Ltd (citado acima). Particularmente eloquentes, com relacao aos riscos de multiplica-
¢ao de féruns implicitos no critério de acessibilidade e aos beneficios da aproximacao,
as Conclusoes do AG Szpunar (ECLLI:EU:C:2019:276), nos paragrafos 68-86. Essa abor-
dagem foi posteriormente seguida, em um caso de violagdo de um direito de desenho
comunitdrio, em seu Acérdao de 3 de marco de 2022, Processo C-421/20, Acacia (citado
acima).
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125.5 do Regulamento (UE) n° 2017/1001) deveria ser interpretado no
sentido de que o titular de uma marca da Uniao que se considere preju-
dicado pelo uso, sem o seu consentimento, por um terceiro, de um sinal
idéntico a essa marca em publicidade e ofertas de venda apresentadas
por meios eletronicos para produtos idénticos ou semelhantes aqueles
para os quais essa marca foi registrada, poderiam mover uma acao de in-
fracao contra esse terceiro perante um tribunal de marcas da Uniao do
Estado-Membro em cujo territdrio estao situados os consumidores e dis-
tribuidores aos quais a publicidade ou as ofertas de venda foram dirigi-
das, mesmo que o terceiro tenha tomado as decisoes e medidas em outro
Estado-Membro que foram objeto dessa apresentacao eletronica. Ou seja,
onde o direito teria sido violado, e nao apenas onde a informacao prejudi-
cial poderia ser acessada e, portanto, onde o direito existia. Dessa forma,
esse critério para a determinacao do foro territorial em questoes de direi-
tos unitarios de propriedade industrial, que ja estava presente em relacao
a outros tipos de litigios no campo da Internet**, seria estabelecido, em-
bora acabasse sendo adaptado as circunstancias desse setor de disputas
transfronteiricas®.

2 O critério de “atividades direcionadas” e a viola¢ao dos
direitos de marca da Unido Europeia: implicacoes para o
caso Lannen

No que diz respeito a este caso especifico, deve recordar-se que este
litigio foi apresentado ao abrigo do Regulamento (UE) n.° 2017/1001 e,
face a alternativa aberta ao requerente, a empresa finlandesa, a Ldnnen op-
tou finalmente pela alternativa de processar as empresas alemas Berky e
Senwatec perante os seus tribunais; recorrendo finalmente ao artigo 125.5,

2 Assim, no que dizrespeito a disputas internacionais de contratos de consumo, recorren-
do a esse férum no art. 17(1)(c) do Regulamento Bruxelas Ia. Consulte o CJEU de 7 de
dezembro de 2010, Processo C- 585/08, Pammer e Hotel Alpenhof (ECLI:EU:C:2010:740).

»  LOPEZ TARRUELLA MARTINEZ, Aurelio. “El criterio de las actividades dirigidas como
concepto auténomo de DIPr de la Unién Europea para la regulacion de las actividades
en Internet”. Revista Espanola de Derecho Internacional, vol. 69, n.o 2, 2017, p.
223-256.
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cuja aplicacgao foi solicitada em oposicao as outras alternativas jurisdicio-
nais oferecidas por essa disposicao nos paragrafos 1 a 4, a fim de levar a
acao aos tribunais finlandeses.

Assim, em suma, no presente caso, tratava-se de verificar conjun-
tamente (a luz dos fatos e da jurisprudéncia do TJUE nessa area) se a
atividade de publicidade realizada pelas empresas alemas era realmen-
te dirigida aos consumidores ou comerciantes localizados na Finlandia,
por meio da qual foi assegurado um vinculo suficiente e razoavel com
esse Estado-Membro, onde o tribunal estava localizado. Isso poderia ter
consequéncias de natureza jurisdicional - incluindo a determinagao do
escopo territorial da jurisdigao, limitado a qualquer dano causado apenas
na Finlandia - mas, como o Tribunal de Justica apontou no devido tempo,
nao envolveu um exame substantivo do mérito da acao?*.

Para resolver essa questao, o TJUE analisou separadamente os dois
casos relativos a possivel violacdo da marca da Unidao Europeia “Water-
master”, levando em consideracao a conduta diferente de cada uma das
empresas alemas envolvidas em consumidores e comerciantes localizados
na Finldndia; a fim de verificar, em cada caso, se elas foram suficien-
temente “ativas” para estabelecer a existéncia de um vinculo suficiente
com esse territdrio para poder justificar o recurso ao foro de jurisdicao em
questao em casos de publicidade e ofertas de venda feitas eletronicamen-
te; conforme exigido pela jurisprudéncia no Processo C-172/18, AMS Neve e
outros, mencionado acima - bem como sancionado no campo de litigios de
contratos de consumo - sem que seja suficiente constatar que as ofertas
de venda foram dirigidas a consumidores localizados em um determi-
nado pais, simplesmente porque o site pode ser acessado a partir desse
territorio coberto pela marca?’.

A esse respeito, o Tribunal de Luxemburgo considerou em sua ana-
lise, por um lado, que no caso da Berky, esse vinculo suficiente existia.
Isso porque considerou que constituia um comportamento ativo por
parte dessa empresa o fato de ela ter pago ao operador do site de um

26 Paragrafos 37 a 39.
#7 Paragrafos 40 a 48.
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mecanismo de busca com um dominio nacional de primeiro nivel de um
Estado-Membro diferente daquele em que esta estabelecida (Alemanha)
para apresentar, ao publico desse Estado-Membro (Finlandia), por meio
de um posicionamento pago, um link para o site dessa empresa, permitin-
do assim que um publico especificamente direcionado acessasse a oferta
de seus produtos; ele minimizou outros elementos, como a intencionali-
dade da atividade ou o uso do inglés?. Portanto, em vista dessa conduta,
seria admissivel a aplicacao do critério estabelecido no supracitado artigo
125.5 do Regulamento (UE) n° 2017/1001, e poderia ser considerado que
ela havia direcionado suas atividades para a Finlandia e, portanto, isso
permitiria que os tribunais finlandeses fossem competentes.

No entanto, por outro lado, no caso Senwatec, em que a possivel
infragao foi contestada em relagao ao uso do sinal registrado como mar-
ca como meta-tag em um servico de compartilhamento de fotos on-line
operando sob um dominio genérico de primeiro nivel, essa conduta ativa
dirigida ao territério do Estado-Membro em que o ato ou a tentativa de
infracao de uma marca da Uniao Europeia foi cometido nao parecia ser
executavel; e isso, porque um site web com um dominio de primeiro ni-
vel genérico nao era direcionado ao publico de nenhum Estado-Membro
especifico e a meta tag tinha apenas a intencao de permitir que os me-
canismos de busca identificassem melhor as imagens contidas nesse site
para aumentar a acessibilidade. Por conseguinte, neste segundo caso, o
6rgao jurisdicional de reenvio nao podia, com base no artigo 125.5, do
Regulamento (UE) n.° 2017/1001, declarar que nao podia determinar que
esse posicionamento natural se destinava a um publico na Finlandia®.

Consequentemente, e a luz do raciocinio seguido pelo TJUE, este
altimo finalmente decidiu que o titular de uma marca da Uniado que se
considerasse prejudicado pelo uso, sem seu consentimento, de um sinal
idéntico a essa marca por um terceiro em publicidade e em ofertas de ven-
da on-line de produtos idénticos ou semelhantes aqueles para os quais
foi registrada, poderia mover uma acao por violacao da marca contra

28 Paragrafos 49 e 50.
% Pardgrafos 51 a 53.
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esse terceiro perante um tribunal de marcas da Uniao do Estado-Mem-
bro em cujo territério se encontram os consumidores e comerciantes aos
quais essa publicidade ou essas ofertas de venda sao dirigidas; e isso, nao
obstante o fato de que esse terceiro nao mencionou expressa € inequivo-
camente esse Estado-Membro entre os territérios aos quais os produtos
em questao poderiam ser fornecidos, quando esse terceiro fez uso desse
meio de posicionamento pago no site de um mecanismo de busca usando
um nome de dominio nacional de primeiro nivel especifico desse Esta-
do-Membro. Esse nao seria o caso, no entanto, se o terceiro em questao
tivesse colocado naturalmente as imagens de seus produtos em um ser-
vico on-line de compartilhamento de fotos que operasse sob um dominio
genérico de primeiro nivel, usando meta-tags que utilizassem a marca em
questao como palavra-chave.

[l AVALIACAO

Como resultado dessa decisao do TJUE, portanto, um novo passo é
dado na especificacao do critério de “direcao de atividades” em relacao a
determinacao da jurisdicao dos tribunais em casos de violacao de marcas
da Uniao Europeia no ambiente digital. Assim, no caso apresentado, o
link oferecido pelo elemento de posicionamento pago em um mecanismo
de busca que opera com um dominio de nivel superior finlandés é con-
siderado suficiente para estabelecer o critério da direcao das atividades
do possivel infrator para aquele territério, sem que seja necessario reali-
zar uma analise mais detalhada do objeto da disputa. Um avango na in-
terpretagao do art. 125.5 do Regulamento (UE) n° 2017/1001 pelo TJUE
que, em principio, deve ser visto de forma positiva, pois se baseia em
uma conexao real e garante um nivel adequado de seguranga juridica e
previsibilidade; permitindo que as empresas controlem o escopo de sua
atividade limitando o escopo de suas atividades comerciais por meio de
instrumentos como ferramentas de bloqueio geografico®.

>0 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. “Lugar de destino de las actividades en linea,
infraccién de marcas y tribunales competentes. Sentencia del Tribunal de Justicia,
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No entanto, a mesma avaliagao positiva nao pode ser feita em rela-
cao a divergéncia jurisprudencial denunciada nessa area e ao fato de que
o critério de “acessibilidade” ¢ mantido para localizar os tribunais compe-
tentes para o restante do litigio sobre violacoes de direitos de propriedade
intelectual e industrial®'. E isso, como foi explicado, nao apenas porque
essa abordagem nem sempre responde devidamente aos principios que
informam o proprio Regulamento Bruxelas I bis, mas também porque
é particularmente distorcida em certos casos praticos, como aqueles em
que a controvérsia se projeta tanto em relacao aos direitos de propriedade
industrial de natureza unitdria, quanto em relagao aos direitos de natu-
reza nacional. Espera-se, portanto, que a interpretacao oferecida pelo
Tribunal de Justica dos varios critérios existentes de atribuicao de carater
territorial seja aproximada (se nao convergida) no futuro, e que gire em
torno do critério de “atividades direcionadas”, pelo menos em relagao a
litigios transfronteiricos sobre violacoes de direitos de propriedade inte-
lectual no contexto digital®’.
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RESUMO

Este trabalho discute a interseccdo entre
patentes e inteligéncia artificial, ressaltan-
do os desafios e as complexidades envolvi-
dos na protecao de invencdes geradas por
sistemas de IA. A andlise aborda a neces-
sidade de adaptar o sistema de patentes
as novas realidades tecnoldgicas, conside-
rando os requisitos tradicionais de ativi-
dade inventiva e suficiéncia descritiva. O
texto argumenta que, além de assegurar
protecao ao criador humano, é essencial
reconhecer o papel da TA como uma fer-
ramenta inovadora no processo inventivo,
0 que exige uma reflexdo critica sobre as
estruturas legais existentes.

Palavras-chave: Patentes; Inteligéncia
Artificial; Requisitos de Patenteabilidade;
Invengdes Implementadas por Computa-
dor; Propriedade Intelectual.

SUMARIO

ABSTRACT

This paper discusses the intersection between
patents and artificial intelligence, highlighting
the challenges and complexities involved in
protecting inventions generated by Al systems.
The analysis addresses the need to adapt the
patent system to new technological realities,
considering the traditional requirements of
inventive activity and descriptive sufficiency.
The text argues that, in addition to ensuring
protection for the human creator, it is essential
to recognize the role of AI as an innovative tool
in the inventive process, which requires a critical
reflection on existing legal frameworks.

Keywords: Patents; Artificial Intelligence;
Patentability Requirements; Computer-
Implemented Inventions; Intellectual Property.
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PATENTES COM AS TECNOLOGIAS ENVOLVENDO OU GERADAS POR IA, CONCLUSOES

INTRODUCAO

Afirma com sabedoria o Professor Fabio Ulhoa Coelho que “O ‘ho-

mem livre’ ndo existe. E uma abstracio, um axioma. Existem ‘pessoas
mais livres” e ‘menos livres’: a liberdade concreta é sempre relacional”*.
Conectando a afirmagao, que remete a texto de Hannah Arendt de 1979
intitulado “Entre o passado e o futuro”, com o sistema de patentes, verifi-
ca-se que existem tecnologias mais propensas e menos propensas a serem

4 COELHO, Fabio Ulhoa. Os livres podem ser iguais?: liberalismo e direito. Sao
Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2022, p. 43.
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recepcionadas pelo sistema de patentes, ja que a légica de cada area tec-
noldgica diverge quanto a essencialidade ou nao do sistema de patentes
para o seu funcionamento e evolugao.

O sistema de patentes, enquanto receptor amigavel histdrico de
toda e qualquer tecnologia, sofreu poucas alteracdes substanciais nas
altimas décadas. Do ponto de vista brasileiro, tivemos um rompimento
com o passado através da nova Lei da Propriedade Industrial de 1996,
alinhando-se com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil
no ambito do ADPIC/TRIPS (vinculado OMC), trazendo maiores prazos
de vigéncia, ampliacao das criagoes tecnoldgicas suscetiveis de protecao
via sistema de patentes, entre outras modificagdoes em sentido ampliativo
e nao discriminatério, harmonizando o sistema brasileiro ao disposto no
ADPIC/TRIPS e, ao mesmo tempo, gerando inclusao de tecnologias antes
nao patenteaveis no Brasil.

Fato é que o sistema de patentes possui esse carater inclusivo, ou
seja, a evolugao tecnoldgica é inegavel, gerando desafios para um sistema
que é constantemente testado em sua capacidade de lidar com essas no-
vas tecnologias sem perder a sua esséncia.

Assim o foi (e segue sendo) com as novas tecnologias, como bio-
tecnologia, solucoes implementadas por programas de computador, na-
notecnologia, entre outras que surgem e surgirdo colocando o sistema
de patentes a prova sobre a sua capacidade inclusiva sem perda de sua
esséncia.

Mas qual € a esséncia do sistema de patentes? Quais as suas razoes
de existir e seus objetivos a cumprir?

E mais, o quao diferentes sao os desafios impostos pela inteligéncia
artificial aplicada a solugoes técnicas® quando comparados com os desa-
fios histdricos que o sistema de patentes enfrentou e ainda enfrenta?

> Assim como o software em si, a inteligéncia artificial em si nao ¢ suscetivel de
protecao via sistema de patentes. Para que exista a possibilidade de protecao o
software deve corresponder a uma solucdo aplicada a um ou mais problema(s)
técnico(s), através de processo(s)/método(s) ou ainda sistema, nao resolvido até
entao pela técnica existente, além de ter que preencher os demais requisitos de
patenteabilidade previstos na Lei 9279/96.
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Apd6s uma melhor compreensao a respeito do sistema de patentes®,
deve-se manter sempre viva a pergunta a respeito da sua adequagao as
novas tecnologias e seus desafios.

Historicamente o sistema de patentes passou por perspectivas na-
cionais e regionais diferentes. A harmonizacao internacional do prazo de
vigéncia de patentes, por exemplo, veio a ocorrer em momento relativa-
mente recente através do ADPIC/TRIPS de 1994, o que definitivamente
tornou mais fécil prever e calcular globalmente os investimentos em solu-
¢oes e produtos/servicos que estejam relacionados a invengdes protegidas
por patentes, entre outros beneficios.

Com base na analise histérica, conclui-se que o sistema de patentes
efetivamente nao estava e nao esta preparado para lidar com diferentes
e desafiadoras tecnologias’, sendo que a constante e inevitavel adesao de
novas tecnologias ao sistema de patentes tem relacao direta com o ser e
nao com o dever ser, como ja afirmado®.

1  CRIADOR E CRIATURA

De um lado temos uma visao histérica global do sistema de paten-
tes como uma imposicao dos paises desenvolvidos®, enquanto de outro

¢ Aqui pode-se referir a cldusula finalistica do inciso XXIX do art. 5° da Carta Magna
de 1988, assim como os arts. 7° ¢ 8° do ADPIC/TRIPS, entre outros diplomas legais
em vigor.

7 Ver: BARCELLOS, Milton Lucidio Ledo. Patent claim interpretation and new tech-
nologies: re-thinking the problem/solution approach iz PISTORIUS, Tana (Ed.).
Intellectual Property Perspectives on the Regulation of New Technolo-
gies. Ed. Edward Elgar, 2018, p. 93.

8 BARCELLOS, Milton Lucidio Ledo. Patentes e IA: desafios (inteligentes) tran-
sponiveis in: FERNANDES, Marcia e CALDEIRA, Cristina. Inteligéncia Artifi-
cial e Propriedade Intelectual. Porto Alegre: GW Editora, 2023.

?  Veja, por exemplo, a afirmacao de Andréa Koury Menescal “Dentro da Uniao de
Paris, paises em desenvolvimento nao tiveram sucesso em defender e fortalecer
as salvaguardas que visavam impedir e/ou controlar os abusos por monopdlios de
patentes” (MENESCAL, Andréa Koury. Mudando os Tortos Caminhos da OMPI? A
agenda para o desenvolvimento em perspectiva historica, 77: RODRIGUES, Edson
Beas e POLIDO, Fabricio (orgs.). Propriedade Intelectual: novos paradigmas
internacionais, conflitos e desafios. Rio de Janeiro, Elsevier, 2007, p. 467).
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temos uma visao da sua relevancia como estratégia para o desenvolvi-
mento, desde que equilibrada’. Interessante notar que as visoes, consi-
derando as suas premissas de interesses diversos, nao sao excludentes.

No entanto, devemos ter a consciéncia de que todo o sistema de
patentes parte da premissa histérica e moderna do criador sendo uma
pessoa fisica, ndo prevendo qualquer possibilidade, seja no Brasil ou no
exterior, da aplicacao da ficgao juridica de inventor que nao seja uma pes-
soa fisica, ou, como consta em algumas legislagoes, um individuo.

A pergunta relevante ¢ onde esta o elo entre a pessoa fisica e a sua
criacao? Sobre esse topico ja tivemos oportunidade de escrever extenso
trabalho abarcando as teorias da propriedade industrial"1!, fixando a
percepcao de que o sistema brasileiro de patentes é regido por uma pre-
ponderancia harmonica das teorias utilitarista e do plano social, em de-
trimento de menor incidéncia das teorias da personalidade e do trabalho,
assim chamando-a de teoria do tutil-social.

Tal percepcao, considerando criador/inventor de um lado e a sua
conexao necessaria com a criatura/invencao/modelo de utilidade de ou-
tro lado, torna, em um primeiro e acodado olhar, dispensavel, na l6gica
constitucional funcional prevista no art. 5°, XXIX da Constituicao Federal
de 1988, a existéncia de pessoa fisica criadora. Ora, se ha uma preponde-
rancia harmonica das teorias utilitarista e do plano social, nao centradas
no ser humano, conclusao direta seria que o fato do criador ser um nao
humano, pouca influéncia traria para a légica do sistema de incentivos e
corretivo de falhas mercadolégicas existentes na auséncia de atribuicao
de propriedade para criacoes intelectuais aderentes a area de patentes.

19 Por exemplo, Christopher Heath é contundente ao destacar que “(...) a extensao
dos direitos patentarios deve ser determinada pela logica que permeia o regime
patentério, e pela fungdo das patentes de assegurar um monopoélio de carater
comercial. Estes resultados podem ser alcancados pela interpretagao da lei, e nao
pela sua reforma” (HEATH, Christopher. Os limites dos direitos patentarios em
termos temporais, geograficos e de contetido, in: RODRIGUES, Edson Beas ¢ PO-
LIDO, Fabricio (orgs.). Propriedade Intelectual: novos paradigmas internacio-
nais, conflitos e desafios. Rio de Janeiro, Elsevier, 2007, p. 36).

" BARCELLOS, Milton Lucidio Leao. Propriedade Industrial e Constituicao: as teo-
rias preponderantes e sua interpretagao na realidade brasileira. Porto Alegre: Editora
Livraria do Advogado, 2007.

RRDDIS - Revista Rede de Direito Digital, Intelectual & Sociedade, Curitiba, v. 4, n. 8, p. 91-109, 2024.



96 | MILTON LUCIDIO LEAO BARCELLOS

Mas, frisamos, esse ¢ o olhar agodado porque em nenhum momen-
to da historia de construcao do sistema de patentes foi sequer cogitada a
possibilidade de uma invengao ou modelo de utilidade ser gerado por um
nao humano, sendo inerentemente claro que a definicao de criador ou
individuo no sistema de patentes sempre partiu da premissa de que esse
individuo ¢ um ser humano.

Nas palavras de Einstein'?, devemos “Ver com os préprios olhos,
sentir e julgar sem sucumbir a fascinacao da moda, poder dizer o que se
viu, o que se sentiu, com um estilo preciso ou por uma expressao artisti-
camente cinzelada, que maravilha. Sera preciso ainda felicita-10?”

Ou seja, como bem explicado por Dennis Crouch'?, o fato de que
boa parte das patentes sao de propriedade de empresas (podendo ser usa-
das, licenciadas, negociadas por estas livremente) nao significa aquisicao
origindria, mas sim derivada do elo fundante entre criador ser humano e
a pessoa juridica.

2 SISTEMA DE PATENTES: RAZAO DE EXISTIR E OBJETIVOS A
CUMPRIR

Interessante notar a variagao de premissas nos discursos que bus-
cam explicar a razao de existir do sistema de patentes'*.

2. EINSTEIN, Albert. Como vejo o mundo. Traducao de H. P. de Andrade do origi-
nal “Mein Weltbild”. Europa Verlag, 1953, p. 52.

13 CROUCH, Dennis. Legal Fictions and the Corporation as an Inventive Artificial In-
telligence. University of Missouri School of Law Legal Studies. Research Paper
2022-04, Disponivel em SSRN: https://ssrn.com/abstract=4081569.

4 Dentre as razdes existentes que sao embasadas em teorias da personalidade, do
trabalho, utilitarista e do plano social, entendo que a razao de existir do sistema de
patentes corresponde a correta compreensao de uma preponderancia harmonica
das teorias utilitarista e do plano social (teoria do tutil-social), focada em solucio-
nar uma falha consistente no insuficiente estimulo natural para a pesquisa apli-
cada, compartilhamento, revelacao e efetiva inovagao de modo sistémico 6timo
e continuo. Ou seja, discordo, respeitosamente, das justificativas embasadas em
um direito natural como razao de existir do sistema de patentes. Sobre o assun-
to e para aprofundamento ver BARCELLOS, Milton Lucidio Ledo. Propriedade
industrial e Constituicao: as teorias preponderantes e sua interpretagao na reali-
dade brasileira. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.
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O comando constitucional é clarissimo ao determinar (e nao possi-
bilitar) que a lei ordinaria atenda ao requisito essencial de funcionalidade
imposto pela parte final do inciso XXIX" do art. 5° da Carta Magna de
1988. Ignorar tal comando ou torna-lo meramente como uma carta de
intengdes nada mais ¢ do que distorcer a esséncia do sistema de patentes.

Totalmente explicavel a distor¢ao quando compreendemos tanto as
convicgoes individuais de interesses (nesses incluidos os legitimos e os
ilegitimos interesses), quanto como o inconsciente influencia nossa for-
ma de pensar'® e, portanto, como nossas pré-compreensoes traem a que
seria a mais adequada percepcao do mundo ideal concretamente consi-
derado.

Importante destacar que os acordos internacionais usualmente
pressupoem intensas negociacoes ¢ acomodacao de interesses nacionais,
regionais e/ou grupais alinhados e nao alinhados. Na éarea de patentes
nao ¢ diferente, tendo em vista as claras dissintonias de percepcao de
como deve ser o sistema ideal®’.

Um exemplo de harmonizacao prética necessaria (apesar de inde-
sejada), é a de que até o advento do ADPIC (TRIPS), em vigor desde 1995,
os paises eram independentes para estabelecer o prazo de vigéncia de pa-
tentes que entendessem como o ideal para o seu pais e, no caso do Brasil,

5 “XXIX - a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario
para sua utilizagdo, bem como protecao as criagdes industriais, a propriedade das
marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o in-
teresse social e o desenvolvimento tecnolégico e econdmico do Pais”.

16 Leonard Mlodinow ¢ extremamente feliz em afirmar que “a sutileza de nossos me-
canismos de raciocinio nos permite manter nossas ilusoes de objetividade mes-
mo quando enxergamos o mundo através de lentes parciais. Nossos processos
de tomada de decisdo vergam mas nao quebram as regras habituais”. (MLODI-
NOW, Leonard. Subliminar — como o inconsciente influencia nossas vidas.
Tradugao Claudio Carina. 12 Edigao. Rio de Janeiro: Zahar, 2014, p. 291.

7 Ver as claras abordagens das negociacdes na Rodada do Uruguai (e anterior-
mente) demonstrando que nado havia outra opcao a nao ser aderir ao TRIPS ja
que contemplado no pacote de acordos no ambito da OMC, cabendo apenas aos
paises negociar termos e prazos especificos: WATAL, Jayashree e TAUBMAN, Ant-
ony. The Making of the TRIPS Agreement. World Trade Organization,
2015. Disponivel em: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/trips_agree e/
history of trips nego e.pdf
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devendo estar em sintonia com a ja mencionada clausula finalistica do ja
citado art. 5°, inc. XXIX da Carta Magna de 1988.

Todas as solucdes e regras em ambito de definicao democratica obe-
decem a jogos de interesses convergentes ¢ divergentes em busca de har-
monia representativa, o que nao é diferente no sistema de patentes. Nes-
sa busca constante e que deve ser fraterna, erros e acertos ocorrem, assim
como o sempre impossivel atingimento da perfeicao. Em um sistema de
patentes perfeito teriamos uma modulacao de prazo de vigéncia e de am-
plitude de protegao de acordo com o setor tecnoldgico e o grau inventivo,
de modo que o estimulo ao desenvolvimento econdémico e tecnoldgico
fosse otimizado ao extremo. Mas o fato ¢ que temos prazos de protecao
uniformes e amplitude protetiva homogénea independentemente do mé-
rito inventivo e/ou do setor tecnolégico especifico'®.

Na realidade atual e quando a tecnologia desafia o sistema de pa-
tentes (0 que ocorre sistemadtica e continuamente), relevante o ensina-
mento de Juarez Freitas sobre a interpretagao constitucional, de modo
que deve o intérprete guardar pleno vinculo com a Constituigao, dentro
do que esta possui de eticamente superior e universalizavel com eficacia
juridica e social®.

'8 Para maior aprofundamento nas patologias e méritos do sistema de patentes,

ver: BARCELLOS, Milton Lucidio Leao. Patent claim interpretation and new technol-
ogies: re-thinking the problem/solution approach in: PISTORIUS, Tana (Ed.). Intel-
lectual Property Perspectives on the Regulation of New Technologies.
Ed. Edward Elgar, 2018. BARCELLOS, Milton Lucidio Ledo. Limites e possibili-
dades hermenéuticas do principio da igualdade no sistema de patentes brasileiro.
Tese de Doutorado defendida e aprovada na PUCRS com nota maxima e voto
de louvor undanime da banca como requisito parcial para a obtencao do titulo
de Doutor em Direito pela PUCRS (2010), disponivel em: https://www.academia.
edu/3264495/LIMITES_E_POSSIBILIDADES HERMEN%C3%8AUTICAS D O
PRINC%C3%8DPIO_DA IGUALDADE NO_DIREITO DE PATENTES BRASILE-
IRO;

BESSEN, James; MEURER, Michael. Patent Failure: How Judges, bureaucrats,
and lawyers put innovators at risk. Princeton: Princeton University Press, 2008,
entre outros.

1 FREITAS, Juarez. A interpretacao sistematica do direito. Sao Paulo: Malheiros
Editores, 42 Edigao, 2002, p. 223.
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3 AINTELIGENCIA ARTIFICIAL

Como uma evolucao (ou ruptura) das tecnologias desenvolvidas
utilizando-se programas de computador, a inteligéncia artificial trouxe
novos desafios especificos. Para que ela se configure, essencial que haja
a definigao de um problema e de outro lado um tripé esteja presente,
harmonizado e interrelacionado para resolvé-lo: dados, algoritmo(s) e
plataforma.

Sem esse tripé coeso nao teremos inteligéncia artificial. E dizer, na
acepgao de Pedram Mokrian?’, um sistema de inteligéncia artificial possui
as seguintes bases estruturantes essenciais:

Interessante notar a simetria entre um sistema de IA e o sistema
de patentes no que tange a necessaria clareza de definigao do problema
técnico que guiard a construgao ou utilizacao dos dados, algoritmos e a
necessaria plataforma para o enderecamento da efetiva solugao do pro-
blema técnico.

20 MOKRIAN, Pedram. Artificial Intelligence for Business Leaders. Palestra:
Stanford Online, 26 de julho de 2022, disponivel em www.stanford.edu.
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De acordo com a IBM Cloud Education?, “em sua forma mais sim-
ples, a inteligéncia artificial ¢ um campo que combina a ciéncia da com-
putacao a conjuntos de dados robustos para permitir a resolugao de pro-
blemas. Ela também engloba os campos secundarios de machine learning
e deep learning, que sao frequentemente mencionados com ela”. E, indo
além na compreensao da inteligéncia artificial, o mesmo texto da IBM
menciona as aplicagoes reais da inteligéncia artificial, tais como reconhe-
cimento de voz, atendimento ao cliente, visao computacional, mecanis-
mos de recomendacao e negociagao de acoes automatizada.

A questao a ser respondida e objeto desse breve texto é como o
sistema de patentes recepciona solucoes técnicas envolvendo ou imple-
mentadas por inteligéncia artificial, assim como as complicagdes trazidas
pelos tradicionais e desafiadores requisitos da atividade inventiva e sufi-
ciéncia descritiva.

4  (DIS)SINTONIA DO SISTEMA DE PATENTES COM AS
TECNOLOGIAS ENVOLVENDO OU GERADAS POR IA

Os desafios sao crescentes, mas de certa forma ja conhecidos. Quan-

do abordamos as patentes envolvendo inteligéncia artificial, por exemplo
.. . N 2 .,

em caso recentemente decidido pela segunda instancia do INPT , lidamos

2l IBM. O que ¢ inteligéncia artificial. Texto de 03.06.2022. Disponivel em h
ttps://www.ibm.com/br-pt/cloud/learn/what-is-artificial-intelligence.

22 Ver, por exemplo, o caso TBR1046/21 (Decisoes de segunda instancia, INPI, vol.
5, Agosto de 2022, p. 351/352, disponivel em www.inpi.gov.br), no qual a segun-
da e final instancia administrativa do INPI decidiu que o processo de identificacdo e
caracteriza¢do de individuos através da extracdo de medidas biométricas em imagens in vivo
da retina humana, caracterizado por consistir nas sequintes etapas: a. andlise de estruturas
tubulares por meio de imagem digitalizada da retina humana in vivo por algoritmo tragador
para identificacdo da estrutura dos vasos; b. extra¢do de caracteristicas dos pontos de interesse
por biometria e andlise de imagens, sendo os dados digitais transformados em informagoes
geométricas;

c. afericdo das medidas dos vasos sanguineos por meio de tridngulos, cujos vertices sdo consti-
tuidos pelos pontos de interesse e d. identificacdo da retina por inteligéncia artificial
e redes neurais artificiais (grifamos) apresenta caracteristicas que evidenciam ativ-
idade inventiva em rela¢do as técnicas conhecidas de processamento de imagens da retina
usadas em biometria no estado da técnica e em relagdo a D1 ou D2.
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essencialmente com a légica das invengoes implementadas em computa-
dor, nas quais o processo/método, assim como, dependendo da tecnolo-
gia, o sistema, possuem mérito inventivo e sao claramente albergadas
pelo sistema de patentes apresentando solugao para problema técnico?.

Interessante notar que por mais que o sistema de patentes seja di-
fundido, por mais que as regras sejam claras, por mais que haja previsao
legal histérica estavel, diversos mitos, como por exemplo, de que nao é
possivel obter patente envolvendo software, ou, mais especificamente,
inteligéncia artificial ainda existem e sao intensos nao apenas no Brasil,
mas também em paises desenvolvidos.

Nesse aspecto, a relativamente recente pesquisa realizada pelo Es-
critério de Propriedade Intelectual do Reino Unido e publicada em ju-
lho de 2022%* que aborda a questao da inteligéncia artificial, as patentes
e dados mundiais sobre o crescente volume de investimentos feitos na
area, assim como o crescimento exponencial de pedidos de patentes que
sao internacionalizados. Nesta, resta claro o desnivel de conhecimento do
sistema, demonstrando que o inventor individual, as pequenas e médias
empresas acham que a protecao de inovacgoes via IA se da essencialmente
por segredos de negocio e direitos autorais, sendo que as grandes empre-
sas ¢ os investidores em sentido amplo buscam a protecao via patentes.
Nesse sentido expde a pesquisa:

the majority of micro and SME companies interviewed perceived that they
could not get patents for their software developments. Technology sector parti-
cipants had a generally perceived m isconception that ‘core Al software is not

patentable’. A similar observation was made in a recently published DCMS
and OAI commissioned report on Al (Westgarth, et al., 2022). This report

2 Ver as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente envolvendo Invengdes Imple-
mentadas em Computador — Diretrizes IIC — INPI/DIRPA/2021. Disponivel em
www.inpi.gov.br.

2 Ver: Intellectual Property and Investment in Artificial Intelligence, Pesquisa re-
alizada e publicada pelo Escritério de Propriedade Intelectual do Reino Unido
(IPO/UK) em 04.07.2022. Disponivel em: https://www.gov.uk/government/publi-
cations/intellectual-property-and-investment-in-artificial-intelligence/intellectu-
al-property-and-investment-in-artificial-intelligence#how-we-define-ai-for-the-
purpose-of-this-study

RRDDIS - Revista Rede de Direito Digital, Intelectual & Sociedade, Curitiba, v. 4, n. 8, p. 91-109, 2024.


http://www.inpi.gov.br/
http://www.gov.uk/government/publications/intellectual-property-and-investment-in-artificial-
http://www.gov.uk/government/publications/intellectual-property-and-investment-in-artificial-

102 | MILTON LUCIDIO LEAQ BARCELLOS

also notes that the value of Al is derived from its application to solve an
existing problem. Yet, patent protection for Al-related inventions is available
across all technology areas. Patent inventions embodying algorithms or soft-
ware are allowable if they make a technical contribution. The UKIPO,
like the EPQ, grants many thousands of p atents for computer and software
implemented inventions i ncluding in the field of AI (UKIPO, 2019). Thus,
they do provide protection for innovators in this field. The UKIPO'’s Manual
of Patent Practice provides extensive guidance on the patenting of software

and computer implemented invention (Grifamos).

Com efeito, fundamental dissociar os mitos absurdos que carecem
de base técnica e minam todo o sistema de patentes na sua acolhida geral
de quaisquer areas tecnoldgicas, conforme claramente delineado no arti-
go 27.1 do ADPIC/TRIPS®.

Claro que a pretensao de utilizar constantemente um sistema se-
cular de patentes para abarcar toda e qualquer tecnologia representa um
enorme desafio, assim como demanda ajustes constantes e mente juridi-
ca aberta para que o sistema de patentes desempenhe as suas fungoes e
gere a concretude dele esperada pela sociedade?.

5 Artigo27.1 do ADPIC/TRIPS: Sem prejuizo do disposto nos pardgrafos 2 e 3 abaixo, qualquer
invengdo, de produto ou de processo, em todos os setores tecnoldgicos, serd patentedvel, desde que
seja nova, envolva um passo inventivo e seja passivel de aplicacdo industrial. Sem prejuizo do
disposto no pardgrafo 4 do Artigo 65, no pardgrafo 8 do Artigo 70 e no pardgrafo 3 deste Arti-
go, as patentes serdo disponiveis e os direitos patentdrios serdo usufruiveis sem discriminagdo
quanto ao local de inven¢do, quanto a seu setor tecnoldgico e quanto ao fato de os bens serem
importados ou produzidos localmente.

26 Diversas sao as criticas ao sistema de patentes quanto a sua capacidade de efeti-
vamente desempenhar as funcoes da cldusula finalistica condicional e de eficacia
imediata prevista no art. 5, XXIX da CRFB de 1988 e relacionada ao interesse
social, desenvolvimento econdémico e tecnolégico. Tais criticas nao desautorizam o
sistema como um todo, mas demonstram os sintomas de uma forma de protecao
que elege fatores de discrimen em dissintonia com as atuais tecnologias, igualando
0 que nao pode ser igualado e, portanto, gerando eficacia contida (e até mesmo
desestimulos) em algumas areas tecnoldgicas. Para maior aprofundamento a res-
peito das peculiaridades do sistema de patentes ver: BARCELLOS, Milton Lucidio
Ledo. Limites e possibilidades hermenéuticas do principio da igualdade
no sistema de patentes brasileiro. Tese de Doutorado defendida e aprovada
na PUCRS com nota méaxima e voto de louvor undnime da banca como requisito
parcial para a obtengao do titulo de Doutor em Direito pela PUCRS (2010), dis-
ponivel em: https://www.academia.edu/3264495/LIMITES_E_POSSIBILIDADES
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Por outro lado, o sistema de patentes nao esta preparado para acei-
tar que um nao humano seja autor de inventos, ou seja, no Brasil o caso
DABUS devera ter o mesmo desfecho que teve na Europa*” e EUA?® até o
presente momento: inteligéncia artificial nao pode ser considerada como
inventora para efeitos de protegao pelo sistema de patentes, devendo
sempre ser apontado um inventor humano, sob pena de indeferimento
do pedido de patente que assim nao o faca®.

Importante notar que nao se trata apenas de uma questao de pre-
visibilidade legal, mas sim de uma variante para a qual o sistema de pa-
tentes definitivamente nao esta preparado e definitivamente nao foi de-
senvolvido para abarcar. Ou seja, além da propria esséncia do sistema de
patentes ter como figura central a figura do inventor como pessoa fisica
(mesmo a titularidade dos direitos patrimoniais sendo essencialmente
de pessoas juridicas), apesar de todo o sistema ser baseado em uma pre-
ponderdncia harmoénica das teorias utilitarista e do plano social em detri-
mento das teorias de direito natural®’, também temerario sera pretender
uma interpretacao “extensiva’” contra a lei.

HERMEN%C3%8AUTICAS D O_PRINC%C3%8DPIO_DA_IGUALDADE_NO_DI-
REITO DE_PATENTES_BRASILEIRO;

BESSEN, James; MEURER, Michael. Patent Failure: How Judges, bureaucrats, and
lawyers put innovators at risk. Princeton: Princeton University Press, 2008, entre
outros.

27O caso DABUS na Europa foi decidido pela segunda instancia do European
Patent Office — EPO em dezembro de 2021 (caso J0008/20 referente ao pedido
18275163.6) no sentido de confirmar a decisao de indeferir o pedido de patente
que nomeou DABUS como inventor por violar o artigo 81 da EPC, o qual determi-
na que o pedido de patente deve nomear um inventor, sendo que os dicionarios
definem inventor como uma “pessoa” que deve ter capacidade legal.

2 A Corte Federal de Apelagdes dos EUA (US Court of Appeals for the Federal Cir-
cuit) decidiu o caso DABUS (N. 21-2347 — decidido em 05.08.2022): “The patent
act requires that inventors must be natural persons; that is, human beings”.

2 No Brasil o desfecho devera ser similar ao dos EUA e Europa na analise do pedido
de patente (fase nacional do PCT) n. BR 11 2021 008931 4, de modo que devera
ser indeferido por indicar uma inteligéncia artificial como inventor, com a correta
aplicagao do artigo 6° e seus paragrafos da Lei 9279/96.

% BARCELLOS, Milton Lucidio Ledo. Propriedade Industrial e Constituicao: As
teorias preponderantes e sua interpretacao na realidade brasileira. Porto Alegre:
Editora Livraria do Advogado, 2007.
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Por mais que em determinados sistemas, como nos EUA, exis-
ta uma ficgao juridica estabelecida para considerar uma pessoa juridica
como criadora de obras intelectuais®!, para que essa ficcao juridica rela-
cionada a TA exista é imprescindivel a atuagao legislativa em sintonia
com a Constituicao Federal de 1988, a qual, insistimos, nao deverd/po-
dera simplesmente permitir um nao humano como inventor, mas sim,
e se for o caso, criar um sistema de incentivos para criacoes geradas por
inteligéncia artificial.

A diferenga aqui, quando falamos em inteligéncia artificial e sua
condicao enquanto criadora e, portanto, supostamente titular de direi-
tos enquanto tal, é a sua auséncia total de personalidade e um desenho
de sistema de patentes que em absolutamente nenhum momento teve
oportunidade de prever esse tipo de situacao a qual, portanto, merece
profunda atencao.

Recentemente tivemos mais uma “batalha” na area de patentes re-
lacionada as milhares de tecnologias aplicadas a smartphones e como o
volume exacerbado de patentes correlacionadas (conflitantes, dependen-
tes e nao dependentes) poderia prejudicar toda a evolutiva l6gica do siste-
ma de patentes. Em ltucido texto, Jeffrey Lewis e Ryan Mot desmistificam
essa situagao extrema supostamente de dificil solucao, comparando-a a
“guerra de patentes” que ocorreu quando das tecnologias sobrepostas
aplicadas as maquinas de costura*?. Ou seja, tanto no caso das tecnologias
na area dos smartphones quanto no caso da inteligéncia artificial, “o céu

*1 Nesse sentido a concepcao adotada no Copyright estadunidense a respeito do work
made for hire e bem abordada na dissertagao de mestrado da Tais Bigarella Lemos,
no qual ¢ criada a ficcdo juridica na qual uma pessoa juridica, quando a relagao
existente fosse de trabalhos realizados diretamente através de vinculo de emprego/
contratacao, atribuindo-se todos os direitos autorais diretamente para a pessoa
juridica, sem que haja necessaria relacao direta entre criador pessoa fisica e cria-
tura (obra intelectual). Para maior aprofundamento ver: LEMOS, Tais Bigarella.
Autoria, emprego e criacdo intelectual: uma analise comparada da tutela dos dire-
itos do autor empregado nos Estados Unidos da América e no Brasil. Dissertacao
(Mestrado). UFRGS, Faculdade de Direito, Programa de P6s-Graduacao em Di-
reito. Porto Alegre, BR-RS, 2022, 180f.

> LEWIS, Jeffrey e MOTT, Ryan. The sky is not falling: Navigating the smartphone
patent thicket. Wipo Magazine — Fevereiro de 2013. Disponivel em: https:/www.
wipo.int/wipo_magazine/en/2013/01/article_0002.html.
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nao esta caindo” e solugdes no campo dos incentivos suficientes através
da propriedade intelectual deverao ser enderecadas pela sociedade.

Nesse sentido, destaca também Abrams* que “Understanding the
incentive effects of patent protection is a core issue in intellectual proper-
ty scholarship, about which almost nothing is currently known”.

Como bem lembrado por Pedro Marcos Nunes Barbosa**, ao utilizar
o classico Guerra nas Estrelas como exemplo sobre relacoes humanas em
ambiente abrasivo, no ambito das relacoes necessarias entre o sistema
de patentes e a inteligéncia artificial, relevante atentar para o estabeleci-
mento de didlogo fraterno que observe o ambito das “pré-compreensoes,
da ideologia, das premissas implicitas e explicitas sobre o que seria bom,
correto e utdpico”.

CONCLUSOES

Afirma Fabio Ulhoa Coelho*’, quando trata da astucia, que “A Gran-
de Asttcia do Direito contemporaneo ¢ fazer parecer que hé forga na lei,
ciéncia nos raciocinios, légica nos julgamentos e justica no mundo. A
Grande Astucia ¢ um obstaculo ao desenvolvimento da inteligéncia arti-
ficial no tratamento dos conflitos de interesses”.

Quando pensamos na evolucao e corporificagao tecnolédgica envol-
vendo a inteligéncia artificial de um lado e sua relacao com o sistema de
patentes em um ambiente concorrencial, reforcam-se as afirmagoes de
Christopher Heath’** no sentido de que “filho da livre concorréncia, porém

3 ABRAMS, David S. Did TRIPS spur innovation? An analysis of patent duration
and incentives to innovate. University of Pennsylvania Law Review. 2009. Vol.
157, p. 1613/1647.

** BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Curso de Concorréncia Desleal. Rio de Janei-
ro: Editora Lumen Juris, 2022, p. 21.

*>  COELHO, Fabio Ulhoa. Biografia nao autorizada do dircito. 1. Ed. Sao Paulo: Edi-
tora WMF Martins Fontes, 2021, p. 364/365.

¢ HEATH, Christopher. Os limites dos direitos patentarios em termos temporais,
geograficos e de contetdo. In: RODRIGUES JR, Edson Beas e POLIDO, Fabricio
(Org.). Propriedade Intelectual: novos paradigmas internacionais, conflitos e
desafios. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p. 20.
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excluindo-a, o sistema patentario é¢ um classico exemplo de tensao entre
os monopdlios e o livre-mercado: um escopo de protecao muito restrito
ofereceria incentivos insuficientes para fomentar a inovacao, enquanto,
ao revés, um escopo muito amplo obstaculizaria inovacao e levaria a um
alocagao ineficiente de recursos”.

Inegdvel a necessaria adequacao hermenéutica do preenchimento
do requisito da suficiéncia descritiva, base fundante de todo sistema de
patentes, de modo a evitar um uso abusivo combinatdério das l6gicas dos
melhores mundos compreendidos entre a ordem juridica protetiva do se-
gredo de negécio de um lado e o sistema de patentes, que pressupode reve-
lacao técnica suficiente, de outro.

Pois bem, o sistema de patentes criou uma espécie de resiliéncia
para lidar com os desafios de novas tecnologias dentro de um universo do
“possivel”, limitando-se e de certa forma limitando as possibilidades de
evolucao de um sistema de incentivos para correcao de falhas oriundas
da livre concorréncia.

Tal fato (limitagao intrinseca do sistema de patentes) em nada obs-
ta a transposicao do desafio atual envolvendo tecnologias que englobam
a inteligéncia artificial para a solugao de problemas técnicos, desde que,
nas palavras de Abrantes, a matéria seja operavel pelos meios descritos
pelo inventor, de modo que o resultado descrito inevitavelmente seja al-
cancado quando colocado em prética, ou seja, a invengao deve ser contro-
lavel e seus resultados reproduziveis em sintonia com o que foi descrito
no pedido de patente®’.
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