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RESUMO

O presente trabalho trata da propriedade intelectual no campo da biotecnologia e sua
aplicabilidade em variedades vegetais geneticamente modificadas. Objetiva analisar a
interatividade dos sistemas regulatérios de protecdo de organismos vivos no plano
internacional e nacional. Para tanto, serd feita uma explanagdo dos institutos da propriedade
intelectual e da biotecnologia a fim de compreender suas fun¢des e relevancia no mundo
contemporaneo. Em seguida, serd feita a analise dos principais mecanismos internacionais e
nacionais de protecdo das cultivares e de inven¢des em sentido amplo, para entdo examinar a
aplicacdo de mais de um sistema exclusivo de protecdo intelectual sobre um mesmo bem
imaterial. O estudo revelou a possibilidade de cumulacao de direitos de protecdo de cultivares
e patentes nas variedades vegetais transgénicas por meio de interpretacdo extensiva, o que
desestabiliza os institutos protetivos e torna ineficaz a Lei de Protecdo de Cultivares,
acarretando em um desequilibrio entre os setores protagonistas do mercado de sementes e
desrespeita os principios constitucionais de funcdo social da propriedade e desenvolvimento
econOmico e tecnoldogico do pais. A andlise de julgados também demonstrou que a
problematica da sobreposicao de direitos gera divergéncia nas cortes brasileiras, acarretando
na inseguranca juridica, asseverando ainda mais o desequilibrio gerado no ordenamento
juridico pdtrio, fazendo-se necessaria uma revisdo dos dispositivos legais que regulam a

propriedade industrial para coibir a dupla protecdo de plantas transgénicas.

Palavras-chave: Propriedade intelectual — Biotecnologia — Cultivares — Transgénicos.



ABSTRACT

This current work deals with the intellectual property in the field of biotechnology and its
application in GM crops. It aims to analyze the interaction of regulatory protection systems of
living organisms in Brazil and abroad. Therefore, an explanation of intellectual property and
biotechnology institutes will be made in order to understand their functions and relevance in
the contemporary world. Then it will be made an analysis of the main international and
national mechanisms for protection of plants, and inventions in the broad sense, so then we
can exam the application of more than one unique system of intellectual property protection
over the same immaterial object. The study revealed the possibility of overlapping of plant
variety protection and patents rights on transgenic plant varieties through extensive
interpretation, which destabilizes the protective institutes and makes the Plant Variety
Protection Act ineffective. This results in an unstability between the protagonists sectors of
the seed market and violates the constitutional principles of social function of property and
economic and technological development of the country. The analysis of the court decisions
also showed that the problem of overlapping rights generates divergence in Brazilian courts,
resulting in legal uncertainty, further asserting the imbalance generated in the Brazilian legal
system. Thus it is necessary a review of the legal provisions that regulate industrial property

toeliminate the possibility of double protection in transgenic plants.

Keywords: Intellectual property - Biotechnology —Plant varieties - Transgenics.
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N3ao € nossa fungdo controlar todas as marés do mundo, mas sim fazer
0 que pudermos para socorrer 0s tempos em que estamos inseridos,
erradicando o mal dos campos que conhecemos, para que aqueles que
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(Gandalf — O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei).
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1 INTRODUCAO

A biotecnologia moderna avanca mais a cada dia, sendo considerada por muitos
como a ciéncia do século XXI. Diante de tamanha relevincia no cendrio mundial, sdo cada
vez maiores 0s investimentos feitos nesse ramo, tanto pelo setor publico quanto pelo setor
privado, em busca de novas descobertas para o mercado. Dentre as grandes evolugdes feitas
pela biotecnologia moderna, podemos citar a possibilidade de manipular geneticamente
sementes para tornd-las melhores, mais resistentes e mais produtivas do que as sementes
tradicionais.

Com tamanhos investimentos e presen¢a na sociedade contemporanea, houve a
necessidade de atualizar e criar mecanismos mais eficientes que pudessem tutelar os direitos
dos criadores de novas tecnologias que envolvam organismos vivos.

Nesse sentido, tem-se a propriedade intelectual como meio utilizado para
resguardar os direitos dos criadores contra uso indiscriminado de suas invengdes, a fim de
criar uma protecao tempordria do bem imaterial para garantir o retorno dos investimentos
feitos pelos titulares do direito.

Entretanto, ao passo que surgem grandes avancos na tecnologia e em seus
mecanismos regulatérios, surgem também conflitos entre os setores do mercado de
organismos vivos, como € o caso das sementes transgénicas, de modo que a propriedade
intelectual € incumbida a tarefa de regular os interesses divergentes e buscar um equilibro que
possa favorecer todos os setores, com o fim de resguardar o interesse coletivo e de promover
o desenvolvimento econdmico e tecnoldgico.

O presente trabalho, desse modo, busca melhor entender o funcionamento desses
mecanismos regulatérios de propriedade intelectual nas variedades vegetais geneticamente
modificadas. Para sua realizagao, foi utilizado o método dedutivo, que parte de uma premissa
geral de exame da legislacdo e julgados nacionais e internacionais e chega a uma premissa
particular de anélise das possibilidades e limites da sobreposicdo de direitos conferidos por
essa legislacdo em um mesmo bem imaterial e seus reflexos na aplicacdo do direito nos
tribunais.

Para apresentacdo do percurso tedrico-metodoldgico, tracado neste trabalho
monografico, que tem como objetivo analisar a interatividade dos sistemas regulatorios de
protecdo de organismos vivos no plano internacional e nacional, foi feita a distribuicdo do

conteddo em trés capitulos, brevemente descritos nos pardgrafos que seguem.



Primeiramente, hd um breve introito sobre o conceito e histérico de propriedade e
propriedade intelectual, a fim de melhor compreender a fungdo e os principios constitucionais
inerentes a esses institutos. Também sdo apresentadas as bases da biotecnologia e sua
relevancia no cendrio mundial moderno.

No segundo capitulo, sdo examinados os principais mecanismos regulatorios
internacionais que regulam a matéria de protecdo intelectual das variedades vegetais.
Seguidamente serdo explanados os principais aspectos regulatérios da legislagdo nacional
referente a protecao das cultivares e dos direitos de patentes.

No terceiro capitulo, estd uma anélise da interacdo desses mecanismos distintos de
protecdo e sua possibilidade de recair sobre as variedades vegetais geneticamente
modificadas. Feitas essas ponderacdes, serdo pontuadas as limitagdes e consequéncias
juridicas da eventual possibilidade de cumulacio de direitos de propriedade intelectual, bem
como uma andlise de julgados patrios e estrangeiros para melhor entender a aplicacdo desses
mecanismos de protecio no caso concreto.

O fechamento do trabalho com as consideragdes finais sinaliza para a necessidade
de revisdo dos dispositivos legais, que regulam a propriedade industrial para coibir a
possibilidade de cumulacdo de direitos de protecdo de cultivares e patentes nas variedades

vegetais transgénicas, por meio de interpretacio extensiva.
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2 DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E O ADVENTO DA BIOTECNOLOGIA

2.1 Noc¢oes gerais acerca da propriedade

A nocdo de propriedade tem sido objeto de andlise das mais diversas dreas, como
a Histéria, Economia, Sociologia e o Direito. No que tange as ciéncias juridicas, esta procura
tracar e disciplinar as regras e as formas de apropriacdo dos bens e das coisas pelos homens.
Essa nogdo, como coloca Del Nero (2008) ndao possui contetido especifico, podendo ser
utilizado para designar as diversas formas de controle que o ser humano exerce sobre bens
materiais e imateriais.

Trata-se de um direito subjetivo, quando observado sob o enfoque do direito civil,

mas que passa a ter natureza diversa ao ser analisado nas relacdes com o Poder Publico.

A propriedade, se vista do angulo do direito civil, ndo é sendo um direito subjetivo,
consistente em assegurar a uma pessoa o monopodlio da exploracdo de um bem e de
fazer valer esta faculdade contra todos que eventualmente queiram a ela se opor. Se,
contudo, mudarmos o enfoque da questdo e passarmos a considerar a propriedade
nas suas relagcdes com o Poder Publico, a sua natureza ganha uma colocagio bastante
diversa. E aqui que a propriedade interfere na prépria estrutura do Estado, sendo
perfeitamente discerniveis atualmente no mundo os paises que a asseguram de
maneira ampla (Estados predominantemente liberais) e aqueles outros que a negam
pelo menos quando t€m por objeto os bens geradores de riqueza (Estados de
ideologia marxista-leninista). (BASTOS, 2010, p. 320).

Segundo Diniz (2010), etimologicamente, o termo “propriedade”, para alguns
autores, vem do latim “proprietas”, sendo uma derivacdo da palavra proprius, que significa
aquilo que pertence a uma pessoa. A autora ainda coloca que para outros o termo deriva de
domare, que significa sujeitar ou dominar, o que corresponde a concep¢ao de domus, casa, o
qual o senhor da casa se denomina dominus.

A concep¢do de propriedade sofreu diversas modificacdes em diferentes
sociedades e periodos histéricos. A Grécia e a Itdlia ja conheciam a propriedade privada desde
a antiguidade, sendo a religido doméstica, a familia e o direito de propriedade as bases da

sociedade, de modo que a propriedade estava intimamente atrelada a religido.

Os antigos estabeleciam, entre os deuses o solo, uma misteriosa relacdo. O altar,
como simbolo da religido, uma vez colocado no solo, jamais deveria mudar de lugar,
O deus da familia instalava-se nele, ndo para um dia, nem mesmo sé para a precdria
vida do homem, mas para todos os tempos, enquanto esta familia durasse e dela
restasse alguém para conservar a sua chama em sacrificio, Assim, o lar tomava
posse do solo, apossava-se desta parte de terra que ficava sendo sua propriedade.
(CAMARA apud VARELLA, 1996, p. 21)
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Segundo Varella (1996), apesar de a nocao de propriedade reconstituir desde a
antiguidade, como pode ser observado, foi no direito romano que foi estabelecida a concepg¢ado
rigorosamente individual do termo, em que o proprietdrio era o senhor absoluto de seus bens.
Nesse periodo surge a Lei das Doze Tébuas, e comecaram a surgir mecanismos de defesa do
direito de propriedade, estabelecendo limites legal e definidos desse direito,época em que
surgiram as primeiras leis sobre vizinhanca e condominio.

Posteriormente, na Idade Média, a ideia de propriedade perdeu seu cardter unitario
adquirido em Roma. Com as invasdes barbaras que marcaram a queda do império romano,
houve grandes mudancas sociais e politicas do encontro de diversas culturas distintas. Varella
(1996) coloca que houve um maior destaque a concep¢do candnica de propriedade, onde o
pensamento filosofico cristdo a colocava como uma sintese do direito pessoal e do préprio
dever social. Assim, a propriedade privada consistia em uma garantia da liberdade pessoal.

Ainda na Idade Média, no apogeu do periodo feudal, Diniz (2010) coloca que a
propriedade passa a ter um cardter mais politico, atrelado ao conceito de soberania territorial,
na figura dos proprietarios dos feudos, que eram os suseranos ou senhores feudais, que tinham
como subordinados os vassalos. De acordo com a referida autora a propriedade sobre a terra
teve um papel preponderante, onde vigorava o brocardo nullu terre sans seigneu, em que 0s
feudos eram dados como usufruto condicional a beneficidrios que se comprometiam a prestar
servicos. Eventualmente, a propriedade sobre os feudos passou a ser perpétua e transmissivel
pela linha masculina.

Esse modelo s6 foi extinto do cendrio juridico com o advento da Revolucao
Francesa em 1789 e com o Liberalismo Econdmico, quando houve um resgate da propriedade
individualista, estabelecida no direito romano e defendidas por pensadores como Volterie e
Rousseau. Essa nocdo individualista da propriedade culminou com a Declaracdo dos Direitos
do Homem e do Cidadao de 1789, que em seu art. 17 determinava que a propriedade era um
direito invioldvel e sagrado.Esse individualismo foi mantido durante o periodo da Revolucao
Industrial e ampliado, surgindo a propriedade sobre os bens de capital, gerando uma excessiva
concentracao de riquezas, desigualdades e abusos sociais.

A partir da segunda metade do século XIX, o Estado liberal comecou a intervir na
economia para estabelecer um equilibrio na sociedade, frente a crescente desigualdade social.
Nesse contexto comegam a ser difundidas as doutrinas socializadoras de Marx e Engels,

Proudhon, entre outros, de modo que passa a ser observada a “funcdo social” da propriedade.
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Com a revolu¢do industrial e também com o auxilio das doutrinas socializantes, o
sistema individualista perde forca, e a funcdo social da propriedade passa a ser
observada. Esse acontecimento ¢ visto como “humanizacdo” da propriedade, ora
como “paternalismo” do direito moderno, ora como a “nova nogdo pelos principios
do relativismo do direito”, Também acredita-se que se instaura, neste momento, uma
tendéncia a socializacdo do direito ou socializacdo da propriedade. Contrarios as
duas correntes - individualista e coletiva — entendem que € uma questdo de delimitar
até onde a propriedade individual deva ser restringida em beneficio da coletividade.
(GARCIA, 2010, p. 29).

Segundo esta mesma autora, a funcdo social da propriedade constituiria um
agrupamento de regras constitucionais, que teriam como objetivo a manuten¢do da sua
destinacdo formal, de forma que a mesma seja ttil e benéfica para toda a coletividade, e ndo
apenas ao proprietario.

Assim, percebe-se que a concep¢do de propriedade € dindmica e foi se
modificando com o decorrer dos séculos.

No Brasil, o direito a propriedade esta consagrado no plano constitucional, em seu
art. 5°, XXII, estabelecendo e garantindo esse direito, condicionando-o a sua funcdo
social.Cabe destacar que a propriedade e sua fun¢do social constituem nio s6 um direito e
garantia fundamental, mas sdo também um dos principios gerais que regem a atividade
econdmica do Estado, presentes no art. 170, II e III da Constituicao Federal de 1988.

Diniz (2010) coloca que a funcdo social da propriedade faz-se indispensavel para
que se tenha o minimo de condicdes de convivio social, de forma que a funcdo vincula-se com
a produtividade do bem e aos reclamos da justica social, uma vez que deve ser exercido em
prol da sociedade.

No campo infraconstitucional, o Cddigo Civil de 2002, em seu art. 1228
estabelece a propriedade e que esta deve ser utilizada em prol do bem comum, afastando o

individualismo exacerbado e coibindo o seu uso abusivo.

Art. 1.228. O proprietdrio tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o
direito de reavé-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

§ 120 direito de propriedade deve ser exercido em consondncia com as suas
finalidades econdmicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade
com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilibrio
ecoldgico e o patrimonio histérico e artistico, bem como evitada a polui¢cdo do ar e
das dguas.

§ 22 Sdo defesos os atos que ndo trazem ao proprietdrio qualquer comodidade, ou
utilidade, e sejam animados pela intenc¢do de prejudicar outrem.

§ 320 proprietario pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriagdo, por
necessidade ou utilidade publica ou interesse social, bem como no de requisi¢do, em
caso de perigo publico iminente.

§ 4° O proprietario também pode ser privado da coisa se o imével reivindicado
consistir em extensa drea, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos,
de considerdvel niimero de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou
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separadamente, obras e servigos considerados pelo juiz de interesse social e
econdmico relevante.

§ 52 No caso do pardgrafo antecedente, o juiz fixard a justa indenizacdo devida ao
proprietario; pago o preco, valerd a sentenga como titulo para o registro do imével
em nome dos possuidores. (BRASIL, 2002).

E perceptivel a fungio social da propriedade como imperativo da justica social, de
forma que Diniz (2010) entende que trata-se de um conceito que mais pertence a seara do
direito publico do que do direito privado, pois seu perfil é tragcado pela prépria Constituicao
Federal, que cria condicdes para que a propriedade seja economicamente Util e produtiva a
fim de atender o interesse da coletividade.

E dentro desse instituto da propriedade, que se encontra o ramo da propriedade

imaterial ou intelectual.

2.2 Propriedades intelectual: origem e conceito

Segundo a Convengdo que institui a da Organizagdo Mundial da Propriedade
Intelectual - OMPI', assinada em Estocolmo em 14 de Julho de 1967, a Propriedade
Intelectual € definida, em seu art. 2. § viii, como a soma dos direitos relativos as obras
literdrias, artisticas e cientificas, as interpretacdes dos artistas intérpretes e as execugdes de
radio fusdo, as invencdes em todos os dominios da atividade humana, as descobertas
cientificas, aos desenhos e modelos industriais, as marcas industriais, comerciais e de servigo,
bem como as firmas comerciais € denominagdes comerciais, a protecao contra a concorréncia
desleal e todos os outros direitos inerentes a atividade intelectual nos dominios industrial,
cientifico, literario e artistico.

Del Nero (2008) ressalta que a OMPI ndo possui uma defini¢do mais formal do
termo, de modo que os Estados que redigiram a Convencdo optaram por elencar uma lista
“exaustiva”, que €, na verdade, um rol exemplificativo, uma vez que comporta ou incide sobre
outras hipdteses ndo constantes da referida relacdo. A referida autora ainda coloca que uma
especificidade da propriedade intelectual € que esta incide e protege bens imateriais, que sao
aqueles que ndo possuem uma existéncia corporea, tangivel, sendo bens produzidos a partir do

intelecto humano e das possibilidades criativas.

'World Intellectual Property Organization (WIPO). Trata-se de um férum global sobre servigos, politicas,
informacao, cooperacdoe protecao da propriedade intelectual no mundo. A organizacio possui 188 Estados
membros e € integrante do Sistema das Nag¢des Unidas, possuindo sua sede em Genebra, Suica. Para mais
informagdes acessar: <http://www.wipo.int/portal/en/index.html>. Acesso em 20 nov. 2014.


http://www.wipo.int/portal/en/index.html

14

Tal como ocorre com a propriedade em sentido amplo, dificil € a tarefa de definir
a origem da propriedade intelectual ou imaterial.Vieira, Buainain e Lima (2014) colocam que
desde a Antiguidade, na Grécia e em Roma, j4 eram previstos os direitos decorrentes da
propriedade industrial, referente as marcas, quando havia necessidade de distinguir e assinalar
produtos, de forma a individualizd-los de seus semelhantes, sem possuir, no entanto, o
significado patrimonial existente na atualidade.

Para Barros (2007), o direito autoral precedeu o direito da propriedade industrial,
sendo este primeiro contemporineo a invencdo da imprensa eo surgimento da propriedade
industrial se deu por consequéncia da aboli¢do das corporacdes de oficio.

No que diz respeito a propriedade industrial, temos como marco regulatério de tal
instituto o Statute of Monopolies de 1623 na Inglaterra, onde a Coroa britanica concedia
monopdlio ao inventor de inovagdes técnicas, utensilios e ferramentas de producio (new
manufacture), sendo um dos fatores que contribuiram para o elevado processo de

industrializacdo desencadeado na Inglaterra.

A histéria do direito industrial — ramo juridico muitas vezes referido pela expressdo
marcas e patentes — tem inicio na Inglaterra mais de um século antes da primeira
Revolugdo Industrial, coma edig¢do do Statute of Monopolies, em 1623, quando, pela
primeira vez, a exclusividade no desenvolvimento de uma atividade econdmica
deixou de se basear apenas em critérios de distribuicdo geogrifica de mercados,
privilégios nobilidrquicos e outras restricdes proprias ao regime feudal, para
prestigiar as inovagdes nas técnicas, utensilios e ferramentas de producdo. O
inventor passou a ter condi¢des de acesso a certas modalidades de monopdlio
concedidas pela Coroa, fator essencial para motivd-lo a novas pesquisas e
aprimoramentos de suas descobertas. Ndo €, alids, um despropdsito imaginar que o
pioneirismo do direito inglés, na matéria de protecdo aos inventores, pode ter
contribuido decisivamente para o extraordindrio processo de industrializagdo que
teve lugar na Inglaterra, a partir de meados do século XVIIL.(COELHO, 2010, p.
136).

No Brasil, Silveira (2014) coloca que o primeiro privilégio concedido a um
inventor foi o Edito de 18 de novembro de 1752 em beneficio de Antonio Francisco Marques,
para a instalacdo de uma fabrica de descascar arroz. O referido Edito determinava que
ninguém poderia empregar as méquinas inventadas pelo beneficidrio pelo periodo de dez
anos, mas permitia a aquisi¢do de arroz tratado pelas maquinas protegidas de qualquer pessoa
que o vendesse.

Cabe destacar que ao tratar de propriedade intelectual, fala-se de um género, o
qual comporta muitas espécies, como € o caso da propriedade industrial e os direitos autorais,

sendo necessario diferenciar estes institutos.
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A propriedade industrial € definida pela Convencao de Paris, em seus artigos 2 e
3, como o conjunto de direitos que compreende as patentes de inven¢do, os modelos de
utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fabrica ou de comércio, as marcas
de servico, o0 nome comercial e as indica¢des de proveniéncia ou denominagdes de origem,
bem como a repressdo da concorréncia desleal. Também determina a referida Convencao que

a propriedade industrial:

[...] entende-se na mais ampla acepcdo e aplica-se ndo s6 a industria e ao comércio
propriamente ditos, mas também as industrias agricolas e extrativa se a todos os
produtos manufaturados ou naturais, por exemplo: vinhos, cereais, tabaco em folha,
frutas, animais, minérios, 4guas minerais, cervejas, flores, farinhas.

Coelho (2010) coloca que a propriedade industrial constitui um ramo do direito
comercial que visa resguardar os interesses dos inventores e empresarios em relacdo as
invencgdes, modelo de utilidade, desenho industrial e marcas. No Brasil, € regulada pela Lei
9.279 de 14 de maio de 1996 que regulamenta os direitos e obrigacdes relativos a propriedade
industrial.

Os direitos autorais, por sua vez, sdo atualmente regulados pela Lei n° 9.610, de
19 de fevereiro de 1998, que em seu art. 7° estabelece que sdo protegidas as obras intelectuais
enquanto criacdes do espirito, podendo ser expressadas por qualquer meio ou mesmo fixadas
em qualquer espécie de suporte, seja tangivel ou intangivel. Este mesmo artigo elenca um rol
exemplificativo de obras protegidas, como € o caso dos textos de obras literarias, artisticas ou
cientificas, as obras draméticas e dramatico-musicais; as obras coreograficas e pantomimicas,
as composi¢des musicais, com ou sem letra, as obras audiovisuais, sonorizadas ou nao,
inclusive as cinematogréficas, as obras fotogréificas, as obras de desenho, pintura, gravura,
escultura, litografia e arte cinética; os programas de computador, entre outras.

Essencialmente, a principal distin¢cdo entre a prote¢dao conferida pela propriedade
industrial e pelos direitos autorais é que este Ultimo possui natureza declaratéria, de modo que
independe de um registro, sendo este facultativo, ao contrdrio do que ocorre na propriedade
industrial, em que a lei exige um registro sendo, desse modo, um direito constitutivo.

Na propriedade industrial, ndo é relevante saber o inventor ou criador do bem
imaterial a ser protegido, mas sim aquele que primeiramente procedeu o registro perante o
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para obtencdo do direito de exploracao
econOmica exclusiva do referido bem. Coelho (2010) coloca que a exclusividade de

exploracdo do bem imaterial protegido pela Lei de Propriedade Industrial decorre de um ato
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administrativo, pois o inventor somente terd o titulo de protecdo apds a expedi¢do de certidao
feita pelo INPI. No sistema de propriedade industrial, desse modo, o que vale é o registro
daquele que primeiro fizer o depdsito e ndo o primeiro que criar.

Os direitos autorais, por sua vez, possuem natureza declaratoria. Assim, o direito
de exclusividade do autor da obra cientifica decorre do ato de composicdo da obra, e ndo de
um ato administrativo concessivo, sendo que o seu registro no 6rgdo competente nio ¢é

condicdo para a obtencao da protecao.

E certo que a legislacio de direito autoral prevé o registo dessas obras: o escritor
deve levar seu livro a Biblioteca Nacional, o escultor sua peca a Escola de Belas
Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o arquiteto seu projeto ao CREA, e
assim, por diante (Lei n. 5.988/73, art. 17, mantido em vigor pelo art. 115 da Lei n.
9.610/98). Estes registros, contudo, ndo tem natureza constitutiva, mas apenas
servem a prova da anterioridade da criacdo, se e quando necessdria ao exercicio do
direito autoral. (COELHO, 2010, p. 147).

Além dos direitos autorais e de propriedade industrial, existem outros direitos de
propriedade intelectual que ndo estdo abarcados por estas duas espécies, sendo considerados
direitos sui generis, como € o caso da protecdo de novas variedades de plantas (regulados pela
Lei 9.456/97), das topografias de circuitos integrados (disciplinados pela Lei 11.484/07), os
conhecimentos tradicionais e as manifestagcdes folcloricas.

Deve-se frisar que a propriedade imaterial, como toda a modalidade de
propriedade, estd atrelada ao principio constitucional da fun¢do social, de forma que esta
deve, de acordo com o mandamento constitucional do art. 5°, XXIX, corroborar com o
interesse social e com o desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do pais.Segundo Varella
(1996), a propriedade intelectual deverd beneficiar toda a coletividade e promover o bem
comum, sendo esses beneficios atingidos quando o inventor for bem remunerado, o que o
incentivard a produzir novas invencdes, de modo a contribuir para o progresso cientifico
humano.

Entretanto, caso o interesse social ndo esteja sendo observado, a propria Lei de
Propriedade Industrial, em seus arts. 68 a 74, estabelece as licencas compulsdrias, que
independem da vontade do titular da patente, sendo utilizadas para coibir abusos de poder
econdmico ou pela insuficiéncia ou ndo exploragdo do bem protegido, sempre visando o

interesse publico e o bem comum, fatores estes inerentes a propriedade.

Assim, se o direito a propriedade deve limitar-se ao interesse do todo, aquele que
deu causa a determinado conhecimento (propriedade imaterial) ndo poderd reté-lo
apenas em proveito préprio ou contrdrio aos interesses coletivos. Seu conhecimento
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deve estar a disposi¢do daqueles que se utilizardo dele para gerar novos
conhecimentos, gerando a evolugdo cientifica. Ndo poderd reter determinada
invengdo por ser obra sua, mas a0 mesmo tempo nao se desvincula dos direitos que
lhe sdo destinados pelo esforco empregado na obtengdo da mesma. (VARELLA,
1996, p. 121).

Del Nero (2008) coloca que a legislacdo pertinente a propriedade intelectual é
ampla, sendo que suas normas encontram-se pulverizadas no ordenamento juridico de modo
que as leis e as disposi¢des constantes na Constitui¢do Federal disciplinam apenas as linhas
gerais, existindo, desse modo, inimeros atos normativos, tratados internacionais, decretos,
dentre outras espécies normativas que regulam a matéria. Faz-se relevante ressaltar que a
grande parte dos atuais diplomas legais pertinentes a propriedade dos bens imateriais foram
inseridos em nosso ordenamento patrio no decorrer da década de 90.

Tal fato, como assevera a referida autora, nao constitui uma coincidéncia. Isso se
deve a Rodada Uruguai do Acordo Geral de Tarifas e Comércio?, onde a adesdo dos termos da
rodada ndo poderiam ocorrer de forma parcial pelos Estados Membros, de modo que foi
necessdrio aderir a todos os tratados e acordos pactuados que tinham como intuito a
institucionalizacdo da Organiza¢io Mundial do Comércio®.

Dentre esses diversos tratados internacionais havia o Tratado Referente aos
Direitos de Propriedade Intelectual (TRIPS), que tracou as regras internacionais que regulam
a propriedade intelectual e do qual o Brasil passou a ser Estado Membro por meio do Decreto
Legislativo n° 30, de 15 de dezembro de 1994 que “aprova a Ata Final da Rodada Uruguai
das Negociagdes Comerciais Multilaterais do GATT”.

Desse modo, houve uma necessidade por parte do Brasil de atualizar e disciplinar
as normas de propriedade intelectual a fim de estar em conformidade com os dispositivos

constantes nos Acordos e Tratados internacionais dos quais passou a ser signatario.

2.3 O advento da biotecnologia moderna

A biotecnologia levanta diversos debates e discussdes, tanto por seu imenso
potencial no desenvolvimento de novas tecnologias, quanto pelas questdes, éticas, culturais e

socioecondmicas diante dos limites de invencdo que s@o ultrapassados. ITacomini (2009)

2 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Foi um acordo estabelecido em 1947, e tinha como objetivo
harmonizar as politicas aduaneiras dos Estados signatdrios, estando na base da criagdo da Organiza¢do Mundial
de Comércio.

3World Trade Organization (WTO). E uma organizacdo internacional que lida com as normas de Mercado entre
na¢des. Tem como objetivo auxiliar a produtores de bens e servicos, exportadores e importadores a conduzir
seus negdcios. Para maiores informacgdes acessar:
<http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm>. Acesso em 05 nov. 2014.
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coloca que a dltima década do XX foi caracterizada pelos grandes avancos nas ciéncias de da
vida, em especial a biologia molecular, e engenharia genética. Comecaram também os
intensos debates sobre o patenteamento de animais e plantas e a manipulacdo genética do
genoma humano e da exploragdo econdmica e exercicio de direitos de monopdlio sobre
pesquisas dessa drea.

Cabe mencionar que, apesar dos grandes avancos modernos e da tecnologia
empregada na biotecnologia no campo da engenharia genética, transgénicos e clonagens, a
biotecnologia remonta os primordios da civilizacdo.

Vieira e Buainain (2004) colocam que a biotecnologia pode ser entendida, em seu
sentido amplo, como qualquer tipo de técnica que utilize organismos vivos com intuito de
modificar ou produzir produtos para melhorar plantas e animais ou mesmo para desenvolver
microrganismos para usos especificos.

Nessa concepc¢ao do termo, o uso da biotecnologia teve o seu inicio com os
processos fermentativos, cuja utilizacdo remonta ao inicio da civilizagdo. Os sumérios e
babilonios desde antes do ano 6.000 a. C. ja produziam bebidas alcodlicas pela fermentagdo
de grdos de cereais. Posteriormente, por volta do ano 2.000 a. C., os egipcios, que j4 sevaliam
do fermento e levedura para a fabricacdo de cerveja, comecaram a emprega-los também na
fabricacdo de pao. Trata-se da chamada biotecnologia tradicional, caracterizada por Silveira e
Borges (2004) como a utilizacdo de organismos vivos do modo como sdo encontradas na
natureza ou modificados por métodos de melhoramento genético tradicional.

Contudo, ao pensarmos na biotecnologia, tem-se a ideia do sentido mais restrito
do termo, que Vieira e Buainain (2004) colocam que é utilizado para designar as técnicas
advindas tanto da Bioquimica quanto da Biologia molecular que possam trazer beneficios aos
seres humanos.

Tratam-se das técnicas avancadas de engenharia genética que Diaféria (1999)
define como o conjunto de técnicas de laboratério desenvolvidas a partir de 1972, que
possibilitaram a criagdo do DNA recombinante, dentre outras atividades. Essas técnicas
podem ser utilizadas para separar, copiar, duplicar ou modificar partes do genoma de plantas,
animais ou humano, possuindo bases cientificas na biologia molecular, engenharia bioquimica
e genética, microbiologia, dentre outros ramos da ciéncia.

Por meio dessas novas descobertas os cientistas t€ém decifrado o cédigo genético
da vida e manipulando a matéria bioldgica para criar objetos uteis, e recombinando e

entrelacando material vivo para a obtencao de bens industriais.
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Os genes sdo o equivalente aos recursos naturais na nova era econdmica. Os
bidélogos moleculares de todo o mundo estdo desenhando os mapas dos genomas de
vérios seres da Terra, da bactéria mais simples aos seres humanos, e criando assim
uma enorme biblioteca genética aberta a exploracdo comercial. A tecnologia
genética jd estd sendo utilizada em vdrios ramos de negdcios, entre elas a
agricultura, medicina, reproducdo de animais, produ¢do de energia, materiais de
construcio, medicamentos, alimentos e bebidas. Desse modo estd sendo criado um
mundo bioindustrial. (RIFKIN apud DEL NERO, 2008, p. 59).

Com tamanho crescimento e relevincia no mercado mundial, cada vez mais sao
feitos investimentos em pesquisa nesse campo. lacomini (2009) coloca que, por exemplo, a
criacdo de uma tunica molécula nova requer aproximadamente dez anos de atividades de
pesquisa e cerca de 250 milhdes de ddlares em investimentos. Tais valores demonstram a
rentabilidade do ramo, bem como a necessidade de grandes financiamentos tanto publico
quanto privado no setor, de modo que a biotecnologia tem sido objeto de disputa entre paises
e industrias no mundo todo.

Considerando a imensa importincia que a biotecnologia apresenta no mundo
contemporaneo, o Direito teve que dar maior importancia para a devida regulacdo desse
crescente ramo através dos direitos de propriedade intelectual, uma vez que os inventores
necessitam de mecanismos que os protejam contra copias e uso indiscriminado.

Diversos mecanismos juridicos foram surgindo ou se atualizando para regular a
protecdo desse novo ramo cientifico, como € o caso das patentes, da protecdo de variedades
vegetais, dentre outras.

No campo das patentes, o grande marco da biotecnologia moderna é por muitos
considerados o emblematico caso Diamond vs. Chakrabarly", onde a Suprema Corte dos
Estado Unidos decidiu pela pantenteabilidade da bactéria geneticamente modificada
Pseudomonas genus.

Foi a partir desse julgado que foi possivel o patenteamento de seres vivos nos
Estados Unidos, e devido a forca econdmica do pais no mercado mundial, logo houve a

disseminac¢do desse sistema ao redor do mundo.

*Diamond vs. Chakrabarty (447 U.S. 303 (1980)). No caso em tela, Ananda Mohan Chakrabarty, um geneticista
que trabalhava para General Eletric, modificou geneticamente a bactéria Pseudomonas genus com o intuito de
quebrar os componentes do petréleo, de modo que teria aplicacdo em casos de acidentes que evolvessem o
derramamento da referida substancia. Ao realizar o requerimento da carta patente, o geneticista teve seu pedido
negado pelo United States Patent and Trademark Office (USPTO) sob o argumento de que organismos vivos ndo
objetos de protecdo de patentes. O caso chegou até a Suprema Corte Americana e em 16 de junho de 1980, a
referida Corte, em uma apertada decisdo de 5 votos contra 4, entendeu que um microrganismo geneticamente
modificado € patentedvel, sob o argumento de que se tratava de uma criagcdo que se deu por meio da intervengdo
e engenhosidade humana, sendo uma ocorréncia nao natural.
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Frise-se, ainda, que o patenteamento da bactéria de Chakrabarty por meio da decisdo
da Suprema Corte que discutiu sobre organismos geneticamente modificados, foi um
marco no patenteamento de organismos vivos. Nao obstante a decisdo anterior do
Escritério de Patentes que concedia a Louis Pasteur a patente de uma levedura
purificada, somente apds o precedente de Chakrabarty que o USPTO reconheceu a
patenteabilidade de outros organismos vivos ndo-humanos modificados
geneticamente. (NAVES; GOIATA, 2014, s/n).

E notédvel que a biotecnologia moderna é um ramo recente da ciéncia e,
consequentemente, sua regulacdo é uma novidade para o Direito, de modo que por vezes este
acaba se deparando com questdes controversas € polémicas em seus mais diversos ramos,
como € o caso da propriedade intelectual, tema que serd abordado no decorrer do presente
trabalho.

A fim de melhor compreender os institutos regulatérios da propriedade intelectual
da biotecnologia, faz-se necessdria a andlise das principais regulamentacdes nacionais e

internacionais da protecdo juridica de organismos vivos.
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3 REGULAMENTACAO NACIONAL E INTERNACIONAL DAS VARIEDADES
VEGETAIS

Como foi colocado no capitulo anterior, as normas relativas a propriedade
intelectual estdo pulverizadas em nosso ordenamento juridico, constituindo em diversos
tratados, convencgdes, leis, portarias e decretos. No presente trabalho, no entanto, o foco esta
em explorar um dos muitos aspectos do problema relativo a propriedade intelectual, para isso
recortamos alguns dos principais mecanismos relativos a protecdo de variedades vegetais.
Para uma melhor compreensdo de tal recorte, apresentaremos elementos sobre o contexto em
que emergem as discussdes sobre a regulamentacdo internacional da protecao de variedades

vegetais.

3.1 Regulamentacao Internacional

Na década de 1950, surge na Europa uma preocupacdo em legislar matérias
pertinentes a protecdo do melhorista (aquele que modifica a variedade vegetal tanto por
métodos tradicionais quanto modernos). Com os crescentes e distintos sistemas de protecao
de cultivares, aparecendo em todo o mundo, surgiu a necessidade de haver uma uniformizacao
dos direitos referentes a propriedade intelectual das variedades vegetais (VELHO, 1995).

E nesse contexto que em 1961, durante a Conferéncia de Paris, forma-se a Unido
Internacional para Protegdo de Obtencdes Vegetais (UPOV)’. Trata-se de uma organizacio
internacional e independente, que tem como objetivo criar um sistema mundialmente
uniforme para protecdo dos direitos dos melhoristas, e estabelecer principios gerais para a
conduta do exame de variedades de plantas, facilitando, dessa forma, as trocas internacionais
de variedades vegetais e assessorando os paises que desejam aderir a esse sistema.

A UPOV conta atualmente com 72 membros® e ji realizou quatro convencdes
internacionais para tratar da protecao de novas variedades vegetais. Atualmente, somente duas
das convencdes estdo em vigor: a de 1978 e a de 1991, que serdo mais detalhadamente

explanadas posteriormente.

SUnion Internationale Pour la Protection des Obtentions Végétales.
5 A lista completa de membros € a data de adesdo dos mesmos pode ser acessada em:
<http://www.upov.int/export/sites/upov/members/en/pdf/pub423.pdf>. Acesso em 20 nov.2014.
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Para se tornar membro da UPOV, o Estado ou Organizacdo interessado deve
realizar um pedido formal junto ao Conselho da organizacdo’, que ird aconselhar o pais
postulante em relacdo a adequacdo e conformidade de suas leis com os ditames da convengao
a qual deseja aderir.

Uma vez membros da UPOV, os paises ou organizagdes intergovernamentais
prestam o compromisso de adotar em sua legislacdo patria a Ata em vigor. Quando um novo
Ato passa a vigorar, é estabelecido um prazo limite para que novas adesdes a organizagao
possam ser efetuadas pela convencdo anterior. Os membros existentes nao tém
obrigatoriedade de aderir ao Ato posterior ao seu ingresso € permanecem como signatarios da
versdo anterior até que manifestem interesse pela adesdao ao Ato adicional.

Ser um pais/organizacdo sécio da UPOV ¢€ ter uma garantia de que as variedades
de plantas daquele Estado-Membro serdo protegidas dentro dos paises ligados a organizagao.
Trata-se de uma protecdo muito importante devido a crescente internacionalizacdo do
comércio internacional, pois atrai investimentos de outros paises.

Como dito anteriormente, atualmente existem duas convencdes em vigor da
UPOV, a de 1978 e a de 1991, e o Brasil optou por aderir a ata de 1978, sendo sua adesdo
efetivada em 23 de maio de 1999.

3.1.1 A Convengao de 1978

A convengdo de 1978, em seu preambulo, ja estabelece a importancia da prote¢ao
das cultivares para o desenvolvimento da agricultura e economia dos paises e a salvaguarda
dos interesses dos obtentores. Garcia (2010, p. 52) coloca que especialistas de todo o mundo
sd0 unanimes ao afirmar que a convencdo de 1991 satisfaz melhor os interesses das grandes
empresas produtoras de sementes em detrimento do interesse social do pais, de modo que a
maior parte dos paises aderiu a convengao de 1978.

A ata de 1978 permite que cada membro da UPOV adote para sua legislacdo
patria a prote¢do das cultivares por meio de patentes ou por sistema de protecdo sui generis.
Nesse sistema, ndo caberia a dupla protecdo, devendo o pais adotar ou um sistema ou outro.

Na hipétese de o pais aderente ja possuir uma legislacdo protetiva das cultivares em uma

7 A UPOV conta com dois 6rgios permanentes: o conselho e o escritério. O Conselho é o 6rgdo maximo da
organizagdo e visa preservar os interesses e fomentar o desenvolvimento da UPOV na adogdo de seus programas.
Este 6rgdo possui trés comités: o Consultivo; o Administrativo e Juridico; e o Técnico. Para mais informacgdes,
consultar organograma da UPOV disponivel em: <http://www.upov.int/about/en/organigram.html>. Acesso em
20 nov. 2014.
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dessas modalidades, a convengdo prevé, em seu art. 2.1, que no caso de adocdo de um sistema
de protecdo diverso do vigente naquele pais, as espécies que ja eram protegidas pelo sistema
anterior continuariam a ser protegidas ele, sendo vedada a protecio da mesma variedade
vegetal por dois sistemas distintos.

O obtentor da variedade vegetal pode ser tanto pessoa fisica quanto juridica,
sendo que o art. 3° da Convencao estabelece, de forma expressa, que deverd ser assegurado o
mesmo tratamento tanto para os nacionais quanto para os estrangeiros dos Estados-Membros.
Ainda no mesmo artigo, é facultado a um membro limitar o beneficio de protecio de
determinada variedade vegetal aos residentes ou nacionais daqueles Estados ou Organizagdes
que apliquem a convengdo a essa determinada variedade.

Os direitos de prote¢do das cultivares abarcam todos os gé€neros ou espécies
botéanicas, devendo os membros adotantes da Ata de 1978 implementar a prote¢do de forma
progressiva, sendo facultado ao Conselho da UPOV, mediante requerimento do Estado ou
Organizacdo membro, estender os periodos de implementacdo dos nimeros minimos de
espécies protegidas.

Quanto aos direitos do obtentor da prote¢do da variedade vegetal, o art. 5° da
convengdo estabelece que este tem direitos sobre a producdo do material propagativo, para
fins de comercializacdo e venda, sendo que o direito nasce novamente a cada geracdo da
planta. Também pode o obtentor autorizar terceiros a produzir ou comercializar a variedade
protegida, sendo-lhe facultado conceder licenca em troca do pagamento de royalties.

Uma das principais caracteristicas da convengao de 1978 diz respeito a limitagado
dos direitos do obtentor. Por for¢a do art. 5.3 da Ata, ndo se faz necessdria autorizacdo do
obtentor no caso de utilizacdo da cultivar como fonte inicial de variacdo com finalidade de
criar outras variedade, somente sendo necessdria a autorizacao quando a utilizacdo repetida da
variedade € necessdria para a produ¢do comercial de uma outra variedade.

Dessa forma, como coloca Garcia (2010), a convencgao estabelece uma excecao
aos direitos do obtentor, o que permitiria que pequenos agricultores rurais possam trocar ou
doar entre si sementes por eles cultivadas, desde que ndo o fagam com fins comerciais, bem
como permite ao geneticista utilizar variedades protegidas como fonte de variacdo genética
para fins de pesquisa, desde que ndo seja para desenvolver novas variedades.

Ainda completa a referida autora que, por meio desse dispositivo, poderiam os

agricultores reservar o material de reproducdo da variedade vegetal de uma cultivar protegida
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e utilizar em cultivos posteriores em sua propriedade, desde que ndao tenham como finalidade
a comercializacdo deste material.

Para ser passivel de protecdo, a nova variedade vegetal, segundo o art. 6° da Ata
de 1978, deve possuir os critérios de distinguibilidade, uniformidade ou homogeneidade,
estabilidade, novidade e denominacio prépria®. Além disso, pelo art. 8° da convengio, o prazo
de protecao da nova cultivar serd de 15 anos para as variedades anuais e de 18 anos para todas
as demais espécies. Findo este prazo, as variedades vegetais caem em dominio publico e
poderido ser livremente utilizadas, reproduzidas e comercializadas por terceiros.

Por dltimo, atendendo a func¢do social da propriedade intelectual e ao interesse
publico, o art. 9° da convengao prevé a possibilidade de licenca compulséria nos casos em que
for prejudicada a manutencao do fornecimento da cultivar no mercado a precos razoaveis, ou

quando houver prejuizos a qualidade da espécies.

3.1.2 A Convengao de 1991

A convencdo da UPOV de 1991 trouxe diversas modificacdes em relacao
extensdo e ao prazo de protecdo das novas variedades vegetais. Garcia (2010, p. 60) coloca
que essa ata foi impulsionada pelas industrias de sementes de diversos paises, pois estas
consideravam a convenc¢ao de 1978 muito branda, uma vez que estabelecia excecdes de uso
de cultivares protegidas sem pagamento de royalties.

No que tange a forma de protecdo, a ata de 1991 difere de sua predecessora, pois
determina que os Estados-Membros da organizacdo devem proteger o direito dos obtentores
por meio de um sistema sui generis, ou de patentes, ou ainda da combina¢do de ambos, de
modo que esta convencao permite a dupla protecdo, que era proibida pela ata de 1978.

Outra modificacdo da nova ata diz respeito a variedade e direitos protegidos, pois
o art. 3° da convengdo estende a protecdo a todos os gé€neros e espécies vegetais, sendo
concedido um prazo de cinco anos para esta adequacdo para os paises ou organizaciao ja
membros da UPOV e dez anos para aqueles que se filiarem diretamente a convencao de 1991,
o que difere da ata anterior que ndo obrigava seus membros a protegerem todas as espécies
vegetais.

Uma das principais diferengas, entretanto, das duas convencgdes diz respeito a

excecdo ao agricultor e as pesquisas. A ata de 1978, como j4 foi colocado, dispensava a

8 Estes requisitos serdio posteriormente explanados ao tratarmos da Lei de Protecdo de Cultivares.
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cobranca de royalties em casos de pesquisa e de uso das sementes protegidas em colheitas
posteriores de agricultores. Na nova ata, € deixado a cargo da legislacdo nacional de cada
membro estabelecer quais variedades de plantas desejam ou nao estabelecer excecoes.

O art. 15 da ata de 1991 estabelece exce¢des compulsérias e facultativas. As
compulsdrias tém como fungdo garantir o acesso a comunidade cientifica das novas cultivares
protegidas para realizacdo de experimentos que levem a obten¢do de novas variedades, desde
que nao tenham propdsito comercial, ressalvado o disposto no art. 14.5 da mesma convengao.
As facultativas, dispostas no item 15.2, deixam a cargo de cada parte contratante estabelecer,
dentro dos limites razodveis, direitos aos agricultores de reter o produto protegido para fins de
multiplicacdo em suas terras.

Percebe-se que com a nova convencdo a exce¢do de direitos do obtentor em
relacdo aos agricultores passa a ser facultativa, € ndo uma imposi¢ao da UPOV.

Cabe destacar, como coloca Garcia (2010), que o Brasil, apesar de signatdrio da
conveccdo de 1978, adotou essa cldusula em seu ordenamento patrio em algumas hipéteses,
facultando o privilégio do agricultor, mesmo que tal op¢do seja contra a politica de incentivo
dos pequenos agricultores, sendo tal procedimento j4 adotado nas variedades de cana-de-
acucar (LPC, art. 10, § 1°).

Outra relevante mudanga trazida pela ata de 1991 diz respeito as cultivares
essencialmente derivadas. Pelo disposto na convengdo anterior era permitido a utilizagao de
espécies protegidas por cientistas e melhoristas para obtencdo de novas variedades derivadas,
ndo sendo necessdria a autorizagdo ou pagamento de royalties ao obtentor da variedade
priméria.

Na conven¢do de 1991, houve uma supressdo dessa excec¢do, de modo que o
melhorista da variedade priméria terd seus direitos estendidos a todas as variedades
melhoradas a partir da original, limitando o livre acesso a cultivar, de modo que Garcia (2010)
coloca que neste aspecto, a prote¢do de cultivares estabelecido pela convencao de 1991 mais
se aproxima do sistema de patentes, pois o obtentor ndo pode comercializar sem a autorizacao
do obtentor primério uma variedade essencialmente derivada.

Por ultimo, vale colocar que a nova ata ampliou o prazo de protecdo, que foi de 15
para 20 anos, no caso das variedades anuais, e de 18 para 25 anos, para as demais variedades.
Também abriu possibilidade de os membros da UPOV estenderem os direitos de prote¢ao dos

obtentores em relacdo aos produtos obtidos variedade protegida, podendo ser estendida até o
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produto final a ser comercializado que tenha tido como matéria-prima uma cultivar protegida,

possibilidade que ndo existia na convengdo de 1978, como coloca Francisco (2009).

3.1.3 O Acordo TRIPS

O Acordo sobre aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao
Comércio (TRIPS)? é um tratado firmado na Rodada Uruguai do GATT. Trata-se de uma
longa negociagdo que teve inicio em 1986 e somente foi encerrada em dezembro de 1993,
com a conclusdo de diversos acordos multilaterais, dentre os quais o TRIPS, que foram
anexados a Ata final em Marraqueche, em abril de 1994.

Em sintese, o TRIPS possui com objetivo a harmonizacdo das legislagcoes
nacionais referente a propriedade intelectual no plano internacional, com o intuito de facilitar

o comércio entre paises e a troca de tecnologia.

A funcdo do TRIPS foi reduzir as distor¢des e empecilhos ao comercio internacional
e estabelecer pardmetros minimos para promover uma protecao efetiva e adequada
aos direitos da propriedade intelectual, proibindo o comércio de mercadorias
falsificadas, regulamentado a matéria patentedvel, indicando os direitos conferidos
aos inventores, regulamentando o tratamento dado ao uso sem autorizacdo do titular
do direito, determinando o tempo de vigé€ncia, assim como condi¢des gerais para
encaminhamento do pedido de patente. (BOFF, 2006, p. 259).

Para cumprir com seus objetivos, o TRIPS fixou, em ambito internacional,
diversas normas civis, administrativas, processuais e penais, com o fito de estabelecer regras
minimas a serem observadas pelos paises membros. Desse modo, como leciona Paranagua e
Reis (2009), o acordo inseriu mecanismos de aplicacdo de suas determinacdes para os Estados
signatdrios, trazendo diversas exigéncias para a insercdo das normas do acordo nas legislagcoes
patrias dos paises membros, de modo a vincular o modo que seus membros regulam a
matéria. Também criou um sistema internacional para dirimir controvérsias e ampliou o rol de
processos e produtos passiveis de protecao por meio de patentes.

Garcia (2010), expde que este acordo possui como um dos principais aspectos o
fato de este partir do principio “de que os direitos de propriedade intelectual sdo direitos
privados, direitos dos cidaddos, de individuos, de empresas e de associagdes”. Assim, 0s
mecanismos desenvolvidos pelo acordo t€ém como fun¢do permitir que esses individuos

tenham condicdes de exercer seus direitos.

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Também é conhecido por sua sigla na lingua espanhola
ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propriedad Intelectual relacionados com el Comercio).
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E importante mencionar que os Direitos de Propriedade Intelectual (DPI)
consistiam em um tema novo na agenda de negociacdes do GATT. Segundo Grain (2000),
foram os Estados Unidos, sob pressdo da industria farmacéutica, quem mais insistiram pela
inclusdo dos DPI nas negociagdes. Inicialmente, os paises em desenvolvimento se opuseram
contra a discussao do tema nas negociacdes, pois argumentavam que as diferencas existentes
entre as economias dos paises exigiriam legislacdes distintas de fomento de inovacdo.
Colocaram também que a uniformizacdo dos direitos de propriedade intelectual traria mais
beneficios as multinacionais estrangeiras do que a industrial nacional dos paises emergentes.

O Brasil ratificou a ata final do GATT, incorporando o TRIPS em seu
ordenamento juridico nacional por meio do Decreto Legislativo 30/1994, com entrada em
vigor marcada para o dia 0l de janeiro de 1995 tanto em Aambito nacional quanto
internacional, ainda que TRIPS facultasse a ndo aplicacdo do acordo por mais quatro anos, o

que gerou controvérsias quanto a sua aplicacdo imediata no Brasil.

Assim, além da possibilidade de aplicagdo imediata do texto, seguindo a regra de
direito interno (01.01.1995), existia a possibilidade da aplicacdo diferida, pela qual o
Brasil, ainda que tivesse incorporado ao seu ordenamento o tratado, se beneficidria
da excecdo nele contida, ndo necessitando aplica-lo por mais quatro anos. Com
relacdo a controvérsia, posicionaram-se a favor da aplicacdo imediata do TRIPS:
Luiz Olavo Baptista, Jacques Labrunie, Antonella Carminati e Gustavo Starling
Leonardos. Também foi esta a posicdo da ABPI. J4 o INPI, apesar de reconhecer
estar o Acordo em vigor na ordem interna, defendeu estar sua aplicagdo adiada até o
ano 2000. Na jurisprudéncia, houve decisdes nos dois sentidos, a favor e contra a
aplicagdo do Acordo TRIPS no prazo em questdo. (FRANCISCO, 2009, p. 113).

Apesar dos embates, o Brasil cumpriu o disposto no acordo e revisou sua
legislagdo nacional sobre a propriedade intelectual, originando as principais leis que regem a
matéria, como é o caso da Lei 9.279/96 (regula os direitos e obrigacdes relativos a
propriedade industrial) e da Lei 9.456/97 (disciplina a protecao de cultivares). No que tange a
protecao das novas variedades vegetais, o TRIPS ndo obriga seus signatdrios a adotar um
modelo especifico de protecdo, podendo o pais criar uma legislagdo que mais se adeque a
realidade do mesmo. Assim, em consonancia com Acordo TRIPS e a convec¢do de 1978 da
UPOV, o Brasil optou por adotar um sistema sui generis de prote¢ao de variedades vegetais,

que serd a seguir explanado.
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3.2 Regulamentacao Nacional: Lei de Protecdo de Cultivares (Lei 9.456/1997)

Apesar de somente em 1995 ter sido enviado o projeto de lei que viria
posteriormente tornar-se a atual Lei de Protecdao de cultivares (LPC), a discussdo sobre a
regulamentacdo das variedades vegetais no Brasil, segundo Del Nero (2004), data desde 1947,
com o Projeto de Lei 952/47 apresentado pelo entdo Deputado Federal Gracho Cardoso, que
tinha como finalidade tornar extensivas as garantias da lei de propriedade industrial as
invencdes e criagdes realizadas no ambito agricola e horticola. Ainda segundo a autora, ao
mesmo tempo em que foi apresentado o referido projeto de lei, foi criado, no Ministério da
Agricultura, um “Registro Nacional da Propriedade Agricola e Horticola” e que em menos de
24 horas o projeto foi arquivado, ndo havendo informagdes sobre o motivo de tal
arquivamento.

Apesar disso, a discussdo da matéria ndo se encerrou, tendo sido este tema
debatido no pais ao longo das décadas, sobretudo nos anos 70 e 80'Y sem, contudo, obter éxito
na aprovac¢do de uma legislacdo protetiva das variedades vegetais.

Isso se deve as controvérsias e opinides divergentes dos principais grupos que
tratam da matéria. Para Velho (1995), as principais controvérsias se deram pois: os atores de
maior visibilidade envolvidos, tanto no ambito pessoal quanto institucional, tém sido os
mesmos ao longo de mais de duas décadas e seus argumentos pouco se alteraram ao longo
desse periodo; havia uma divergéncia entre o posicionamento do corpo técnico e da diretoria
das instituicdes publicas mais envolvidas no debate; e os pesquisadores participavam de
forma ativa das discussdes, no sentido de contribuir para o debate dos aspectos técnicos
envolvidos na matéria.

Garcia (2010) coloca que havia diversas controvérsias entre os grupos. Para
alguns a legislacido de protecdo de cultivares estimularia as empresas publicas e privadas a

investir em pesquisas aplicadas no setor de melhoramento, uma vez que teriam uma maior

10Segundo Delo Nero (2004), no inicio da década de 1970 a filial brasileira da International Plant Breeders, uma
industrial de sementes controlada pela RoyalDuctch Shell, retornou as discussdes quanto a regulamentacio das
cultivares no Brasil e teve apoio de instituicdes como a Abrasem (Associcdo Brasileira dos Produtores de
Sementes) e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecudria (Emprapa). Posteriormente, em 1976, foi
apresentado ao Congresso Nacional, pelo deputado federal Oswaldo Buskei, o Projeto de Lei 3.072/76, que
visava ampliar a protegdo “das empresas industriais que se dedicam a produgdo de sementes agricolas florestais”.
Pouco depois, o deputado federal Otdvio Ceccato apresentou a Casa Legislativa o Projeto de Lei 3.674/77, que
buscava acrescentar um dispositivo no entdo vigente Cédigo de Propriedade Industrial (Lei 5.772/71) que
garantisse que “os processos destinados a obtengdo ou modificagdo de sementes ndo constituiriam invengao
privilegiada”. No final de 1978 ambos os projetos foram derrotados no Congresso Nacional. Por fim, em 1989,
foi apresentado pelo deputado federal José Santana Vasconcellos o Projeto de Lei 3.088/89, que visava revogar
as alineas b, ¢, d e e do art. 9° da Lei 5.772/71.
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garantia de retorno, alegando a legislagdo estimularia a concorréncia sauddvel entre o setor
publico e privado.

Ainda segundo o referido autor, os que se posicionavam contra a implantacdo da
LPC, por sua vez, colocavam que o aumento de investimento anunciado pelos defensores da
lei era iluséria e, mesmo que ocorresse, esta seria seletiva tanto no aspecto quantitativo, pois
os investimentos seriam feitos com o intuito de obter um retorno rapido, quanto no aspecto
qualitativo, pois o mercado daria preferéncia as culturas econdmicas, como € o caso da soja, o
que obstaria que o setor ptiblico tivesse as mesmas vantagens do setor privado.

Quanto a esse primeiro grupo, Velho (1995, p. 153) ao entrevistar um pesquisador
da Embrapa durante o VII Congresso de Sementes realizado em 1991, diz que este defendeu a
implantacdo da LPC no Brasil argumentado que “devemos nos preparar para competir com as
empresas do setor privado, nacional ou multinacional. Caso ndo tenhamos competéncia para
vencer essa competi¢ao, seremos extintos. Essa ¢ a regra [do mercado]”.

No entendimento do autor este pesquisador, bem como outros funciondrios
publicos, possuiam a crenca de que seria possivel estabelecer uma competi¢do saudéavel entre
os setores publicos e privados, e que a sobrevivéncia do primeiro se deveria unicamente a sua
competéncia inovativa no melhoramento de plantas. Essa percepcdo, como destaca Velho
(1995), demonstra a ingenuidade e desinformagdo dos pesquisadores do setor publico, uma
vez que para haver uma estrutura de mercado relativamente competitiva seria necessario, a
médio e longo prazo, que o setor publico mantivesse uma prerrogativa de um continuo
lancamento de novas cultivares.

Com o crescente processo de globalizacdo, aumentaram as pressoes sobre o Brasil
pela comunidade internacional, como ja foi dito anteriormente, sobretudo pelos paises
desenvolvidos, de modo que o pais ndo poderia ficar a parte de um sistema mundial de
protecdo das variedades vegetais, uma vez que Brasil € um dos maiores paises de pesquisa na
area de biologia tropical.

Dessa forma, em 1991, com o debate do Projeto 824/91, que veio a se tornar a
atual Lei de Propriedade Industrial, abriu-se novamente a discussdo sobre a protecdo das
variedades vegetais. Nesse contexto, A Embrapa fez um estudo especifico que serviu de base
na elaboracdo do Anteprojeto de Lei de Protecdo de Cultivares (Projeto de Lei 199/95), que
foi apreciado em 1996 e teve sua numeragao alterada para Projeto de Lei 1.457/96.

O projeto foi de iniciativa do entdo Presidente da Republica e foi apresentado

juntamente com a Exposi¢cao de Motivos n° 15/96, do Ministro de Estado da Agricultura, do
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Abastecimento e da Reforma Agréria. O referido documento expunha a necessidade de uma
regulamentacdo das variedades vegetais, argumentando que o setor brasileiro de sementes
movimentava aproximadamente US$ 1,2 bilhdes ao ano, gerando cerca de 300 mil empregos
direitos e indiretos.

Assim, o entdo projeto foi convertido na Lei 9.456/97 (Lei de Protecdo de
Cultivares), instituindo um sistema sui generis de protecao das variedades vegetais no Brasil,
sendo regulamentada pelo Decreto 2.366 de 1997, que também criou o Servico Nacional de
Prote¢do de Cultivares (SNPC), vinculado ao atual Ministério da Agricultura, Pecudria e

Abastecimento (MAPA).

3.2.1 Objeto e critérios de protecdo da Lei 9.456/97

O objeto de protecao da Lei 9.456/97 € a cultivar, entendida pelo art. 3°, IV, da lei

como:

[...] a variedade de qualquer género ou espécie vegetal superior que seja claramente
distinguivel de outras cultivares conhecidas por margem minima de descritores, por
sua denominacdo prdpria, que seja homogénea e estivel quanto aos descritores
através de geracdes sucessivas e seja de espécie passivel de uso pelo complexo
agroflorestal, descrita em publicacdo especializada disponivel e acessivel ao ptiblico,
bem como a linhagem componente de hibridos. (BRASIL, 1997)

Percebe-se que a lei se utilizou de diversos termos especificos da biologia e da
botanica, de modo que seu art. 3° traz um rol de definicdes de termos técnicos ao longo de
seus dezoito incisos, que serdo explanados ao longo deste capitulo conforme a necessidade.

Para ser passivel de protecdo a variedade vegetal deve apresentar os seguintes
critérios: distinguibilidade, homogeneidade, estabilidade, novidade e denominacao.

Esses trés primeiros constituem os parametros técnicos de prote¢do, sendo
aferidos pelo chamado teste de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade (DHE), nos

termos do art. 3°, XII da LPC:

XII - teste de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade (DHE): o
procedimento técnico de comprovagdo de que a nova cultivar ou a cultivar
essencialmente derivada sdo distinguiveis de outra cujos descritores sejam
conhecidos, homogéneas quanto as suas caracteristicas em cada ciclo reprodutivo e
estaveis quanto a repeticdo das mesmas caracteristicas ao longo de geracdes
sucessivas. (BRASIL, 1997).
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Tal teste tem o intuito de assegurar que a mera descoberta de plantas nativas ndo
seja passivel de protecdo, impedindo, dessa forma, a apropriacdo da biodiversidade do pais
por empresas privadas.

Del Nero (2004) coloca que nao fosse o teste DHE, a tutela juridica da protecio
das variedades de plantas estaria descaracterizada, pois faria com que a biodiversidade patria
estivesse sujeito a apropriacdo por empresas privadas, o que constituiria uma flagrante
inconstitucionalidade, uma vez que a Constituicdo Federal de 1988, em seu art. 225,
estabelece que o meio ambiente € um bem de uso comum do povo.

Trata-se de um teste de cardter essencialmente técnico, que sdo realizadas em
estacOes experimentais e seguem um procedimento préprio para cada espécie, sendo
realizados por especialistas com conhecimentos aprofundados da espécie a ser protegida.

Quanto ao critério de distinguibilidade, o art. 3°, VI da LPC coloca que cultivar
distinta ¢ “aquela que se distingue claramente, em fungdo de alguma caracteristica importante,
de outra variedade cuja existéncia seja de conhecimento comum, no momento em que se
requer a prote¢ao”.

Assim, entende-se que serd atendido esse critério quando a variedade vegetal for
claramente distinguivel de qualquer outra variedade, por meio de descritores!! que alcancam a
margem minima estabelecido pelo Servico Nacional de Protecio de Cultivares (SNPC)!2.

Vale colocar que esse critério busca evitar que cultivares com diferencgas infimas
sejam objeto de protecdo. Assim, ndo € necessario que a cultivar distinta seja melhor do que
as outras variedades existentes, bastando tdo somente que ela seja claramente distinta das
demais.

No que tange o requisito da homogeneidade, o inciso VII do art. 3° da LPC
considera como cultivar homogénea aquela “utilizada em plantio, em escala comercial,
apresente variabilidade minima quanto aos descritores que a identifiquem, segundo critérios

estabelecidos pelo 6rgdo competente”.

1Segundo Barbosa (2001, p. 585), o descritor consiste na caracteristica morfolégica, fisioldgica, molecular ou
até mesmo bioquimica que seja geneticamente herdada, sendo usado na identificac@o da cultivar. Esse teste varia
entre variedades vegetais distintas. Para mais informagdes acerca dos descritores minimos de cada espécie
acesse: <http://www.agricultura.gov.br/vegetal/registros-autorizacoes/protecao-cultivares/formularios-protecao-
cultivares>. Acesso em 22 nov.2014.

120 SNPC esta vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecudria e Abastecimento (MAPA) e tem como missdo
a garantia do livre exercicio do direito de propriedade intelectual dos obtentores de novas combinagdes
filogenéticas na modalidade de cultivares homogéneas, distintas e estdveis, zelando pelo interesse nacional no
que tange a prote¢do de variedades vegetais. Para mais informacgdes consultar:
<http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/INFORMACOES_AOS_USUARIOS_SNPC_nov2010.pdf>.
Acesso em 01 dez.2014
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Por esse critério temos que a cultivar homogénea é aquela que, quando cultivada,
mantém uma uniformidade nas caracteristicas, que foram usadas para descrevé-la, ndo
podendo apresentar caracteristicas discrepantes entre si, mantendo uma variabilidade minima
de acordo com os critérios estabelecidos pelo SNPC.

Ja em relagdo ao critério de estabilidade, determina o inciso VIII, do art. 3° da
LPC que uma cultivar estavel ¢ aquela que “reproduzida em escala comercial, mantenha a sua
homogeneidade através de geragdes sucessivas™.

Assim, para ser considerada estivel, a cultivar deve manter as mesmas
caracteristicas que a diferencia das demais ao longo do seu ciclo de reproducdo e
multiplicacao.

O requisito da novidade, por sua vez, ndo constitui um critério técnico a ser
auferido por meio de testes especificos, de modo que para ser considerada uma nova cultivar

o art. 3°, V, da LPC, determina o seguinte:

V - nova cultivar: a cultivar que nio tenha sido oferecida a venda no Brasil ha mais
de doze meses em relagdo a data do pedido de protecdo e que, observado o prazo de
comercializa¢do no Brasil, ndo tenha sido oferecida a venda em outros paises, com o
consentimento do obtentor, hd mais de seis anos para espécies de drvores e videiras
e ha mais de quatro anos para as demais espécies. (BRASIL, 1997).

Pelo disposto no referido artigo basta que a cultivar ndo tenha sido colocada a
disposi¢cdo do publico pelo periodo estabelecido para que possa ser considerada como nova
cultivar.

Necessério colocar que a Lei de Protecao de Cultivares estabeleceu uma excecao a
essa regra, sendo possivel a protecdo de cultivares que nao atendam o requisito de novidade

nos moldes do inciso V do art. 4°.

Art. 4° E passivel de protecdo a nova cultivar ou a cultivar essencialmente derivada,
de qualquer género ou espécie vegetal.

§ 1° Sdo também passiveis de protecdo as cultivares ndo enquadrdveis no disposto
no caput e que ja tenham sido oferecidas a venda até a data do pedido, obedecidas as
seguintes condi¢des cumulativas:

I - que o pedido de protecdo seja apresentado até doze meses apds cumprido o
disposto no § 2° deste artigo, para cada espécie ou cultivar;

Il - que a primeira comercializacdo da cultivar haja ocorrido hd, no méaximo, dez
anos da data do pedido de protegao;

III - a protecdo produzird efeitos tdo somente para fins de utilizag@o da cultivar para
obtencdo de cultivares essencialmente derivadas;

IV - a protecdo serd concedida pelo periodo remanescente aos prazos previstos no
art. 11, considerada, para tanto, a data da primeira comercializacdo. (BRASIL,
1997).
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Desse modo, nesses casos previstos em lei é possivel proteger uma cultivar que ja
tenha sido oferecida no mercado, caso em que o periodo de protecdo serd o remanescente ao
da data da primeira comercializacio da variedade vegetal, sendo que esta protecao ndo abarca
a propagacdo, mas tdo somente a derivagdo da cultivar, de modo que Garcia (2010) coloca
que essa excecdo é equiparada ao sistema de pipelines’”.

O tltimo critério a ser analisado é o da denominagdo. A cultivar deve possuir uma
denominacdo genérica que a identifique, seguindo os critérios estabelecidos no art. 15 da
LPC.

Cabe ao SNPC fazer a andlise da denominacdo proposta pelo requerente de
protecdo, na qual serd verificada a existéncia de cultivar da mesma espécie ou de espécies
semelhantes com denominacao igual ou semelhante no Brasil e em outros paises, através de

consultas as bases de dados da UPOV e a lista de cultivares protegidas e com registro

comercial.

3.2.2 Sujeitos de Direito

A principio, o sujeito de direito de uma cultivar, nos moldes do art. 5° da LPC, é a
“pessoa fisica ou juridica que obtiver nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada”.
Assim, € esse o legitimado a fazer o requerimento de protecdo, bem como seus herdeiros,
sucessores ou cessiondrios mediante apresentacdo de documento hébil.

Garcia (2010) coloca que o direito do inventor (melhorista) surge da criacdo da
variedade vegetal, pois trata-se de um direito fundado na lei natural, que possui como objeto a
invencdo realizada.

Cabe destacar entdo a diferencga entre o melhorista e o obtentor. O primeiro, pelo
disposto no art. 3° I, é conceituado como “a pessoa fisica que obtiver cultivar e estabelecer
descritores que a diferenciem das demais”. Trata-se do detentor dos direitos morais da
variedade desenvolvida, direitos esses que sdo considerados intransferiveis, imprescritiveis,
inaliendveis e irrenunciaveis. O obtentor, por sua vez, € a pessoa fisica ou juridica que obtiver
o certificado de prote¢do. Assim, o obtentor possui os direitos patrimoniais da variedade

vegetal, podendo esse direito ser cedido para qualquer pessoa.

13 Paranagua e Reis (2009, p. 124) classificam as patentes de pipeline como uma disposi¢do tempordria da lei de
Propriedade Industrial em que foram aceitos depdsitos de patentes em dreas tecnolégicas ndo reconhecidas pela
lei anterior, o que possibilitou a prote¢do patentdria de medicamentos e outros produtos e processos. No sistema
de prote¢do de cultivares, trata-se de um reconhecimento da LPC de um direito de melhorista que incide sobre
cultivares ja em circulacdo no mercado antes do advento da atual lei de protegdo.
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Percebe-se que esses dois conceitos ndo se confundem e ndo necessariamente
estdo concentrados na mesma pessoa, podendo o obtentor e o melhorista serem pessoas
diferentes.

Ja nas hipéteses de pluralidade de sujeitos de direito, que se d4 quando duas ou
mais pessoas participaram do processo de obtengdo da cultivar, os direitos de protecio serdao

assegurados a cada um dos participantes.

3.2.3 Escopo de Protecao

Pela inteligéncia do art. 8° da LPC, a “protecao da cultivar recaira sobre o material
de reprodugdo ou de multiplicagdo vegetativa da planta inteira”. Tal protecdo garantird, ao
titular do direito, a exclusividade sobre os direitos de reproducdo comercial da cultivar no
Brasil. A protecao da variedade vegetal serd feita por meio de um Certificado de Protecdo de
Cultivar emitido pelo SNPC.

Importante colocar que o art. 2° da LPC determina de forma expressa que esse
certificado de protegao sera a “Unica forma de protecdo de cultivares e direito que podera
obstar a livre utilizacdo de plantas ou de suas partes de reprodu¢do ou de multiplicacdo
vegetativa”. Tal disposi¢do esta em consonadncia com o disposto na Convencao de 1978 da
UPOV, a qual o Brasil € signatdrio, que proibe a dupla protecdo das variedades vegetais.
Assim, a0 menos em teoria, ndo seria possivel a prote¢do de plantas por meio de patentes.

Munido do certificado de protecdo, o titular do direito terd, durante o prazo de
vigéncia da protecdo, direitos exclusivos sobre a cultivar, ficando vedado a terceiros, a
producdo com fins comerciais, o oferecimento a venda ou a comercializacdo do material de
propagacdo da cultivar, sem a autoriza¢do do obtentor.

E imprescindivel destacar que a protecdo, de acordo com o art. 8° da LPC,
abrange tdo somente o material de reprodugdo ou multiplicagdo das plantas, quer dizer, incide
sobre as sementes ou qualquer outra estrutura de multiplicacdo vegetativa da planta. Disto é
possivel depreender que a protecdo ndo € conferida a cultivar em si, mas sim sobre sua funcao
de propagacao.

Tal restricdo implica em limitagdes ao direito do obtentor sobre as variedades

vegetais, como € o caso do disposto no art. 10 da LPC que assim dispde:

Art. 10. Nao fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que:
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I - reserva e planta sementes para uso proprio, em seu estabelecimento ou em
estabelecimento de terceiros cuja posse detenha;

II - usa ou vende como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio,
exceto para fins reprodutivos;

IIT - utiliza a cultivar como fonte de variacdo no melhoramento genético ou na
pesquisa cientifica;

IV - sendo pequeno produtor rural, multiplica sementes, para doagfo ou troca,
exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, no ambito de programas de
financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais, conduzidos por 6rgaos
publicos ou organizagcdes ndo-governamentais, autorizados pelo Poder Piblico.
(BRASIL, 1997).

Trata-se de uma limitacdo de direitos do titular do certificado de protecdo em
detrimento dos direitos dos agricultores e do fomento de pesquisas. Dessa forma, a LPC
permite aos agricultores reservar as sementes de uma safra e utilizd-las na proxima,

selecionando os melhores graos de cada colheita, processo denominado campo de replantio.

z

Esta priatica é comum em diversos paises, e tem sido assim ha séculos: os
agricultores adquirem as primeiras sementes (ou material reprodutivo da planta) e
multiplicam-nas, até obterem quantidade suficiente para suprir suas necessidades
futuras. Esta prética visa justamente nao minar as forgas da agricultura de pequeno
porte, inclusive aquele em que os agricultores ndo possuem terras, € sejam meros
posseiros da mesma [...]. (FRANCISCO, 2009, p. 176).

Também ndo incidem os direitos do obtentor da cultivar, e o consequente nao
pagamento de royalties, nos casos de pesquisa cientifica de melhoramento genético da
variacdo e nos casos de trocas e doagdes de sementes por pequenos agricultores,
demonstrando o interesse da Lei de Protecdo de Cultivares em manter um equilibrio entre o
direitos dos agricultores e dos obtentores de cultivares.

Entretanto, essa limitacdo ndo vale para as culturas de cana-de-agicar, em que a
LPC (art. 10, § 1°) dispde que o produtor dessa espécie vegetal deverd obter autorizacdo do
titular da variedade mesmo que a utilize para uso préprio. Garcia (2010) coloca que essa
ressalva foi feita devido a baixa taxa de multiplicacdo da muda de cana-de-acticar, bem como
ao elevado volume de insumos necessarios para o plantio, de modo que seria invidvel adquirir
todas as mudas necessdrias para o plantio comercial dessa espécie, o que aumentaria

substancialmente o custo da variedade caso a lei ndo regulamentasse essa excecao.

3.2.4 Prazo de protegdo, exting¢ao, nulidade e licenca compulséria

Em consonancia com as disposi¢coes da UPOV, a Lei de Prote¢ao de Cultivares,

em seu art. 8°, estabeleceu o prazo de protecdo de 15 anos para as cultivares em geral, e 18
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anos para as videiras, drvores frutiferas, florestais e ornamentais. Findo esse periodo de
concessdo haverd a extin¢do do direito do titular e a cultivar cairdi em dominio publico,
podendo ser utilizada por terceiros sem autorizacao ou pagamento de royalties.

Além da expiracdo do prazo, haverd também extin¢cdo do direito de protecao em
casos de rendncia do titular, pela auséncia de sua homogeneidade ou estabilidades, pela
auséncia de pagamento da anuidade, pela ndo apresentacdo da amostra viva quando solicitada
e pela comprovacdo de que a cultivar causou impacto desfavoravel ao meio ambiente ou a
saide humana. A extingdo do direito do titular produz efeitos a partir da data inicial da
publica¢do de instauragdo ex officio do processo ou do protocolo de pedido de cancelamento.

De maneira diversa ocorre com a nulidade. Estd prevista no art. 43 da LPC e
ocorrerd quando a cultivar no apresentar novidade ou distinguibilidade, caso a protecdo seja
contréria a direitos de terceiros, caso o titulo conferido ndo corresponder ao verdadeiro objeto
e caso seja emitida qualquer exigéncia estipulada pela LPC. Constatada a nulidade, o
certificado emitido terd efeito ex func, gerando efeitos a data do pedido.

A licenca compulsoria, por sua vez, estd prevista no art. 28 da LPC e consiste na
autorizacdo da exploracdo da cultivar independentemente da autorizacdo do obtentor do
direito de protecdo. Barbosa (2014) coloca que sdo trés as hipdteses em que € possivel a
licenca compulséria e estdo previstas na Lei de Propriedade Industrial (Lei. 9.279/96), que
sd0: 0 abuso de poder econdmico por parte do obtentor; a falta de uso da cultivar protegida; e
dependéncia. A solicitacdo desse tipo de licenca deve ser feita diretamente ao Ministério da
Agricultura, Pecudria e Abastecimento (MAPA), e a autoridade competente pela andlise do

requerimento deverd observar o disposto na Lei Antitruste (Lei 8.884/1994).

3.2.5 Cultivares transgénicas

Bérem (2001 apud Garcia, 2010) conceitua as plantas transgénicas, que
comumente sdo chamadas de Organismos Geneticamente Modificados (OGMs), como
aquelas que receberam um material genético exdgeno dentro de suas células, como € o caso
de um gene, por meio de técnicas de engenharia genética da biotecnologia moderna. Isso
difere do método convencional de melhoramento vegetal, que € baseado, segundo Paterniani
(2001 apud Garcia 2010), na reproducdo sexual, hibridacdo, selecdo, mutagdes artificiais

produzidas por agentes quimicos, fisicos e radiagdes ionizantes e ndo ionizantes.
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As cultivares transgénicas também sdo protegidas pela Lei de Protecao de
Cultivares. Entretanto, além de preencher os requisitos ja comentados da LPC para obtencao
do certificado de protecdo, as variedades vegetais geneticamente modificadas devem obedecer
as determinagdes dispostas na Lei de Biosseguranca (Lei 11.105/05) e as normas da Comissao

Técnica Nacional de Biosseguranga (CTNBio) !4

. As entidades que trabalhem com organismos
geneticamente modificados devem obter junto um Certificado de Qualidade em Biotecnologia
(CBQ) e constituir uma Comissdo Interna de Biosseguranga (CIBio), devendo também

atender outros requisitos, a depender do grupo de classificacio dos OGMs.

3.3 Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96)

A propriedade industrial, como foi comentado no capitulo anterior, constitui um
ramo do direito empresarial que protege os direitos dos inventores. Ela é regida pela chamada
Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) ou LPI, que “regula direitos e obrigacdes
relativos a propriedade industrial”. Ela abrange todo o escopo de patentes, marcas, desenho
industrial, indica¢do geografica, contratos de tecnologia, dentre outras dreas da propriedade
industrial.

Como foi possivel observar, a LPI regula uma extensa gama de direitos relativos a
propriedade industrial. No presente trabalho, no entanto, nos ateremos tdo somente ao

instituto das patentes, que serd a seguir explanado.

3.3.1 Tipos de patente

As patentes podem ser classificadas de diferentes formas. Essencialmente, elas se
dividem em: invencdo e modelo de utilidade. Uma invencdo pode ser entendida como uma
solu¢do nova para a resolugdo de problema técnico especifico, dentro de uma determinada
area tecnoldgica. O modelo de utilidade, por sua vez, seria uma nova forma ou disposicao de
um objeto, ou parte dele, de uso pritico, com o intuito de proporcionar uma melhoria
funcional no seu uso ou em sua fabricacio. Trata-se, desse modo, de um aperfeicoamento de

uma invencgao ja existente, e sua definicao estd contida no art. 9° da LPL.

14 A CTNBio € vinculada ao Ministério da Ciéncia e Tecnologia (MCT) tem como finalidade prestar apoio
técnico consultivo e de assessoramento ao Governo Federal na atualizagdo, formulacdo e implementacdo da
Politica Nacional de Biosseguranca relativo aos organismos geneticamente modificados. Para maiores
informagdes consultar: <http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=1&menu=800>.
Acesso em 27 nov. 2014.
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Além dessa classificagdo, podemos também dividir as patentes em produtos e
processos. As patentes de produto sdo aquelas que incidem sobre um objeto fisico
determinado, uma maquina por exemplo, e é prevista no art. 42, inciso I da LPI. J4 as patentes
de processo, como coloca Barbosa (2014) consistem utilizacdo de certos métodos para
alcancar um determinado resultado técnico através da acdo sobre a natureza, abrangendo todo
um conjunto de acdes humanas ou procedimentos quimicos ou mecanicos para se obter um
resultado. Sua previsao legal estd disposta no inciso II do art. 42 da LPI, sendo que a prote¢ao
ndo abrange somente o processo em si, mas também se estende ao produto obtido diretamente

por meio do processo protegido.

3.3.2 Critérios para patenteabilidade

A LPI, em seu art. 8° estabelece como patentedvel “a invengdo que atenda aos
requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicagdo industrial’. Estes requisitos sao
cumulativos, de modo que a auséncia de qualquer um deles invalido o pedido de patente.

Quanto ao critério de novidade, o art. 11 da LPI coloca que “a invengao e o
modelo de utilidade sd3o considerados novos quando ndo compreendidos no estado da
técnica”. Por esse dispositivo entende-se que a tecnologia a ser protegida ndo pode ja ter-se
tornado acessivel ao piiblico, salvo excecdes previstas em lei!”, devendo ser constatado um
avanco no estado da técnica'®. Cabe colocar que a novidade ndo se restringe ao territrio
brasileiro, de modo que o estado da técnica abrange todos conhecimentos que podem ter sido
adquirido pelo publico no Brasil e no exterior.

No que diz respeito ao critério da atividade inventiva, estd se dard quando o
invento, para um técnico do ramo do conhecimento envolvido, ndo resultar de maneira 6bvia
ou evidente do estado da técnica, como preceitua o art. 13 da LPI. No caso dos modelos de
utilidade, serd considerado ato inventivo, nos moldes do art. 14 da referida lei, quando

decorrer de maneira incomum do estado da técnica.

15 Uma excegdo a esse requisito de novidade é o denominado perfodo de graca. Por este dispositivo, previsto no
art. 12 da LPI, nao serd considerado estado da técnica a divulgac@o de informagdes sobre uma invengdo ou
modelo de utilidade feitas pelo préprio inventor, pelo INPI ou por meio de terceiros tendo como base
informacdes obtidas direta ou indiretamente pelo inventor. S6 terd direito a esse beneficio, entretanto, se o
deposito for feito em até 12 meses apds a divulgacio.

16Coelho (2010) define o estado da técnica como todo e qualquer conhecimento difundido no meio cientifico que
pode ser acessivel a qualquer individuo, bem como aqueles conhecimentos reivindicados por um inventor por
meio de depdsito de patente, mesmo que estes ainda nao tenham se tornado publicos.
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Por ultimo, para ser passivel de protecdo, a invencao ou modelo de utilidade deve
ter aplicacdo industrial, por determinacdo do art. 15 da LPI. A lei entende que se dard por
satisfeito esse requisito quando o invento puder ser utilizado ou produzido em qualquer tipo
de industria. Coelho (2010) coloca que a intencdo do legislador ao estabelecer esse requisito
foi o de impedir a concessdo de protecdo patentdria aquelas invencdes que ainda ndo podem
ser fabricadas, por forca de limitacdes tecnoldgicas, e aquelas desprovidas de qualquer

utilidade para o homem.

3.3.3 Matéria patentedvel

A principio, é possivel obter a protecio por meio de patente para quaisquer
invengdes, sejam elas de processos ou de produtos, de qualquer campo da tecnologia,
bastando preencher os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicacdo industrial ja
abordados em tépico anterior. Entretanto, de acordo com a legislacdo pétria, existem objetos
que ndo podem ser patenteados, sendo excluidos do escopo de patenteabilidade. Estes objetos

estdo dispostos no art. 10 e 18 da Lei de Propriedade Industrial, que assim dispoe:

Art. 10. Nao se considera invengdo nem modelo de utilidade:
I - descobertas, teorias cientificas e métodos matematicos;
II - concepgdes puramente abstratas;
IT - esquemas, planos, principios ou métodos comerciais, contdbeis, financeiros,
educativos, publicitérios, de sorteio e de fiscalizagdo;
IV - as obras literdrias, arquitetonicas, artisticas e cientificas ou qualquer criagéo
estética;
V - programas de computador em si;
VI - apresentac@o de informacdes;
VII - regras de jogo;
VIII - técnicas e métodos operatdrios ou cirdrgicos, bem como métodos terapéuticos
ou de diagnéstico, para aplica¢do no corpo humano ou animal; e

IX-0 todo ou parte de seres vivos naturais e materiais bioldgicos
encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou
germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos bioldgicos naturais.
(BRASIL, 1996)

Art. 18. Nao sdo patentedveis:

I - o que for contrdrio a moral, aos bons costumes e a seguranca, a ordem e a saide
publicas;

IT - as substancias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie,
bem como a modificagdo de suas propriedades fisico-quimicas e os respectivos
processos de obten¢do ou modificacdo, quando resultantes de transformagdo do
nicleo atdmico; e
IIT - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgénicos que
atendam aos trés requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e
aplicacdo industrial - previstos no art. 8° e que ndo sejam mera descoberta.
(BRASIL, 1996).
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Assim, se objeto se enquadrar em um desses requisitos, este ndo poderd ser
protegido por meio do sistema de patentes.

Entretanto, é possivel notar que a lei estabeleceu uma excecdo para o caso dos
microrganismos transgénicos!’. Desse modo, se um organismo geneticamente modificado por
meio de engenharia genética contiver os trés requisitos de patenteabilidade poderd ser

protegido por meio de patentes.

3.3.4 Sujeitos de direito e abrangéncia da protecao

O sujeito de direito da prote¢do patentdria, nos moldes do art. 6° da LPI, é o autor
da inven¢do ou modelo de utilidade, o qual tem o direito de obter o titulo que lhe assegura a
prote¢do. Cabe lembrar, como foi colocado no capitulo I deste trabalho monogréfico, que a
titularidade da patente € concedida ao primeiro a proceder o depdsito, ndo surgindo da mera
criacdo, como € o caso dos direitos autorais. A patente poderd ser cedida a terceiros, uma vez
que se trata de um direito patrimonial, e sua cessdo somente produzird efeitos apds a
publicacio de sua anotacdo pelo INPI'8, como determina o art. 60 da supracitada lei.

A patente permite que o titular impeca terceiros, sem seu consentimento, de
produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar produto que seja objeto de patente, ou
mesmo o produto diretamente obtido por meio de processo patenteado. Também € facultado
ao titular impedir que terceiros possam contribuir para que outros individuos pratiquem os
atos mencionados. A lei também confere, em seu art. 44, o direito do titular de receber
indenizagdes pela exploracdo ocorrida entre a data da publicacdo do pedido de protecdo e a
data de sua concessdo. Nos casos em que o infrator tenha o prévio conhecimento do pedido de
protecdo antes da sua publicacdo, a indenizag@o contard desde a data do inicio da exploragdo
do bem protegido.

O prazo de protecdo para as patentes de invengao € de 20 anos contado da data do

deposito (art. 40 da LPI). Para os casos de patentes de modelo de utilidade o prazo sera de

170 pardgrafo tnico do art. 18 da LPI define microrganismos transgénicos como organismos que, mediante
intervencdo humana direta na composi¢do genética, apresente uma caracteristica que normalmente ndo seria
alcangada pela espécie em condi¢des naturais. Essa defini¢do ndo abarca o todo ou parte de plantas ou animais.
18 Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Trata-se de uma autarquia federal vinculada ao Ministério do
Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior (MDIC) e é responsével pela disseminagdo, aperfeicoamento e
gestdo do sistema brasileiro de concessdo e garantia de direitos de propriedade industrial. Para maiores
informagdes acessar: <http://www.inpi.gov.br/portal/>. Acesso em: 27 nov.2014.
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somente 15 anos. Findado esse periodo de protecdo, as invencdes € modelos de utilidade
passaram a integrar o dominio publico.

Vale ressaltar que, da mesma forma que acontece com as cultivares, as patentes
também podem ser objeto de licenca compulsdria, nas mesmas hipéteses permitidas na Lei de
Protecdo de Cultivares.

Feitas essas breves consideracdes sobre os mecanismos de protecdo intelectual
que podem abarcar seres vivos, cabe agora fazer a andlise da interatividade desses dois

sistemas em relacdo as variedades vegetais.
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4 POSSIBILDAIDE, LIMITES E IMPLICACOES DA SOBREPOSICAO DE
DIREITOS DA LPCE LPIL

Conforme foi explicado no capitulo anterior, as variedades vegetais sdo protegidas
por meio da Lei de Prote¢do de Cultivares, desde que atendidos os requisitos de novidade,
homogeneidade, estabilidade, distinguibilidade e denominagao prépria.

A Lei de Propriedade Industrial, por sua vez, visa proteger invengdes como um
todo, desde que atendam os critérios de novidade, atividade inventiva e aplicag¢do industrial.

Como também foi colocado, seres vivos nio sdo objeto de protecdo por meio de
patentes, mas a propria lei estabelece uma exce¢do ao permitir a protecdo de microrganismos
transgénicos, por for¢ca do art. 18 da LPL

Munido dessas informagdes, resta a divida: seria possivel a protecdo por patentes
de uma variedade vegetal geneticamente modificada por técnicas de engenharia genética
modernas e, em caso positivo, poderia essa prote¢io patentdria ser cumulada com a protecao
de cultivares estabelecida na Lei 9456/977

A principio poderiamos pensar que ndo pois, como coloca Silveira (2014) a Lei de
Protecdo de Cultivares, em seu art. 2°, estabelece, de maneira expressa, que o certificado de
protecdao de cultivares é a Unica forma de direito que poderd obstar a livre utilizacdo das
plantas ou de suas partes de multiplicacdo e reproducdo dentro do territério do Brasil. Tal
disposi¢do da LPC esta em consonancia com convengdo de 1978 da UPOV, a qual o Brasil é
signatdrio e que veda a dupla protecdo de variedades vegetais.

Resta-nos entdo descobrir se de fato é possivel a protecio de cultivares

geneticamente modificadas por meio do sistema de patentes.

4.1 Possibilidade de cumulacio de direitos da LPC e LPI

O art. 18 da Lei de Propriedade Industrial proibe o patenteamento de seres vivos.
Faz, contudo uma excec¢do aos microrganismos transgénicos, exceto o todo ou parte de um
animal. Assim, uma semente ndo poderia ser protegida por tal sistema, pois ainda que
geneticamente modifica esta encontraria 6bice em sua protecdo por constituir parte de uma

planta.
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Barbosa (2013) coloca que, diferentemente do que ocorre no sistema de protecao
europeu e americano, no Brasil, uma semente jamais poderd ser objeto de patente, pois o
sistema de patente brasileiro veda a protec¢ao de partes de plantas.

Entretanto, seria possivel patentear o gene modificado que confere a planta uma
caracteristica distinta, como, por exemplo, a resisténcia a determinado herbicida ou praga.
Nesse caso, ndo se estaria protegendo a planta ou a semente em si, mas sim o gene modificado
que confere a melhoria a variedade vegetal.

Para fazer tal afirmacio é necessario saber se um gene modificado isolado ou um
processo de insercdo de gene possui o critério de patenteabilidade de atividade inventiva.

Como ja foi dito, a Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 13, considera que
um invento possui o critério de atividade inventiva “sempre que, para um técnico no assunto,
ndo decorra de maneira evidente ou Obvia do estado da técnica”. Nesse caso, um gene,
isoladamente, ndo pode ser objeto da protecdo, uma vez que ele ndo traz uma solugdo técnica
a um problema, de modo que ndo poderiamos considerar uma sequéncia génica como material
a ser patenteado. Para ser passivel de protecdo por meio do sistema de patentes, existe a
necessidade de solu¢do de um problema técnico.

Desse modo, a insercdo de um gene em determinada planta, gene esse que nao
seria alcancédvel de forma natural pela planta e que resolvesse um problema técnico, como,
por exemplo, conferir resisténcia da planta a determinada praga, pode ser considerado uma
atividade inventiva. Se analisado nesse sentido, seria possivel o patenteamento de um gene ou
do processo de inser¢do de material genético em determinada planta, uma vez que atendem
aos requisitos de patenteamento e estdo abarcados na exce¢do do art. 18 da LPL

Garcia (2010) entende que com o advento da engenharia genética moderna, foi
possivel o patenteamento de variedades vegetais, permitindo em nosso ordenamento juridico a
protecdo indireta de uma cultivar por meio de patente.

Temos com isso que — apesar de ndo ser possivel o patenteamento da semente ou
da planta em si — é possivel proteger o gene modificado ou processo de insercdo de tais na
genes na cultivar, desde que contenham os requisitos de patenteabilidade. Tal protecdo seria
estendida para proteger a planta como um todo, uma vez que O gene passa a ser uma
caracteristica indissocidvel da variedade vegetal melhorada. O que de fato se estaria
protegendo diz respeito a tecnologia de melhoramento de uma qualidade da planta, e ndo a

planta em si.
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Esse € o entendimento de Plaza e Santos (2010) os quais dizem que, na pratica, as
variedades de cultivares acabam por serem protegidas pela Lei de Protecdo de Cultivares e os
processos bioldgicos para sua obtencdo e os genes de microrganismo geneticamente

modificados, transferidos para o genoma dessa variedade, sdo protegidos por patentes.

O enunciado do art. 42, I e II da Lei 9.279/96, podera a principio, oferecer margem a
interpretacdo extensiva no que se refere & protecdo por patentes para produtos e
processos para uma variedade vegetal. Consideramos que ¢ um tipo de “clausula
aberta” na legislagdo e em alguns casos sofrer interpretagdo extensiva (minus scripsit
quam voluit) do Estado-Juiz quando da aplicagdo da norma ao caso concreto. Na
hipétese de interpretacdo extensiva do artigo em comento, abre-se a possibilidade de
inserir a variedade vegetal como objeto suscetivel de patente devido ao processo de
transgénese de suas partes, se patenteados e dos produtos dela derivados. (PLAZA;
SANTOS, 2010, p. 7825).

Os referidos autores argumentam que € possivel a protecdo concomitante de
certificado de protecdo de cultivares e de patentes nos casos em que a variedade vegetal
obedecer aos requisitos de distinguibilidade, homogeneidade, estabilidade e novidade (caso
em que serd protegida pela LPC), e, a0 mesmo tempo, se o processo de transgénese no
genoma da mesma variedade se adequar aos requisitos de novidade, atividade inventiva e
aplicacdo industrial, serd protegido por determinacdo do art. 8° da Lei de Propriedade
Industrial.

E de fato é o que parece ocorrer, quando analisamos patentes de produto e
processo registrados no INPI. Colocamos como exemplo o caso das patentes de invencdo PP
1100007-4 e PP 1100008-2", registrada no INPI com a empresa Monsanto®® como

depositdria que possuem, respectivamente, 0s seguintes resumos:

Patente de Invencdo:"PLANTAS RESISTENTES A GLIFOSATO'". Esta
invencdo refere-se a um vetor de clonagem ou expressdo compreendendo um gene
que codifica o polipeptidio 5-enolpiruvilshiquimato 3-fosfato sintase (EPSPS) que,
quando expresso em uma célula de planta, contém um peptidio de trinsito para
cloroplasto que permite que o polipeptidio, ou uma por¢ao enzimaticamente ativa do
mesmo, seja transportado do citoplasma da célula de planta para um cloroplasto na
célula de planta, e confere um grau substancial de resisténcia ao glifosato a célula de
planta e as plantas regeneradas a partir da mesma. A sequéncia de codificacdo de
EPSPS pode ser ligada a um promotor forte, tal como o promotor 35S do virus de
mosaico da couve-flor, para criar um gene quimérico. Estes genes podem ser

19 Consulta feita no sistema de busca de patentes do INPI disponivel em:
<https://gru.inpi.gov.br/pPl/servlet/LoginController?action=Login&BasePesquisa=Patentes>. Acesso em 01 dez.
2014.

20 A Monsanto ¢ uma empresa norte-americana transnacional que atua no campo da agroquimica e biotecnologia,
trabalhando no ramo de sementes e pesquisas vegetais. A empresa veio para o Brasil durante a década de 50,
quando seus produtos comegaram a ser comercializados no pais. Para mais informacdes acessar:
<http://www.monsanto.com/global/br/pages/default.aspx> Acesso em: 27 nov. 2014


https://gru.inpi.gov.br/pPI/servlet/LoginController?action=Login&BasePesquisa=Patentes
http://www.monsanto.com/global/br/pages/default.aspx
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enxertados em vetores de transformacdo de plantas, e subsequentemente
introduzidos em células de plantas. Células de plantas transformadas usando-se estes
genes e plantas regeneradas a partir das mesmas mostraram apresentar um grau
substancial de resisténcia ao glifosato.

S-enolpiruvilshiquimato-3-fosfato sintases tolerantes ao glifosato. Sdo apresentados
genes que codificam enzimas EPSPS classe II. Os genes que codificam enzimas
EPSPS classe II. Os genes sdo tteis para producdo de bactérias e plantas
transformadas que sdo tolerantes a herbicida de glifosato. Genes de EPSPS classe II
compartilham muito pouco da homologia dos genes de EPSPS Classe I. As enzimas
EPSPS Classe II sdo caracterizadas por serem mais eficiente cineticamente do que as
EPSPS Classe I na presenca de glifosato. Também sdo apresentadas plantas
transformadas com genes de EPSPS Classe II, bem como um método para o controle
seletivo de ervas daninhas em um campo de cultura plantada.

As patentes de invencao acima dizem respeito a genes que codificam enzimas que
conferem a plantas resisténcia a glifosato?!, um composto utilizado em herbicidas. Percebe-se
que foram concedidas as patentes, uma vez que foi patenteado o gene que confere uma
melhoria técnica a planta, qual seja, resisténcia a terminada substancia, de modo que atendeu
os requisitos de patenteabilidade e foi conferida a prote¢do pelo INPIL.

Por sua vez, temos também como exemplo o certificado de protecdo referente a
cultivar M-SOY 7878RR?*, cujo titular é a Monsoy, marca da Monsanto para sementes de
soja convencionais e geneticamente modificadas no Brasil, que assim coloca:
“Distinguibilidade: A cultivar M-SOY 7878RR € uma cultivar de ciclo total precoce,
diferenciando-se da cultivar inicial, FT — 2000, (conforme declara¢do do solicitante), pela
incorporagdo de gene de tolerancia ao herbicida Roundup Ready (Glifosate)”.

Ao que se observa, mesmo com a vedacdo da ata de 1978 da UPOV — que proibe
a dupla protecdo e a qual o Brasil € signatdrio — parece evidente a possibilidade de protecdo
de uma variedade vegetal por meio do sistema de cultivares e também através do sistema
patentario, tanto por patentes de produto quanto de processo. Fato que contraria a propria LPC
que, em seu art. 2°, coloca que € o tinico meio vidvel para prote¢do de variedades vegetais.

Uma vez verificada a possiblidade de cumulacdo de protecao, resta agora analisar
os limites do direito de patentes quanto as variedades vegetais e as implicacdes causadas pela

cumulacgdo de direitos.

2! Glifosato(N-(phosphonomethyl)glycine)é um herbicida sistémico néo seletivo desenvolvido para matar ervas,
principalmente perenes, pois inibe a enzima 5-enolpiruvoil-shikimato-3-fosfato sintase (EPSPS), que sintetiza os
aminodcidos arométicos. E o composto principal do herbicida Roundup, desenvolvido pela Monsanto.

22 Consulta feita no sistema de busca do SNPC disponivel em:
<http://extranet.agricultura.gov.br/php/snpc/cultivarweb/cultivares_protegidas.php?>. Acesso em: 02 dez.2014.


http://extranet.agricultura.gov.br/php/snpc/cultivarweb/cultivares_protegidas.php?
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4.2 Limites e implicagoes juridicas da cumulacio de direitos

Os transgénicos no Brasil tiveram uma origem conturbada, tendo o cultivo
iniciado no final da década de 90*, mas sua regulamentac?o e autorizacdo para vendas de fato
s0 foi feita de maneira regular em 2005 com a Lei. 11.105/2005.

Atualmente o uso de cultivares transgénicas tem subido a cada ano. Chavez e
Barreto (2014) colocam que no caso da soja, 89,05% da drea plantada ja sdo de variedades
transgénicas e que a perspectiva é que a ado¢do da soja transgénica continue a crescer no pais
nos préoximos 10 anos, chegando a 95% da drea plantada, o que deixaria apenas um nicho de
5% para a produgdo de graos organicos e convencionais.

Com tamanha relevancia no mercado nacional, faz-se necessario entender os
limites de direitos dos detentores de prote¢do de propriedade intelectual dessas variedades
vegetais.

A Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 42, elenca os direitos que o titular da

patente tem sobre o bem protegido. Assim, coloca o referido artigo:

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu
consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com estes
propositos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§ 1° Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros
contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§ 2° Ocorrera violacdo de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II,
quando o possuidor ou proprietdrio ndo comprovar, mediante determinagdo judicial
especifica, que o seu produto foi obtido por processo de fabrica¢do diverso daquele
protegido pela patente. (BRASIL, 1996).

Assim, o titular da patente tem direito de exclusividade sobre os produtos por ele

patenteados, bem como os produtos diretamente derivados de processos protegidos. No

23 A soja Roundup Ready da Monsanto foi a primeira planta transgénica a ser aprovada pela CTNBio, no ano de
1998. Entretanto, Chavez e Barreto (2014) colocam que apds a liberacdo, o Instituto de Defesa do Consumidor
(IDEC) juntamente com o Greenpeace entraram em um embate juridico com a Monsanto, que fez com que as
variedades transgénicas ficassem fora do mercado até 2003.Segundo GARCIA (2010), apesar da proibic¢do do
plantio de organismos geneticamente modificados, no ano de 2003 foi detectado pelos 6rgdos fiscalizadores que
grande parte da soja do Rio Grande do Sul era constituida por variedades transgénicas. Diante do impasse e dos
impactos econdmicos que poderiam ser gerados no Estado caso a safra tivesse que ser descartada, o governo
brasileiro, por meio da Medida Proviséria 113/03, posteriormente convertida na Lei. 10.688, abriu um
precedente e liberou a comercializagdo das cultivares transgénicas da safra de 2002/2003. Outras medidas
provisdrias foram editadas a fim de regular as safras posteriores que ainda se encontravam contaminadas.
Somente em 2005 foi aprovada a Lei. 11.105 que “regulamenta os incisos II, IV e V do § 12 do art. 225 da
Constituicdo Federal, estabelece normas de seguranga e mecanismos de fiscalizacéo de atividades que envolvam
organismos geneticamente modificados — OGM e seus derivados”.
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entanto, a lei ndo especifica o limite da protecdao desse produto ou processo, de modo que a lei
deixa uma cldusula aberta, quando se fala de patente de plantas, uma vez que é possivel haver
interpretacdo extensiva, para que a protecdo patentdria inclua as sementes, bem como as
descendentes da planta, ou seja, seu material propagativo, como colocam Vieira e Plaza
(2010).

No que diz respeito a LPC, a lei protege a planta como um todo e veda a
comercializacdo do material reprodutivo da planta. Entretanto, em seu art. 10, impde uma

série de limitacdes, nas quais o direito do obtentor ndo incidira.

Art. 10. Nao fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que:

I - reserva e planta sementes para uso proprio, em seu estabelecimento ou em
estabelecimento de terceiros cuja posse detenha;

II - usa ou vende como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio,
exceto para fins reprodutivos;

IIT - utiliza a cultivar como fonte de variacdo no melhoramento genético ou na
pesquisa cientifica;

IV - sendo pequeno produtor rural, multiplica sementes, para doagdo ou troca,
exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, no 4mbito de programas de
financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais, conduzidos por 6rgaos
publicos ou organizacdes nao-governamentais, autorizados pelo Poder Publico.
(BRASIL, 1997).

Desse modo, a LPC deixa bem delimitado os limites de sua prote¢do, bem como
estabelece excecOes para resguardar o direito dos agricultores, a fim de manter um equilibrio
entre os interesses dos titulares do certificado de protec@o de cultivares e os agricultores.

Na LPI, por outro lado, os limites da protecdo por patentes ndo sao bem claros,
pois, a principio, a lei proibe a dispor do bem por qualquer meio, devendo levar em conta os

limites por ela fixados no art. 43 que assim coloca:

Art. 43. O disposto no artigo anterior ndo se aplica:

I - aos atos praticados por terceiros ndo autorizados, em cardter privado e sem
finalidade comercial, desde que ndo acarretem prejuizo ao interesse econdmico do
titular da patente;

II - aos atos praticados por terceiros ndao autorizados, com finalidade experimental,
relacionados a estudos ou pesquisas cientificas ou tecnoldgicas;

IIT - & preparacdo de medicamento de acordo com prescricio médica para casos
individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim
preparado;

IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver
sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu
consentimento;

V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem
finalidade econdmica, o produto patenteado como fonte inicial de variagdo ou
propagacdo para obter outros produtos; e

VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem,
ponham em circulacio ou comercializem um produto patenteado que haja sido
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introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de
licenca, desde que o produto patenteado ndo seja utilizado para multiplicacdo ou
propagacgdo comercial da matéria viva em causa. (BRASIL, 1996).

Percebe-se que a LPI também tomou para si uma série de limitacdes no que diz
respeito as patentes, devendo ser feita uma comparagdo. A primeira excecdo da LPC diz
respeito ao pequeno agricultor, que pode — sem ter que ter autorizacdo do titular ou
pagamento de royalties — reservar, doar sementes para outros pequenos agricultores, no
ambito de programas de financiamento e de programas comerciais.

Tal excecdo ao direito do titular ndo ocorre no caso da lei patentes, ndo havendo
um equivalente no art. 43, pois o inciso I desse artigo sé isenta terceiros de utilizar o produto
sem autorizagdo e pagamento se, cumulativamente, fizerem sem fins comerciais, em cardter
privado e sem gerar prejuizos ao titular, caso que ndo ocorre com 0s pequenos agricultores,
que podem doar as sementes e utilizd-las para plantio para uso préprio ou venda dos produtos
advindos, dependendo do programa financiamento aplicado. Nesse caso, como ndo houve a
primeira concessdo do titular, ndo ha exaustdo de direitos da LPI, de modo que a exacdo do
agricultor ndo se aplica a LPIL.

Quanto a excecao de pesquisas do inciso II, do melhorista e da pesquisa cientifica,
a LPI abarca essa possibilidade por forca dos incisos Il e V do art. 43, resguardando o direito
dos pesquisadores e de quem queira fazer melhorias, sem finalidade econdmica.

Nesse sentido Vieira e Plaza (2010) apontam outra limitagdo trazida pela LPI em
detrimento das excecdes da LPC, pois esta lei permite o uso das variedades vegetais pelo
melhorista tanto na fase de pesquisa e desenvolvimento de novas variedades, e inclusive para
a comercializa¢do da nova cultivar desenvolvida. Tal comercializacdo € vedada na LPI, uma
vez que esbarra na finalidade econdmica, que € proibida pelo inciso V deste diploma legal.

Outra exce¢do da LPC diz respeito ao replantio, ou seja, guardar as melhores
sementes de uma safra e usi-las na préxima, consistindo em um conhecimento milenar.

Apesar da LPI ndo colocar essa excecao de maneira objetiva, o inciso IV e VI, do
art. 43 da lei trata da exaustdo de direitos, de modo que, em teoria, se o agricultor adquirir
licitamente o produto objeto da patente (a semente, no caso em questdo), haverd a exaustdo de
direitos e o titular da patente nao terd mais direitos sobre o que o adquirente fizer, exceto se
for utilizé-la para fins de propagacao e multiplicagdo comercial.

Entretanto, autores como Garcia (2010) colocam que a prote¢do por meio de
patentes poderia impedir a formagdo de campos de replantio, uma vez que ao replantar uma

semente, os agricultores estariam reproduzindo um bem patenteado, ainda que naturalmente, e
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que isto por si sO constituiria uma infracdo, pois o sistema de patentes ndo foi criado para
protecdo de seres vivos, mas sim de objetos que ndo se reproduzem.

E de fato, o que pode ser observado é que nos contratos de licenciamento de
sementes feitas por empresas de biotecnologia, como € o caso da Monsanto, estes trabalham
com sistema de patentes, restringindo os direitos dos agricultores das mais diversas formas>*.

Plaza (2013) coloca que nos contratos da Monsanto a patente da soja com
tecnologia Roundup Ready®* (RR) impede que o plantador reserve ou replante as sementes
protegidas, obrigando-os a sempre recomprar da empresa a cada nova safra. A autora diz
ainda que a empresa entende que se a semente protegida for usada para fins de plantio, trata-
se de uso do objeto de patente, de modo que a empresa licencia o objeto da compra da
semente.

Ao que parece, percebe-se que ha uma interpretacio extensiva que nio exaure oS
direitos de patente com a compra da primeira geracdo, sendo a protecdo estendida as demais
descendentes da planta que possuem a caracteristica de resisténcia ao herbicida, de modo que
ha uma total supressdo da exce¢do do art. 10 da LPC, que permite a formagdo de campos de
replantio.

Tal pratica, como colocam Vieira e Plaza (2010), gera uma colisdo com o
interesse publico, desde a sustentabilidade da agricultura aos precos dos alimentos no
mercado, uma vez que os agricultores ficam obrigados a recorrer ao mercado de sementes a
cada safra, havendo uma supressao de sua autonomia de manejar os recursos genéticos de sua
propriedade.

Nao obstante as limitacdes do art. 10 da Lei de Prote¢do de Cultivares, temos a
questdo do prazo de prote¢do. A temporalidade de protecdo da LPC, por forca do art. 11, é de

quinze anos contados da concessdo do direito para as espécies anuais e de dezoito anos para o

24 Guerrante (2004) coloca que diante da dificuldade das empresas de controlar o pagamento das taxas
tecnoldgicas, as empresas de sementes criaram uma tecnologia que torna impossivel a reserva de sementes para
futuros plantios. Trata-se da tecnologia Terminator. Ainda segundo a autora, essa tecnologia consiste na insercao
de trés genes, cada um com acdes diferenciadas, no genoma de sementes, com o objetivo de tornar estéril a
segunda geracdo de sementes dessa variedade vegetal, de modo que extermina o potencial reprodutivo da planta.
Esse tipo de tecnologia teve um alto indice de rejei¢do por governos em todo o mundo, sendo vedada no Brasil
por forcga do art. 6° da Lei de Biosseguranca (Lei 11.105/2005) que proibe o a utilizacdo, registro, patenteamento,
comercializacio ou licenciamento de tecnologias genéticas de restricdo de uso, ou seja, aquelas tecnologias
utilizadas para geracdo de plantas geneticamente modificadas para produzir estruturas reprodutivas estéreis.

25 A semente de soja com tecnologia Roundup Ready®, ou soja RR, possui uma caracteristica que a torna
tolerante ao herbicida a base de glifosato, sendo utilizado para dessecagdo pré e pds-plantio, sendo eficiente no
controle de plantas daninhas. Essa tolerancia trazida faz com que o agricultor possa aplicar apenas esse herbicida
sobre a soja, o que reduz seus custos de producio, o nimero de aplica¢des e pode aproveitar a maior
flexibilidade no periodo de aplicagdo. Para mais informacdes sobre essa tecnologia acessar:
<http://www.monsanto.com/global/br/produtos/pages/soja-rr.aspx>. Acesso em 03 dez.2014
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caso das demais espécies. Ja a Lei de Propriedade Industrial, por sua vez, confere aos titulares
das patentes o direito de exclusivo de monopdlio juridico por um periodo de até vinte anos
contados a partir da data de depdsito, por determinacdo do art. 40 da lei.

Ocorre que a LPC, em seu artigo 12, é expressa em estabelecer que, uma vez
decorrido o prazo de vigéncia do direito de protecdo da cultivar, esta cairdi em dominio
publico, de modo que nenhum outro direito poderd obstar sua livre utiliza¢do. Contudo, com a
possibilidade de sobreposi¢do de direitos, acaba ocorrendo um alargamento do prazo para
além do previsto pela LPC, visto que a temporalidade da LPI € mais extensa.

Nesse sentido, autores como Plaza e Santos (2010) entendem que essa
prorrogacdo da prote¢do para além do prazo estabelecido da LPC constituiria um contra
direito, desequilibrando a fungdo tépica da lei de cultivares, pois assegurar um prazo de
protecdo mais duradoura que o sistema de protecdo sui generis estabelece contraria o preceito
constitucional de liberdade econémica.

O que se observa ao comparar os limites de protecdo das duas leis é que a Lei de
Protecao de Cultivares, na medida em que € mais especifica para tratar da protecao de
variedades vegetais no Brasil, é bem clara ao delinear os limites de sua protecdo e o resguardo
dos direitos dos agricultores, com o intuito de manter um equilibrio nos interesses privados
das empresas detentoras da tecnologia e dos plantadores. A Lei de Propriedade Industrial, por
sua vez, ¢ muito mais genérica quanto a limitacdes dos direitos do titular da patente,
sobretudo quanto a questao de biotecnologia. Essa falta de especificidade acaba por gerar uma
clausula aberta, que permite uma interpretacdo extensiva que acaba por suprimir as limita¢des
estabelecidas na LPC, extinguindo os direitos dos agricultores em detrimento dos interesses
dos detentores da protecao patentdria, o que colide com os ditames da lei de cultivares e acaba
por torné-la indcua.

Nesse sentido, Vieira e Plaza (2010) entendem que a sobreposicao por cultivares e
patentes sobre um mesmo bem imaterial vai de encontro aos preceitos constitucionais do art.
5° inciso XXIX, da Constituicdo Federal. Isso porque colide com o desenvolvimento
socioecondmico e tecnoldgico do pais, vez que impede a difusdo do conhecimento e gera uma
restricdo no desenvolvimento e nas pesquisas de novas variedades vegetais, afrontando a
funcdo sistematica da propriedade por impedir o progresso técnico.

Feitas essas consideracoes, resta analisar a aplicacdo das referidas leis em nossos

tribunais pétrios, no que tange as cultivares geneticamente modificadas.
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4.3 Analise de julgados

O que se pode observar da andlise de julgados no Brasil é que a questdo da
cumulacdo de direitos parece encontrar divergéncia na jurisprudéncia. H4 entendimentos
divergentes quanto a validade ou ndo do direito de patentes nas hipdteses de protecdo de

sementes, como € o caso do seguinte julgado do Tribunal do Rio Grande do Sul:

APELACAO CIVEL. PROPRIEDADE  INDUSTRIAL. SEMENTES
GENETICAMENTE MODIFICADAS. PAGAMENTO DE ROYALTIES OU
INDENIZACAO. CABIMENTO.

PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZOES DE NAO IMPUGNACAO
AOS FUNDAMENTOS DA SENTENCA

O recurso de apelacdo atende aos requisitos dispostos no artigo 514 do Cédigo de
Processo Civil, apresentando os argumentos de fato e de direito, que servem a
postulacdo de reforma da decisdo.

INDENIZACAO. PAGAMENTO DE ROYALTIES

O laudo pericial produzido nos autos confirma a titularidade das apeladas sobre a
tecnologia RR (Roundup Ready) patenteada, sendo objeto da pericia a avaliacdo
técnica da tecnologia RR inserida na soja e a constatacio de que esta tecnologia esta
protegida pelas patentes.

O uso pelos produtores demandantes de semente desenvolvida e patenteada pelas
empresas demandadas junto ao INPI, tendo exclusividade na exploracdo do produto,
justifica o pagamento de indenizacdo ou royalties por aqueles, em retribuicdo pela
utilizacdo da tecnologia desenvolvida por estas.

Provado ser a MONSANTO titular do registro e patente das sementes geneticamente
modificadas que foram plantadas pelos autores, é devida a indeniza¢do pela
utilizagdo da tecnologia inerente a tais sementes. Prote¢do da propriedade industrial,
quimico-genética e intelectual - Lei n® 9.279/96.

Afora isto, também justifica o direito a indenizagdo o principio que veda o
enriquecimento sem causa.

ALEGACAO DE VIOLACAO A LEI DE CULTIVARES Nio h4 incidéncia no
caso em exame do previsto no 10° da Lei n°® 9456/97 (Lei das Cultivares), que
regulou especificamente a propriedade intelectual em relacdo as cultivares e o uso de
sementes reservadas de outras safras para o replantio, sendo que sua aplicacdo
somente se daria se o agricultor tivesse obtido as sementes licitamente e pago
royalties a empresa titular da patente.

ALEGACOES DE ABUSO NA COBRANCA DE ROYALTIES

Nio foi produzida nos autos qualquer prova acerca de eventual abuso nos
percentuais cobrados a titulo de royalty pelas apeladas. (Apelacio Civel n°
70030660799, Vigésima Camara Civel, Tribunal de Justica do RS, Relator: Angela
Maria Silveira, Julgado em 23/09/2009).

O que se observa no caso em questdo foi a ndo aplicacdo da LPC e o uso da LPI
para regular as sementes transgénicas de soja com a tecnologia RR. E de fato, € o que tem
ocorrido em diversos julgados. Essencialmente temos os sindicatos das categorias dos

agricultores alegando a aplicagdo da LPC e a Monsanto pugnando pela aplicacdo da LPI.
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E como ocorreu no Ag¢do Coletiva na comarca de Porto Alegre, no Rio Grande do
Sul?®. Nesse caso concreto, o Sindicato Rural de Passo Fundo e outros sindicatos ingressaram
com uma ag¢do contestando os procedimentos da requerida (Monsanto Technology LLC) que
os impedia de reservar as sementes das cultivares transgénicas para replantio e
comercializacdo, proibia os sojicultores de doar e trocar sementes dentro de programas
oficiais e ainda cobrava royalties sobre sementes e graos descendentes da soja RR. A parte
requerente alegou a violacdo da Lei de Prote¢do de Cultivares que permitia a reserva de graos
para plantios subsequentes sem pagamento de novas taxas, alegando a inaplicabilidade da Lei
de Propriedade Industrial.

A Monsanto contestou a alegacdo afirmando que era detentora das patentes da
tecnologia RR na soja, sendo conferidas as cartas patentes pelo INPI, de modo que s6 devera
incidir sobre a soja o regramento da Lei de Propriedade Industrial, ndo sendo aplicdvel a LPC
por constituir de normatizacdo diversa e independente LPI, sendo a cobranca de royalties
legal.

No caso em questdo, o juiz entendeu que as patentes ja haviam caducado, de
modo que o juiz na sentenca declarou o direito dos agricultores de reservar o produto das
cultivares de soja transgé€nica para replantio em seus campos, e o direito de vender a matéria
prima da produ¢do sem mais nada a pagar e o direito de doar e trocar sementes reservadas,
nos termos do art., 10 da Lei de Prote¢do de Cultivares. Também concedeu uma liminar para
determinar a suspensdo da cobranca de royalties, taxa tecnoldgica e indenizacdes cobradas
pela Monsanto sobre o valor da comercializagdo da producdo de soja transgénica, sob pena de
aplica¢do de multa didria em caso de descumprimento.

A Monsanto recorreu da decisdo para o Tribunal de Justica do Rio Grande do Sul
e alegou em suas razdes recursais que o juizo a quo negou a existéncia da LPI e ampliou
arbitrariamente a LPC para além de seu escopo de prote¢do, afirmando a inexisténcia de dupla
protecao por propriedade intelectual, uma vez que ndo se trata de protecdo de cultivar, mas
sim de patente de biotecnologia.

Recentemente julgado, o tribunal acabou por acatar as razdes recursais da

Monsanto e reformou a decisdo de primeiro grau com a seguinte ementa:

APELACAO CIVEL. ACAO COLETIVA. DIREITO A PROPRIEDADE
INTELECTUAL. SOJA TRANSGENCIA. LEI DE PATENTES E LEI DE

26 Processo n° 001/1.09.0106915-2. Comarca de Porto Alegre, 15° Vara Civel. Autores: Sindicato Rural de Passo
Fundo-RS e outros. Réus: Monsanto do Brasil Ltda. E Monsanto Technology LLC. Data da sentenca: 04
abr.2012. Juiz Prolator: Giovanni Conti.
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PROTECAO DE CULTIVARES. RAZOES DE AGRAVOS RETIDOS
AFASTADAS E PRELIMINARES SUPERADAS.

Suficiéncia do laudo pericial e auséncia de nulidade da prova a afastar o acolhimento
das razdes dos agravos retidos.

Preliminares superadas por julgamento no STJ.

Afastamento da disciplina normativa do Cédigo de Defesa do Consumidor, ndo
aplicada ao caso em discussdo nos autos.

No mérito, ainda que a Lei de Patentes ndo permita a prote¢do decorrente de
patentes para o todo ou partes de seres vivos, houve expressa exclusdo desta
proibicdo em relacdo aos microorganismos transgénicos (art. 18, inc. III, da Lei de
Patentes), justamente porque resultantes de um produto de intervencao cultural, por
meio do invento. Possivel a extensdo dos efeitos da propriedade intelectual sobre
microorganismos transgénicos desde que atendam os critérios préprios a situagdo
juridica de patenteabilidade — no caso, a novidade, a atividade inventiva e a
aplicabilidade a atividade industrial. Circunstincia expressamente reconhecida, por
certificados préprios, em relagdo ao produto ora discutido em juizo.

Nao ha como excluir dos efeitos de protecdo desta o produto do objeto de patente,
por for¢a da prote¢do conferida pelo art. 42 da Lei n® 9.279/96. A doutrina, na
interpretacdo mais correta da Lei de Patentes acerca de casos de propriedade
intelectual, esclarece que o art. 42 da Lei 9.279/96, por meio de seus incisos, protege
tanto o produto que € objeto direto da patente, como o processo ou o produto obtido
diretamente pelo processo, caso seja este patenteado. Descabe excluir-se o direito de
patentes sobre o produto de uma interven¢do humana por técnica de transgenia — e
que abranja todas as caracteristicas proprias a protecdo -, inclusive quando isto
ocorra sobre uma cultivar. E isto, porque ambas as Leis mencionadas sdo omissas na
hipé6tese de sobreposicio de situagdes. Quando uma variedade é desenvolvida pela
técnica da transgenia — podendo, portanto, receber a prote¢do da Lei de Patentes — e
sofre, posteriormente, uma melhora por via bioldgica, recebendo o certificado de
cultivares, em tese, tem-se situacdo de duplicidade de protecdo, algo que estaria
vedado pelas disposi¢des da UPOV referente a Convencdo de 1978. Tal conflito,
para a doutrina mais recente, enquanto inexistente uma definicdo legal especifica,
poderia sofrer solugdo suficiente por meio do instituto da “patente dependente”,
previsto na disciplina da Lei de Patentes.

Nao se trata, portanto, de hipdtese de aplicacdo de lei mais especifica, para a
resolucdo do conflito de regras. Aqui, tem-se leis que disciplinam objetos de tutela
diversos. A propria Exposi¢cdo de Motivos da cartilha elaborada a Lei n°® 9.456/97
deixa clara tal situacdo quando justifica a criagdo da Lei de Proteg¢do de Cultivares
como “mecanismo distinto de prote¢do a propriedade intelectual.”

Nio hd como fazer subsistir o argumento de que o licenciamento concedido para a
pesquisa sobre o produto e para o desenvolvimento de técnica de aperfeicoamento
afaste o direito origindrio sobre patentes. O que pode € o titular de patente celebrar
contrato de licenga para exploracdo e investir o licenciado nos poderes para agir em
defesa da patente (art. 61 da Lei de Patentes). Tal ndo afasta os direitos de exercicio
desta titularidade, seja pelo proprietdrio do invento, seja pelo licenciado, ressalvada
apenas a hipétese de andlise do aperfeicoamento introduzido em patente licenciada
(art. 63 da Lei de Patentes).

O debate proposto € referente ao produto da soja transgénica, para a qual é
identificada a situacdo de protecdo especifica e comprovada — ao menos até
31.08.2010 — por meio de carta de patente. Nao h4, portanto, como se pretender a
aplicacdo de disposi¢des normativas da Lei de Protecdo de Cultivares para o caso
em comento, na medida em que diversa € a prote¢do juridica identificada.
Reconhece-se causa legitima a cobranca — a descaracterizar hipdtese de ilicitude
para os fins do art. 187 do CC brasileiro -, por for¢a de aplicagdo da Lei de Patentes
na hipotese, ndo afastada a cobranca por situacdo diversa de protecdo do produto
pela Lei de Cultivares, como na hipdtese das excecdes do art. 10 da Lei referida.

[...]

A UNANIMIDADE, DESACOLHERAM OS AGRAVOS RETIDOS E
AFASTARAM AS PRELIMINARES. NO MERITO, POR MAIORIA,
DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O DESEMBARGADOR
JORGE LUIZ LOPES DO CANTO. (APELACAO CIVEL N° 70049447253,
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QUINTA CAMARA CIVEL - SERVICO DE APOIO JURISDICAO,
TRIBUNAL DE JUSTICA DO RS, RELATOR: MARIA CLAUDIA
CACHAPUZ, JULGADO EM 24/09/2014)

No julgado em tela, houve a reforma da decisdo de primeiro grau, julgando
improcedente a acdo coletiva proposta. A desembargadora relatora entendeu que as Leis n°
9.279/96 e 9.456/97 sdo distintas entre si e, na abrangéncia, ndo se confundem quanto a
protecdo de seu objeto. Assim, se 0 bem possuir os requisitos de patenteabilidade, ndo ha
como excluir os efeitos conferidos por essa protecao, colocando que a lei de patentes poderia
incorrer em uma cultivar, uma vez que ambas as leis s3o omissas nesse sentido. Conclui a
relatora que, em se tratando de produto derivado de alteragdo por técnica de transgenia, €
possivel o reconhecimento de aplicacdo da protecdo prevista na lei de patentes, declarando
que nao houve cobrangas indevidas ou abuso no valor dos royalties.

Cabe destacar, no entanto, que a decisdo nio foi unanime, havendo um voto de
divergéncia proferido pelo desembargador revisor Jorge Luiz Lopes do Canto. Segundo o
eminente desembargador, o Brasil adotou a convengao de 1978 da UPOV, que veda a dupla
protecdo e resguarda o direito dos agricultores. Colocou também que ndo hd em nosso
ordenamento juridico um direito de propriedade absoluto que possa prevalecer em face de
funcdo social mais relevante deste, como o de preservar o pequeno agricultor e a agricultura
familiar, ou que possa atingir a seguranga alimentar e restringir o plantio em solo brasileiro
para alimentar a populacao do pais.

Também entendeu que poderia haver a incidéncia de ambas as leis, mas em
momentos distintos, de modo que incidira a LPI no momento da venda das sementes, com o
devido pagamento de royalties. Contudo, no momento em que o agricultor reservar e plantar
sementes para uso proprio, usar ou vendé-la como matéria prima, serd aplicada a Lei de
Cultivares, com suas limitacdoes de direito do art. 10. Nao obstante, coloca que a Lei de
Prote¢ao de Cultivares € lei mais especifica, e existindo uma legislacdo especial que foi
editada com a finalidade maior de conferir um tratamento mais benéfico para certas
categorias, cumprindo o mandado constitucional de protecao dos pequenos agricultores, esta é
a norma que, em conflito com outros interesses, deve prevalecer.

Assim, o desembargador entende que deve ser afastada a LPI e aplicada a LPC,
de modo que votou por negar o provimento do recurso e manter a decisdo de primeiro grau.

O que se pode perceber das decisdes mencionadas € uma divergéncia
jurisprudencial quanto a aplicagdo das leis de protecdo intelectual. Os agricultores pleiteiam a

aplicacdo da LPC, por ser mais benéfica a sua categoria. Por sua vez, as empresas de sementes
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pugnam pela aplicagdo da LPI, afirmando ndo caber incidéncia da LPC por se tratar de
objetos de prote¢ado distintos.

Do mesmo modo parecem se comportar os julgadores, sendo que alguns entendem
ser aplicdvel a LPI e consideram legal a cobranga dos royalties feitos pelas empresas, e por
outro lado, hd o entendimento de que a LPI € inaplicdvel no caso, devendo ser aplicada a
LPC, uma vez que € a lei propria e especifica para disciplinar a matéria de protecdo de
variedades vegetais e porque € mais benéfica ao agricultor.

Tal divergéncia jurisprudencial acaba por gerar a inseguranca juridica, pois ndo
fica claro qual lei ird incidir sobre as cultivares geneticamente modificadas. Tal inseguranga
juridica corrobora ainda mais para o desequilibrio gerado pela cumulacdo de direitos de
propriedade intelectual sobre um mesmo objeto, de modo que faz-se necessaria uma
regulamentacdo no ordenamento juridico, a fim de eliminar essa dupla protecdo, sendo
imperativo para o equilibrio dos institutos e atendimento ao preceito constitucional de fungao

social da propriedade e de desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do pais.

4.3.1 Andlise do caso Monsanto v. Percy Schmeiser

A aplicagdo de leis de propriedade intelectual para proteger matéria viva gera
disputas e controvérsias em todo o mundo. O equilibrio entre os interesses das titulares de
protecdo intelectual e dos agricultores é muito ténue, de modo que por vezes acabam gerando
anomalias juridicas.

A fim de ilustrar um exemplo de desequilibrio do instituto, iremos relatar o
mundialmente famoso caso Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser?’”, ocorrido no Canada.

A empresa Monsanto, em 1993 recebeu do governo canadense a patente de
plantas resistentes a glifosato. Em 1996 a canola resistente ao glifosato foi introduzida no
mercado canadense e a Monsanto iniciou seu programa de licenciamento dos direitos de
cultivo das sementes que continham a tecnologia protegida por meio de um Contrato de
Cultivo e um Acordo de Licenciamento para o Uso da Tecnologia®®. Por meio desses acordos,
era possivel para os agricultores adquirirem as sementes com tecnologia Roundup Ready dos
vendedores de sementes autorizados e s6 poderiam utilizar as sementes para um dnico plantio,

ficando impedidos de transferi-las para terceiros ou guardar as sementes para replantio em

27 Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser, [2004] 1 S.C.R. 902, 2004 SCC 34. Disponivel em:
<http://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2004/2004scc34/2004scc34.html>. Acesso em 05 dez. 2014
28 Technology Use Agreement (TUA)
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safras posteriores. O acordo também obrigava os plantadores a somente utilizar o herbicida a
base de glifosato da Monsanto e dava autorizagdo para a empresa inspecionar os campos dos
agricultores para coletar amostras e realizar testes nas plantacdes, a fim de constatar o
cumprimento do acordo.

Percy Schmeiser € um agricultor de canola, por mais de 50 anos, da regido de
Saskatchewan, no Canadd. Segundo o processo, o referido agricultor jamais comprou canola
com a tecnologia Roundup Ready, nem assinou nenhum acordo de sementes com a Monsanto.
Contudo, no ano de 1997, Schmeiser observou que algumas de suas plantas apresentavam
resisténcia a glifosato. Resolveu entdo pulverizar uma determinada por¢do de sua drea de
plantacdo com o herbicida a base de glifosato para testar a resisténcia das plantas e percebeu
que 60% das plantas sobreviveram a aplicacdo do herbicida, indicado que eram plantas de
canola Roundup Ready®. Apesar disso, o agricultor reservou as melhores sementes da safra
de sua plantagdo para as proximas colheitas, como sempre havia feito, e plantou os graos para
a safra de 1998. Ao serem realizados testes da safra deste ano, foi constatada a presenca de
uma elevada porcentagem (entre 95 e 98%) de canola resistente a glifosato, protegida pela
Monsanto.

Segundo os relatos do processo, a explicacdo de canola Roundup Ready nos
campos de Schmeiser sdo incertas. A propria Monsanto reconheceu que a disseminacio
natural do pdlen das plantas poderia contribuir para uma contaminag¢do involuntdria entre
variedades protegidas e tradicionais. Também ficou demonstrado que outros agricultores da
regido estavam utilizando em suas propriedades a canola geneticamente modificada.
Entretanto, a empresa alegou que a elevada quantidade de semente protegida nos campos do
fazendeiro indicavam que elas ndo se deram por mero cruzamento eventual, de modo que
notificaram Schmeiser do uso ndo autorizado de suas sementes. Como Schmeiser se recusou a
pagar a indenizacio pedida pela Monsanto, esta o processou por violacdo de patente.

O Tribunal Federal do Canad4, julgou em favor da Monsanto, por entender que ao
usar, possuir e reservar sementes RR, Schmeiser incorrera em violagdo de patente, pois se

utilizara da tecnologia protegida pela empresa sem ter pago nenhum valor. Também entendeu

2 Os proprios autos do processo colocam que a canola Roundup Ready ndo pode se distinguida de outras
variedades de canola. A tnica forma de detectar a presenca da tecnologia de resisténcia é através de um teste
quimico que detecta a presenca do gene protegido ou através da aplicacao do herbicida Roundup na planta; se a
planta sobreviver, significa que se trata de uma canola Roundup Ready.

3Guerrante (2004) ao comentar sobre o caso Schmeiser, coloca que o agricultor se recusou a pagar o valor
pedido pela Monsanto alegando que as sementes geneticamente modificadas haviam entrado em sua propriedade
de forma acidental e de que ndo possuia nenhum interesse em plantar sementes de canola RR, pois a
produtividade dessas era inferior do que as que ele ja utilizava, que foram melhoradas por meios convencionais
durante décadas.
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o referido tribunal ndo ser relevante o réu ter auferido vantagem econdmica pelo uso da
semente protegido®!, bastando simplesmente sua presenca sem autorizacdo do titular para
caracterizar a infracao.

Gold, Castle e Cloutier (2007) colocam que a questdo foi levada ao Tribunal
Federal de Apelacdo, que acabou por manter a decisdo de primeira instancia em favor da
Monsanto, por entender que detentores do material vegetal ndo estavam investidos no direito
de uso do material protegido por patente e como Schmeiser usou sementes objetos de
protecao da Monsanto, este violara os direitos do titular. O tribunal ainda complementou que
alguns casos de violacdo inocente poderiam ndo ser considerados como violacdo de patente.
Entretanto, no caso de Schmeiser a corte ndo considerou essa possibilidade, pois o agricultor
tinha ciéncia do gene patenteado em sua plantagcdo e que este teria colaborado para promover
a propagacdo da planta e de sua progénie.

A demanda chegou até a Suprema Corte Canadense que decidiu por manter a
sentenca do Tribunal de Apelacdo (em uma vitéria de 5 votos contra 4), entendendo que
Schmeiser havia de fato violado a patente da Monsanto, embora tenha também entendido que
a empresa nao sofreu danos, pois ndo houve beneficio econdmico adquirido pelo agricultor
pelo uso do material protegido.

O cerne da discussdo dos julgadores foi em constatar se Schmeiser de fato havia
usado a patente. A corte entendeu que, para haver o uso, o infrator deve colher beneficios
comerciais da infracdo e ndo simplesmente reproduzir a planta sem autorizacio do titular, de
modo que ndo incide a lei patentes nesses casos, em que nido hd interesse comercial do
suposto infrator. No entanto, no caso em questdo, a Suprema Corte colocou que, como
Schemiser ndo conseguiu demonstrar de maneira convincente como as sementes modificadas
foram parar em sua propriedade em propor¢ao tao elevada, este havia infringido a patente da
Monsanto, embora com o reconhecimento de que o agricultor ndo obteve vantagem comercial
com o uso das sementes protegidas.

Gold, Castle e Cloutier (2007) colocam que a opinido vencida da Suprema Corte
entendeu que deveria ser analisada a extensdo das patentes, e que, segundo as leis canadenses,
as plantas ndo podem ser objetos de patente, de modo que nao € razodvel o entendimento de
que um gene ou uma célula modificada possa abranger a planta inteira. Entendem também

que, por essa razao, a protecao patentdria somente impediria que outras empresas de sementes

31 Cabe destacar que as sementes Round Ready t€m como Unica caracteristica a resisténcia aos herbicidas a base
de glifosato, de modo que se estes ultimos ndo forem utilizados na plantagdo, ndo havera beneficio nenhum no
plantio da semente modificada.
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criassem uma semente concorrente, mas que ndo abrange as plantas cultivadas por um
agricultor que possua essas sementes.

Assim, o que pode ser observado da andlise do caso em questdo é que o
patenteamento de matérias vivas gera muitas polémicas e controvérsias em todo o mundo, e
nao somente no Brasil. A problemadtica das patentes biotecnolégicas de variedades é que
plantas se reproduzem naturalmente, de modo que pode ser dificil para o plantador controlar a
propagacdo natural de material reprodutivo, de modo que é necessdria uma legislacdao
especifica que delimite os limites dos titulares, a fim de resguardar o direito dos

agricultores™.

32 Valido mencionar que tramitam atualmente dois projetos de lei que visam alterar a Lei de Protegio de
Cultivares e restringir ainda mais o direito dos agricultores. Sdo eles o Projeto de Lei n° 2.325/2007 e Projeto de
Lei n° 3.100/2008. O primeiro é de autoria da Deputada Rose de Freitas e visa alterar a LPC de modo que seja
necessario exigir “a autorizagdo do titular para a comercializagdo do produto da colheita, inclusive plantas
inteiras ou suas partes”. O segundo projeto € de autoria do Deputado Moacir Micheletto e busca alterar a LPC a
fim de limitar as excecdes do art. 10 da referida lei, de modo que ird valer apenas para “quem usa, em consumo
préprio como alimento, como usudrio especial, assim considerado o agricultor familiar, o assentado, o indigena,
o remanescente de quilombo, o pescador, o extrativista e o aqiiicultor”, de modo que somente essas categorias
elencadas terdo direto de reservar a planta para uso préprio, doar e trocar sementes. Um dos argumentos
apresentados para justificar desses dois projetos de lei, segundo Plaza e Santos (2010) € a suposta necessidade de
adesao do Brasil a Convengdo de 1991 da UPOV.
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5 CONSIDERACOES FINAIS:

O patenteamento de seres vivos € algo complexo e que gera muitos debates tanto
no campo ético quanto no campo juridico, conforme foi apresentado ao longo deste trabalho.
Com o advento da biotecnologia moderna e sua crescente expansdo, houve a necessidade do
desenvolvimento de novos mecanismos de protecdo de organismos vivos, formas de protecao
da propriedade intelectual em ambito internacional.

Nesse contexto, o Brasil, considerando a necessidade de se adequar as mudancas
do comercio internacional, teve de modificar e adequar sua legislacdo interna para comportar
0s novos mecanismos protetivos de propriedade intelectual, dentre eles a protecdo de
variedades vegetais, acarretando na aprovacdo, da Lei de Protecdo de Cultivares e Lei de
Propriedade Industrial.

A Lei de Protecdo de cultivares visa proteger as variedades vegetais melhoradas,
tanto por meios tradicionais, quanto por métodos de biotecnologia moderna. Ciente das
implicagdes de direitos de exclusividade sobre uma variedade vegetal, o legislador, atendendo
aos critérios da Ata de 1978 da UPOV a qual o Brasil € signatdrio, optou por conferir uma
série de limitagcdes ao direito do obtentor da nova cultivar, a fim de resguardar os direitos dos
agricultores de vender livremente a matéria prima advinda da planta protegida, e de guardar,
trocar e doar sementes dentro dos limites estabelecidos em lei. Também conferiu o legislador
limitagOes para favorecer a pesquisa das variedades protegidas e os direitos dos melhoristas
para o desenvolvimento de novas variedades. Ainda determinou a referida lei, que esta seria a
unica forma de protecdo admitida no direito para proteger as variedades vegetais no Brasil,
determinagdo em conformidade com os ditames da Convencao de 1978 da UPOV, que veda a
dupla protecdo de cultivares.

A Lei de Propriedade Industrial, por sua vez, visa proteger invengdes em sentido
geral, desde que atendam aos requisitos de patenteabilidade. A lei, seguindo os ditames do
Acordo TRIPS, exclui de seu escopo a protecdo os seres vivos. Entretanto, faz uma ressalva a
essa vedacdo e permite o patenteamento de microorganismos transgénicos, desde que atendam
os critérios de patenteabilidade.

A anélise dos referidos diplomas legais resultou na constatagdo de que, apesar da
vedacdo da Lei de Protegdo de Cultivares, existe a possibilidade da sobreposicdo de direitos
da lei de cultivares e da lei de patentes nos casos de variedades vegetais transgénicas, uma vez

que € possivel o patenteamento de um gene ou de um processo de insercao de genes em uma
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determinada variedade que conceda uma melhoria para resolucdo de um problema técnico.
Ademais, por meio de uma interpretacdo extensiva, pode-se entender que a patente desse
material genético se estenda a planta como um todo, bem como seu material propagativo e de
reproducdo. Desse modo, é possivel em nosso ordenamento juridico a protecdo direita de uma
planta por meio do certificado de cultivares e indireta por meio das patentes.

Percebeu-se também que a consequéncia dessa cumulacdo de direitos de
propriedade intelectual foi a mitigacdo das limitagdes estabelecidas pela Lei 9.456/97, uma
vez que as limites de direito da Lei de Propriedade Industrial ndo sao tdo especificas e
permitem interpretagdo extensiva, de modo a tornar ineficaz o sistema de protecdo de
cultivares.

Tem-se, dessa forma, um conflito de interesses entre os atores do setor agricola:
de um lado as empresas de biotecnologia que invocam a aplicacdo da Lei 9279/96; no outro
polo, temos os agricultores, que pleiteiam a aplicacao da Lei 9456/97.

Ao proceder a andlise de julgados a fim de entender como estava sendo aplicada a
legislacdo protetiva no caso concreto, percebeu-se que a jurisprudéncia também € conflituosa.
Ha juizes que acreditam nao ser aplicdvel a Lei de Propriedade Industrial, no caso de
cultivares transgénicas, por entenderem a Lei 9456/97 como lei mais especifica e protetiva
dos direitos dos agricultores. Por outro lado, hd juizes que compreendem pela aplicacdao da
Lei de Propriedade industrial, pois entendem que o objeto da protecdo nao € a planta em si,
mas a tecnologia inserida nelas, afastando assim a aplica¢do da Lei de Protecao de cultivares e
gerando um panorama de inseguranga juridica.

Feitas essas andlises, chegou-se a conclusdo de que a sobreposi¢ao de direitos de
patentes e de certificados de cultivares é possivel, nos casos de variedades vegetais
geneticamente modificadas por técnicas de biotecnologia moderna e que tal cumulacio
acarreta em um desequilibrio dos institutos protetivos, uma vez que gera a supressdo das
limitagdes de direitos e alargamento do prazo de protecdo para além do previsto na Lei de
Protecdo de Cultivares, além gerar inseguranca juridica por conta das divergéncias
jurisprudéncias.

Tal cendrio formado por essa cumulacdo acaba por colidir com os principios
constitucionais de fungdo social da propriedade, bem como viola a disposi¢do do art. 5° da,
XXIX da Constituicao Federal, pois o panorama gerado pela sobreposi¢do vai de encontro ao

interesse social e desenvolvimento tecnoldgico do pais.
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Feitas as devidas elucidagdes quanto a problemética do presente trabalho, resta-
nos ponderar uma possivel solu¢do. A partir do conhecimento de que o cerne do problema
encontra-se na possibilidade de dupla protecdo patentdria de cultivares transgénicas, a solugao
possivel mais eficiente, ja sugeridas por autores como Barbosa (2010) e Barros (2012), seria a
alteracdo de partes do art. 42 e 43 da Lei 9279/96 para excluir da protecdo patentdria os
objetos, que ja estejam abarcados pela Lei 9456/97. Tal alternativa parece ser suficiente para
coibir a cumulacdo de direitos de propriedade intelectual sobre as variedades vegetais
transgénicas, o que reestabeleceria o equilibrio e a eficdcia de ambos os institutos de prote¢dao

e o consequente alinhamento aos preceitos constitucionais de propriedade.
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