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RESUMO

r

O proposito deste estudo ¢ analisar a protecdo ao desenvolvimento de novas
cultivares no Brasil pelo sistema especifico da Lei n° 9.456/97 e respectiva
regulamentacdo ("Lei de Protecdo de Cultivares" ou "LPC"), abordando se e em que
medida as patentes relacionadas a produtos e processos biotecnoldgicos que resultem em
novas variedades de plantas ou que sejam utilizados no desenvolvimento de novas
variedades vegetais podem caracterizar uma protecao, ainda que indireta, das novas
cultivares pelo sistema de patentes. Para tanto, dividiu-se esse estudo em quatro partes,
sendo que na primeira parte, analisar-se-4 o desenvolvimento historico do sistema de
patentes no que tange as invengdes biotecnoldgicas, com o intuito de identificar o
desenvolvimento de novas cultivares como tipo especifico objeto do sistema de patentes.
Na segunda parte, tratar-se-a de identificar os limites da prote¢do normativa das invengdes
biotecnoldgicas e das novas variedades vegetais, de acordo com os tratados internacionais
que regulam a matéria, bem como de acordo com a legislacado brasileira, especialmente a
Lei n® 9.279/96 ("Lei de Propriedade Industrial" ou "LPI"). Na terceira parte sera
analisada a doutrina especializada para, com embasamento em referida doutrina, enfrentar
as questdes relativas ao tema propostas a seguir, para a comprovacao ou afastamento da
hipotese de que patentes de invengao biotecnoldgica podem implicar uma dupla protecao
para novas variedades vegetais. Por fim, na quarta parte serdo analisados os processos
judiciais mais relevantes envolvendo conflitos atinentes a protecdo de novas cultivares e
patentes de invengdes biotecnoldgicas para que se possa cotejar as conclusdes da parte 3
com os entendimentos jurisprudenciais. Espera-se, com este trabalho, concluir, por meio
de analise dogmatico-normativa e jurisprudencial, se ha ou ndo protecao indireta das
novas variedades vegetais sob o sistema de patentes e, dessa forma, contribuir para a
solucdo de eventuais problemas juridicos advindos da interface do sistema de patentes e

do sistema especifico de prote¢ao de cultivares sob o marco regulatorio brasileiro atual.

Palavras-chave: Propriedade Industrial, Patentes de Invengdes Biotecnologicas, Lei de

Protecdo de Cultivares, Dupla Protecao



ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the protection of plant varieties
development in Brazil, according to the system provided for by Law N° 9.456/97 and its
regulations ("Plant Varieties Protection Law"), taking into specific consideration if — and
to what extent — the patents related to the biotechnological products and processes that
result or are used in the development of new plant varieties could imply indirect
protection to plant varieties by the patent system under Brazilian laws. For such purpose,
this study is divided in four sections. The first section shall analyze the historical
development of the patent system with regard to biotechnological inventions, in order to
identify the development of new plant varieties as a specific object of the patent system.
The second part shall be dedicated to identifying the limits of the normative protection of
biotechnological inventions and of new plant varieties under the international treaties that
regulate this subject matter and under Brazilian laws. The third section shall be dedicated
to the analysis of the specialized doctrine, based on which the questions related to the
problem specified below shall be answered to validate or invalidate the initial hypothesis
that patents for biotechnological inventions may imply a double protection for plant
varieties. Finally, the fourth section will be employed to discuss the most relevant judicial
cases involving controversies related to plant varieties protection and patents of
biotechnological inventions, with the purpose of a comparison between the conclusions
of section 3 and the relevant court decisions of the courts. The intention with this work is
to confirm, through dogmatic-normative and jurisprudential analysis, whether there is
indirect protection of the new plant varieties through the patent system, and, in this way,
contribute to the solution of possible legal controversies regarding the interface of the
patent system and the specific system of protection of plant varieties under Brazilian

current regulatory framework.

Key-words: Industrial Property; Biotechnological Inventions Patents; Plant Varieties;

Cultivars Law; Double Protection.
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Introducao

Este estudo pretende analisar a protecao ao desenvolvimento de novas cultivares no
Brasil pelo sistema especifico da Lei de Prote¢io de Cultivares', abordando se e em que
medida as patentes relacionadas a produtos e processos biotecnoldgicos que resultem ou
que sejam utilizados no desenvolvimento de novas variedades vegetais podem
caracterizar uma prote¢do, ainda que indireta, das novas cultivares pelo sistema de

patentes.

Neste sentido, para o proposito de introduzir o tema, necessario se faz colocar que
ndo serdo tratados todos os aspectos do sistema de patentes no tocante a invengdes
biotecnoldgicas. O sistema de patentes sera analisado apenas conforme necessario para
verificar quando e por que se julgou relevante desenvolver um sistema especifico para a
protecdo das criagdes de novas variedades vegetais. Dessa forma, analisar em que grau
coexistem harmonicamente as legislacdes pertinentes a patentes de invengdes
biotecnoldgicas e a prote¢do de novas cultivares em vigor no Brasil ¢ pertinente e
relevante para as questdes que serdo apresentadas no Capitulo 2 deste estudo e
confrontadas com a jurisprudéncia e a doutrina abordadas nos Capitulos 3 e 4, conforme
mostraremos nesta introdugdo. Ademais, trataremos das questdes referentes ao sistema
de patentes quando for relevante analisar como e de que maneira, quando aplicado para
invengdes biotecnolodgicas, esse sistema dialoga com o de protecdo de novas variedades
vegetais. Isso porque, dada a extensdo do tema da biotecnologia, sua andlise poderia
inviabilizar a abordagem, nesse trabalho, dos detalhes do tema que se quer tratar. Faz-se,
ademais, abundante a literatura especializada sobre o sistema de patentes em
biotecnologia, de forma que ndo se incorre em erro ao limitar sua abordagem neste

trabalho?.

Nao sera realizada, ademais, nesta pesquisa, uma abordagem de direito comparado

em sentido estrito, ja que nao se realizara uma analise detida dos institutos estrangeiros,

1Lei N° 9.456 de 25 de abril de 1997.

2 Para citar apenas as obras e autores mais recentes que cuidaram de forma exaustiva da questdo, vale
lembrar: DEL NERO, Paticia Aurélia, Propriedade Intelectual: A tutela juridica da biotecnologia, 2. ed.
Sdo Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. FERRERO ZOCCOLATO, Graziela, FREITAS, Rogério Edvaldo,
Propriedade Intelectual ¢ Aspectos Regulatorios em Biotecnologia, Brasilia: IPEA, 2013. CASABONA,
Carlos Maria Romeo; QUEIROZ, Juliane Fernandes (Coord.). Biotecnologia e suas implica¢des ético-
juridicas. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. IACOMINI, Vanessa, Propriedade intelectual e biotecnologia,
Curitiba: Jurua Editora, 2009.



somente lancando-se mao dos mesmos na medida em que isso for pertinente para analisar
ou interpretar o sistema brasileiro para a protecdo de novas variedades vegetais. Dessa
forma, vale esclarecer que os exemplos estrangeiros analisados aqui serdo selecionados
em funcao de sua relevancia para a evolugdo historica da protecdo de novas cultivares
e/ou pela influéncia que tenham tido no desenvolvimento da legislacao, doutrina ou

jurisprudéncia brasileira sobre a matéria.

Relevancia do tema

De acordo com dados da Organizagdo para a Cooperacdo e Desenvolvimento
Economico (OCDE), o setor da agricultura brasileira mais do que dobrou desde 1990,
tendo a industria da agricultura produzido 7.868,8 mil toneladas em 2014. Para a OCDE,
nos proximos 10 anos, o Brasil deve se tornar um dos maiores fornecedores da demanda
global por produtos alimenticios. Os resultados das projecdes de graos (Arroz, Feijdo,
Milho, Soja e Trigo) mostram que, em 2016/2017, o Brasil terd uma produgdo de 148
milhdes de toneladas, superior em 27% em relagdo a 2005/2006. Trigo, soja e milho

lideram o aumento de producao em termos relativos.

Nesse contexto, a agricultura pode ser indicada como um dos setores mais
relevantes da economia brasileira e, portanto, a prote¢do das variedades vegetais ¢ uma

questao de consideravel relevancia para fomentar a inovagao nesse setor.

Ao mesmo tempo em que ¢ importante proteger o desenvolvimento de novas
variedades vegetais, garantindo a protecdo daqueles que investem em pesquisa e
inovacao, ¢ importante analisar como essa protecao pode impactar os produtores rurais, a
producdo de alimentos e o desenvolvimento econdmico e social do Brasil. Ja aqui ¢
importante notar que had preocupagdes distintas no tocante a prote¢ao dos investimentos
em pesquisa e desenvolvimento e no tocante a protecao do interesse publico no que diz
respeito a desenvolvimento econdmico, social, seguranca alimentar e preservagdo da

biodiversidade e do meio-ambiente.

Como ja mencionado, a possibilidade de dupla prote¢do gera inseguranca e pode

resultar em um conflito entre as limitagdes aos direitos de exclusividade determinadas



pelo sistema de patentes e pelo sistema especificado nas convengdes realizadas pela

Unido Internacional para Protecdo das Obtengdes Vegetais (UPOV).?

Em consequéncia de tal conflito, tem-se discutido, judicialmente, a possibilidade
da dupla protegdo, por exemplo, da soja transgénica e quais limites podem ser impostos

pelos titulares dos direitos de patentes e de cultivares.

Por isso, faz-se necessario analisar os principios e limites constitucionais aplicaveis
a matéria, a eventual prevaléncia de um sistema de protecdo sobre outro no caso
especifico, bem como a possibilidade de aplicacdo simultdnea dos dois sistemas de
protecao tendo em vista, principalmente as consequéncias e impactos juridicos,

econdmicos e sociais.

O assunto ¢ relativamente recente no contexto brasileiro, justificando um exame
mais detido dos elementos historico-normativos, dogmaticos e jurisprudenciais, tendo em
vista o seu papel no desenvolvimento de novas tecnologias nacionais para a criagdo de
novas variedades vegetais*. No entanto, com raras excecdes, que serdo abordadas, a
doutrina pouco avangou sobre o debate da possibilidade de dupla prote¢do ou no diz que
respeito a questdo da protecao indireta das novas variedades de plantas. Ademais, se ¢
certo que determinados autores avangaram em debates e conceitos, a analise do tema da
possibilidade da dupla protecdo das novas variedades vegetais parece ainda mais
incipiente junto aos tribunais. Dai a necessidade de dar conta das relacdes logico-
normativas que advém do sistema complexo de prote¢ao aqui apresentado, o qual
combina normas de Propriedade Industrial, Direito da Inovag¢do e Protecdo de Novas
Cultivares e que impacta diretamente a compreensdo sobre as novas cultivares e
organismos vivos ou processos patenteados utilizados no desenvolvimento de novas

variedades vegetais.

E necessario frisar, ainda, que, diante de um cenario de economia globalizada, em
que os conflitos sobre propriedade intelectual podem envolver diversos paises nos quais
o entendimento sobre a legislagdo sobre protegdo de cultivares se encontra mais

sedimentado, carece o Brasil de uma interpretacdo prépria sobre a questdo. De outra

3 Acerca do sistema de protegdo especifico da UPOV, relevante consultar o texto das convengdes bem como
as notas  explicativas  constantes de seu sitio web  oficial.  Disponivel em:
https://www.upov.int/upovlex/en/upov_convention.html. Acesso em 11 de janeiro de 2019.

4 Nilo realizaremos, neste trabalho, anélise das politicas ptblicas de inovagao, as quais, tendo em vista sua
relevancia e singularidade, serdo objeto de estudo especifico.
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forma, o direito patrio terminara subordinado aos entendimentos alinhados
internacionalmente, que nem sempre tém os interesses dos paises em desenvolvimento

em conta.



Capitulo 1: Protecio da Biotecnologia e das Cultivares —
Noticia Historica

1.1 Consideragoes preliminares

Neste capitulo serdo abordados determinados aspectos histdricos do
desenvolvimento dos tratados internacionais e da legislacao brasileira relativos a patentes
de invencao e, especificamente, no tocante as invencdes biotecnoldgicas, com o objetivo
de identificar em que momento o sistema de patentes passou a admitir a protecdo de
invengdes biotecnologicas, bem como se, e em que momento, passou a ser considerado

inadequado ou insuficiente para a protecao de cultivares.

Num primeiro esfor¢o, procurar-se-a conceituar as invengdes biotecnoldgicas como
um todo, as variedades vegetais incluidas, com o propdsito de se delimitar a extensdo das
criagdes intelectuais objeto deste estudo, bem como a necessidade de protecdo dessas
criagdes intelectuais tendo em vista a ampliagao de sua importancia comercial desde o

final do século XIX.

Para tanto, abordar-se-4, desde o ponto fulcral da primeira patente de invengao
sobre ser vivo - a patente Pasteur® -, a evolugdo das preocupagdes juridico-normativas
sobre a possibilidade de extensdo do sistema de patentes existente para proteger as
invengoes relacionadas a seres vivos e material bioldgico. A parte final desse apartado
inicial do capitulo sera dedicada a andlise da legislacdo especifica dos Estados Unidos e
determinadas decisdes dos tribunais daquele pais, relativas a protecdo de seres vivos e aos
direitos de inventores e desenvolvedores de novas variedades vegetais (especificamente,
Diamond vs. Chakrabarty, Ex parte Hibberd e J.E.M AG Supply, Inc. v Pioneer Hi-Bred
International, Inc.). Isso porque a partir dessas decisoes, passou-se a admitir, nos Estados
Unidos, que invengdes envolvendo seres vivos e novas variedades vegetais poderiam ser
protegidas também pelo sistema de patentes, com relevante impacto na negociagdo do

Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights (TRIPS) de 1984.

5 A referéncia ¢ link para a versdo digital da patente serdo oferecidas a seguir.
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Neste contexto, serdo situadas as questdes ético-morais correlatas, tais como
seguranga, saude e preservagdo e aproveitamento da biodiversidade, na medida em que
essas questdes possam ser entendidas como parte dos limitantes para a aplicacdo do
sistema de patentes as invengdes biotecnologicas, desde a Convengdo da Unido de Paris
(CUP), de 1883, até o advento do TRIPS, de 1994. Tratar-se-4, ademais, de procurar
identificar quais questdes ético-morais geralmente colocadas para limitar a incidéncia da
protecdo de invengdes biotecnoldgicas pelo sistema de patentes ndo dizem respeito as

novas variedades vegetais.

A partir desse debate, passar-se-a a analise preliminar da CUP, em que serdo
abordados aspectos técnico-especificos relevantes para a discussdo da questdo sobre a
extensdo do sistema de patentes para as invengdes biotecnologicas. Especificamente
tratar-se-a4 do que pode ser considerado invengao e do que pode ser patenteado de acordo
com o sistema proveniente da CUP. Identificados esses limites, passar-se-4 a uma
comparagdo preliminar com a abrangéncia do TRIPS nos mesmos quesitos. O objetivo
dessa comparagao preliminar ¢ identificar como o sistema passou a abarcar esses novos

objetos de protecao.

Tendo em vista as conclusdes dessa primeira noticia histérica, perguntar-se-a a
respeito da protegdo especifica ao desenvolvimento de novas variedades vegetais e sua
relagdo com esse processo histdrico de estruturacao do sistema de patentes. Em primeiro
lugar, procurar-se-a identificar as primeiras tentativas de regular o desenvolvimento de
novas variedades vegetais para, depois, identificar as preocupagdes que levaram a criacao
da UPOV, que inaugura o primeiro intento de sistematizar a prote¢ao das cultivares como
objeto juridico especifico. Nesse ponto, perguntar-se-4 se essa regulamentagdo especifica
afasta o sistema de patentes para a protecao das cultivares. Essa andlise servira de base
para aprofundar o debate sobre eventuais conflitos entre os dois sistemas de protecao —

patentes e cultivares — nos Capitulos 3 e 4.

Antes de adentrarmos na andlise das condigdes e critérios para protecdo das
invengodes biotecnoldgicas no Brasil, mister se faz analisar os antecedentes regulatorios
em nivel internacional, que serviram de base para a legislagao nacional relativa a patentes

de invengdes biotecnoldgicas. Tal analise se mostra de fundamental importancia tendo



em vista o carater internacional da propriedade intelectual.® Segundo Maristela Basso, "é
imprescindivel seu estudo [dos tratados relativos a propriedade intelectual] a luz do

direito internacional. Considerando-se dois tempos: antes e depois da OMC-TRIPS."’

1.2 Biotecnologia

Preliminarmente, ha que se contextualizar este trabalho na esfera da biotecnologia,
pois € na exploragdo econdmica das invengdes biotecnoldgicas que encontraremos 0s
impactos dos requisitos e condigdes para a protecdo dos direitos de propriedade
intelectual a elas relativos. Nesse sentido, procuramos delimitar o conceito de

biotecnologia para balizar as indagagdes e investigacoes deste trabalho.

Segundo a Convencdo sobre Diversidade Biolégica®, acordo aprovado durante a
Conferéncia das Nagoes Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento — ECO-92,
realizada na cidade do Rio de Janeiro em 1992: "biotecnologia significa qualquer
aplicagdao tecnologica que utilize sistemas biologicos, organismos vivos, ou seus

derivados, para fabricar ou modificar produtos ou processos para utiliza¢do especifica®”.

A Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), 6rgao filiado as
Nacdes Unidas, em recente defini¢do, entende que: "biotechnology concerns living
organisms, such as plants, animals, seeds and microorganisms, as well as biological
material, such as enzymes, proteins and plasmids (which are used in "genetic

engineering")®”.

¢ Neste trabalho, deixaremos de abordar as posigdes doutrinarias no tocante a terminologia apropriada para
designar os direitos intelectuais dos autores e dos inventores. Adotaremos a expressdo "propriedade
intelectual” para abranger, de um lado, os direitos autorais e conexos e, de outro lado, a propriedade
industrial.

7 BASSO, Maristela., O direito internacional da propriedade intelectual., Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2000, p.23.

8 Convengdo sobre Diversidade Biologica (CDB) foi assinada durante a Conferéncia das Nagdes Unidas
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada na Cidade do Rio de Janeiro, no periodo de 5 a 14 de
junho de 1992 e aprovada pelo Decreto Legislativo N° 2/1994, e promulgada pelo Decreto N° 2.519 de 16
de marco de 1998.

° CDB, Art. 2°.

1 Em tradugdo nossa: "A biotecnologia diz respeito a organismos vivos, tais como plantas, animais,
sementes ¢ microrganismos, bem como a material bioldgico, como enzimas, proteinas ¢ plasmideos (que
sdo utilizados na "engenharia genética")"OMPI, WIPO Intellectual Property Handbook. Segunda. Ed.
Genebra: WIPO, 2008. p. 442, par. 7.42



Na literatura especializada, também podemos encontrar definigdes, em que se
procura de alguma forma delimitar o conceito de biotecnologia seja em funcdo dos
conhecimentos e tecnologia utilizados, seja em func¢ao da natureza biologica dos produtos

ou servigos que se pretenda obter com a aplicagao de tal tecnologia.

Nessa linha, REMEDIO MARQUES, entende que biotecnologia se refere a:

[...] tecnologias que mobilizam os organismos ou as matérias biolégicas para obter ou
modificar produtos (id est, outras matérias bioldgicas ou inclusivamente matérias ndo
biolégicas), fazendo, para o efeito, uso das técnicas de manipulagdo genética, as quais ndo
ocorrem naturalmente??.

BARBOSA, em defini¢do concisa, conceitua biotecnologia como: "uso dos
conhecimentos e experiéncias relativas a biologia para produgdo mediata ou imediata

de bens e de servicos*?".

Aproveitando o esfor¢co empreendido pelos autores das defini¢des acima, propoe-

se, para os fins deste estudo, que se tome, como defini¢do para o termo, o seguinte:

Biotecnologia consiste na aplicacdo de qualquer tecnologia para intervengao
em organismos vivos ou materiais biologicos, com o propdsito de
desenvolver produtos ou processos a eles diretamente relacionados.

Na elaboragao da sugestdo de defini¢do acima, procurou-se evitar qualquer termo
que possa implicar qualificacdo ou limitacdo no que concerne ao tipo ou natureza dos
conhecimentos ou das técnicas utilizaveis ou utilizadas na intervencao a ser conduzida
em seres vivos ou materiais bioldgicos. Da mesma forma, objetivou-se evitar qualquer
limitagdo ou restri¢do no tocante aos produtos, processos ou servicos que se pretenda

obter com a aplicagdo das biotecnologias.

Nesse ponto, cabe reforcar o entendimento de que todos e quaisquer conhecimentos
ou técnicas que possam vir a ser utilizados para intervencao em seres vivos € materiais

bioldgicos integram a biotecnologia, bem como que todos os seres vivos € materiais

" REMEDIO MARQUES, J.P. Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual (Volume I). Lisboa: Editora
Almedina. 2007. p. 25 e 26.

2. BARBOSA, Denis Borges. Biotecnologia e Propriedade intelectual (2002). Disponivel em
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/80.doc. Acesso em 10 de janeiro de 2019.
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biologicos podem ser objeto de intervengdo no ambito da biotecnologia, sendo

desnecessario qualifica-los ou exemplifica-los.

Pode-se, inclusive, avangando nessa linha de raciocinio, concluir que a
biotecnologia ndo requer necessariamente o efetivo desenvolvimento de produtos,
processos ou servicos. A mera aplicacao de conhecimentos e técnicas para intervencao
em seres vivos ou materiais biologicos, ainda que resulte infrutifera, ainda que constitua
mero teste de novos conhecimentos e técnicas, seria suficiente para caracterizar uma

intervengao biotecnologica.

A questdo aqui ¢ estabelecer como condi¢ao essencial para o conceito de
biotecnologia a necessdria intervencdo em seres vivos ou materiais biologicos e o
proposito (ainda que ndo imediato ou direto e mesmo que ndo bem-sucedido) de
desenvolvimento de produtos, processos ou servicos diretamente relacionados com a

intervengdo em seres vivos ou materiais biologicos.

Assim, ainda que se desenvolva por meio da utilizagdo de conhecimentos e técnicas
relativas a biologia, produto, processo ou servico que prescinda de intervengdo em seres
vivos ou materiais bioldgicos, ndo se esta a falar de biotecnologia, mas de qualquer outra
tecnologia (e.g., o desenvolvimento de um adesivo com base no estudo e conhecimento

das caracteristicas das patas das lagartixas'?).

Por outro lado, mesmo para produtos, processos ou servicos que ndo sejam
diretamente relacionados a biologia, poder-se-ia falar em biotecnologia na medida em
que envolvam invencdes biotecnoldgicas (e.g., a utilizagdo de moléculas de seres vivos

em computadores'?).

Um outro aspecto a ser preliminarmente tratado ¢ a aparente dicotomia entre
biotecnologia e o desenvolvimento de novas variedades vegetais. Em consonancia com o
exposto acima, poder-se-ia argumentar que, de um ponto de vista conceitual, ndo ha
qualquer limitagdo com relagdo aos seres vivos e materiais biologicos aos quais a
biotecnologia possa ser aplicada ou desenvolvida e que, portanto, biotecnologia engloba

o desenvolvimento de quaisquer produtos, processos € servigos a partir da intervengao

13Como se vé nesta noticia da revista Nature, disponivel em:
http://www.nature.com/nmat/journal/v2/n7/full/nmat917.html. Acessado em 13 de junho de 2017.

14A intrigante area se noticia em: https://www.ercim.eu/publication/Ercim_News/enw43/mc_caskilll.html.
Acessado em 10 de junho de 2017.
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em seres vivos ou materiais biologicos (inclusive em seres humanos e seus materiais

biologicos), entre os quais o desenvolvimento de novas variedades vegetais.

Nao haveria, portanto, em principio, razdo para tratamento normativo distinto no
tocante a protecao dos direitos relativos a invengdes biotecnoldgicas e aqueles relativos
ao desenvolvimento de novas variedades vegetais, salvo se, como se vera, a preocupagao
com a protecao de tais direitos venha a levar em conta objetivos distintos e nem sempre
compativeis entre a generalidade das invengdes e criagdes envolvendo seres vivos e
variedades vegetais em particular. Exatamente por isso, tendo em vista a existéncia de um
sistema especifico para a protecdo do desenvolvimento de novas variedades vegetais, '’
poder-se-ia argumentar também que uma das razdes para o surgimento de uma
normatividade especifica para a prote¢do do desenvolvimento de novas variedades
vegetais seria a auséncia de perfeita adequagao do sistema de patentes para essa categoria

de criagao intelectual.

Guardadas as devidas peculiaridades, situa¢do similar ocorreu com os programas
de computador, para os quais, a despeito de sua aplicagdo eminentemente industrial,
decidiu-se estender o manto da legislacdo protetiva dos direitos autorais (propria das
criacOes literarias, artisticas e cientificas) e, ainda, legislacdo especifica para regular

peculiaridades atinentes a exploragio comercial dos programas de computador!¢,

No entanto, no caso da biotecnologia cabe perguntar: quais foram as circunstancias
e as razdes que resultaram na criagdo desse sistema especifico para protecdo do
desenvolvimento de novas variedades vegetais? E, ademais, quais sao os efeitos juridicos

decorrentes dessa dicotomia?

Essencial ressaltar que referidas indagagdes serviram para balizar o esforco
empregado nesse trabalho para esbogar o conceito de biotecnologia acima proposto, o
qual servirda de base para analisar os requisitos e condi¢des para patentes de invencgoes

biotecnoldgicas no Brasil.

Ha que se adiantar que nem todas as invencdes biotecnoldgicas sdo passiveis de

protecao por direitos de propriedade intelectual, seja em funcao das restricdes gerais

15 TRIPS: Art. 27 (3) b; Lei n° 9.279 de 14 de maio de 1996 ("Lei de Propriedade Industrial"), Artigos 10
e 18; Lei n® 9.456/1997 ("Lei de Cultivares").

16 Lein®9.610 de 19 de fevereiro de 1998 ("Lei de Direitos Autorais") e Lei n° 9.609 de 19 de fevereiro de
1998 ("Lei do Software").
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impostas pelo sistema de patentes, seja em func¢do de restricoes relacionadas
especificamente as invengdes na area de biotecnologia, como se tratard posteriormente.
Assim, por que um sistema especifico para as novas variedades vegetais? E o que se passa
a examinar, em uma breve noticia historica do desenvolvimento da normatividade

internacional correlata.

1.3 O uso cientifico e comercial de seres vivos e material biologico e as
preocupacdes ético-morais para manipulacio e exploracio
comercial de invencdes biotecnologicas e desenvolvimentos
vegetais.

A discussao acerca das condigdes de desenvolvimento, uso e apropriagao das
biotecnologias e das invengdes envolvendo seres vivos e material bioldgico suscita
questionamentos envolvendo a humanidade. A ideia de se patentear seres vivos confronta
diretamente com questdes morais, éticas, socioecondmicas e culturais. Parece
fundamental, portanto, abordar, ainda que superficialmente, a evolucao das preocupagoes
ético-morais que circundam a possibilidade de extensdo do sistema de patentes para

proteger as invengdes relacionadas a seres vivos e material bioldgico.

Neste contexto, serdo aqui situadas as questdes ético-morais correlatas, tais como
seguranca, saude e preservagdo e aproveitamento da biodiversidade, na medida em que
essas questoes possam ser entendidas como parte dos limitantes para a aplicagao do

sistema de patentes as invengdes biotecnologicas.

Virias sdo as disposi¢des constitucionais que relativizam a propriedade intelectual
sobre seres vivos € matéria biotecnoldgica, ja4 que a vinculam ao interesse social,
considerando-se que esse interesse nada mais ¢ do que decorréncia das necessidades da
sociedade ou de partes dela e ndo s6 de individuos. O fato ¢ que a distingdo entre direitos
sociais e individuais mais se evidencia como de ordem conotativa, uma vez que ndo ha
como se recusar o entendimento de que os direitos sociais se fundamentam em preméncias
de individuos, mas de natureza coletiva. Nao se cuida, portanto, de priorizar os interesses
de uns em prejuizo dos de outros, mas, tdo-somente, de relativizar os interesses
individuais para resguardar os interesses da maior parcela da sociedade, reservando

especial atencdo aos direitos sujeitos a tutela do Estado.
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Embora seja razoavel defender que, mesmo no tocante a biotecnologia, seres vivos
e materiais bioldgicos, o desenvolvimento tecnologico depende da protecdo da
propriedade intelectual a eles relativas, ndo ha como negar a dificuldade de dimensionar
a magnitude dos riscos que advém como consequéncia da concessdo do direito de
exclusiva no tocante a tais invengdes. Como, por exemplo, defender a concessdo de
patente para uma inven¢ao que envolve um ser vivo e dessa forma assegurar a
exclusividade de exploragcdo comercial de um ser vivo para uma s6 pessoa? Tal questdo
foi abordada no célebre caso Diamond vs. Chakrabarty apenas do ponto de vista
normativo. Mas seria sustentavel o patenteamento de uma alteragdo genética que resulte

num animal (ainda que Util ao ser humano) que desenvolva uma doenca letal e dolorosa?

Sob a perspectiva utilitarista, de acordo com a teoria desenvolvida por John Stuart
Mill, pode-se dizer que se destes animais se extrai um bem comum (como a possibilidade
de avangos nos estudos da cura de determinada doenca), entdo tal modificagdo serd

eticamente aceitavel.!”

Segundo SAN EPIFANIO, sob a perspectiva da ética utilitarista, o uso eticamente
aceitavel da biotecnologia moderna ocorreria quando os beneficios que podem derivar do
mesmo compensam os prejuizos que possam ser associados a ele. Desse modo, qualquer
aumento da qualidade de vida humana ou animal serd considerado como beneficio, sendo
prejudicial aquilo que cause enfermidade, sofrimento ou algo que diminua a qualidade de

vida.'®

Deve-se, portanto ponderar entre as utilidades sociais e os riscos que as utilidades
podem acarretar. Para alguns, a impossibilidade de predizer as consequéncias de
introduzir organismos modificados geneticamente na natureza ja tornaria impossivel o
balanceamento entre os beneficios e os prejuizos. Em acréscimo, existe sempre a
possibilidade de que as espécies modificadas sejam inocuas ou ainda se adaptem ao

ambiente sem causar transtornos.

17 MILL, John Stuart. Utilitarismo. Porto: Porto Editora, 2005.

8 SAN EPIFANIO, Leire Escajedo. Avangos biotecnologicos e meio ambiente: implicagdes éticas €
juridicas da Biosseguranca in CASABONA, Carlos Maria Romeo; QUEIROZ, Juliane Fernandes (Coord.).
Biotecnologia e suas implicagdes ético-juridicas. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p. 392.
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J4 se defendeu,” contudo, que, mesmo a luz desta teoria, a modificacdo genética de
animais ndo ¢ aceitavel. Para tal, sustentam que se for desenvolvida num animal uma
patologia que existe nos seres humanos, entdo havera grandes hipoteses de o animal vir a
desenvolver essa nos mesmos termos que o homem. Deste modo reduz-se
substancialmente a utilidade destes animais, pois esta-se a replicar algo que ja existe.
Assim, pergunta-se: serda moralmente defensavel o estabelecimento da defini¢do de um
nivel de dor, sofrimento, ansiedade e medo aceitavel nos animais? E se aceitamos tal
posi¢do, onde esta a humanidade e a racionalidade que nos permite considerarmo-nos

superiores aos demais animais e, portanto, merecedores de especial prote¢ao?

\

Outra preocupacdo que se levanta ¢ relacionada a integridade das espécies.
Admitindo-se a ideia de que existe uma ordem natural e que cada espécie tem o direito a
integridade natural de sua composigao genética, entdo ndo poderiamos aceitar a atribui¢ao
de patentes que modifiquem este mesmo direito. E, partindo desta mesma ideia, teriamos
de nos interrogar — que natureza assume um rato com um gene de uma doenga que afeta
apenas os seres humanos? E um rato stricto sensu? Ou ja sera parte humano? Ou serd uma
quimera? A essa preocupacao deve-se somar a preocupacao relacionada aos riscos que
uma modificacao genética em um ser vivo poder acarretar a sustentabilidade ambiental e

a biodiversidade da espécie.?’

Em 1991 requereu-se patente para a recombinacado artificial de um fragmento de
DNA no qual se encontra contida uma proteina humana, a relaxina. Inicialmente, o gene
foi descoberto apos ter sido retirado de uma mulher gravida (com o consentimento desta).

De modo a produzir a proteina de forma suficiente para explorar os seus usos terapéuticos,

19 ORLANS, F. Barbara et Al. The Human Use of Animals: Case Studies in Ethical Choice, Nova lorque,
Oxford University Press, 1998, p. 95.

20 Paradigmatico e relevante para exemplificar essa questdo é o pedido de patente solicitado pela Harvard
Medical School, no inicio da década de 1980, para um rato geneticamente modificado, com alta propensao
para desenvolver cancer, gerado por intermédio da inclusdo de um gene capaz de induzir o crescimento de
tumores cancerigenos no animal. O "oncomouse", como assim foi designado, foi considerado como um
valioso meio para pesquisas sobre o cancer e sua patente foi pleiteada em diversos paises além dos Estados
Unidos. Além de questdes éticas, como as levantadas neste trabalho, o pedido teria gerado questionamentos
relativos a patenteabilidade dessa invengao sob o sistema de patentes, tais como: (i) caberia a concessao de
patentes para animais ou variedades animais, mesmo quando atendessem aos critérios de patenteabilidade?
Nesse tocante, veremos que Diamond v. Chakrabarty ja decidiu pela patenteabilidade de seres vivos, nos
Estados Unidos. Nesse caso também o Escritorio Europeu de Patentes entendeu que a invengdo do
oncomouse ndo implicaria violagdo da ordem publica, ja que, segundo a teoria utilitarista, os beneficios
potenciais para a humanidade contrabalanceariam o sofrimento do animal. Sobre o assunto, a Organizagdo
mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) apresenta interessante artigo, abordando a posi¢do de diversos
paises sobre esse pedido de patente. Disponivel em
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2006/03/article_0006.html. Acesso em 13 de janeiro de 2019.
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foram utilizadas técnicas de clonagem. Tal pedido teria encontrado oposicdo com
argumentos de naturezas distintas. Do ponto de vista juridico considerou-se ser contraria
a ordem publica, bem como ndo possuir a novidade necessaria para ser objeto de patente,
sendo, portanto, uma mera descoberta. Ja em nivel ético defendeu-se que extrair um gene
do corpo humano constituiria um caso de ofensa a dignidade da pessoa humana, que
limitava a autodeterminacdo da mulher, que poderia até ser visto como um caso de
escraviddao moderna, dado que a extra¢do do gene da mulher seria feita com propdsito
comercial e, por ultimo, que a propria patente nunca poderia ser admitida pois, do

contrario, levaria a que se admitisse patentes sobre o ser humano.

Importa, portanto, apontar aqui duas linhas distintas de raciocinio — a linha ética do
dever ser e a linha da ética consequencialista. Estas se baseiam: (i) na possibilidade de
que a obten¢ao de patentes sobre uma parte do corpo humano poderia configurar um caso
de violagdo da dignidade da pessoa humana; e (ii) na hipotese da patente de genes

humanos poder gerar consequéncias nefastas para o ser humano, respectivamente.

Desta distingdo surge a necessidade de se esclarecer o que se entende por dignidade
da pessoa humana. Em inumeros diplomas de varios ordenamentos juridicos encontramos

a consagracao deste principio. Mas o que se encontra realmente contido neste conceito?

Se aceitarmos que os genes sdo parte integrante da pessoa humana e como tal
merecedores da mesma protecdo que ¢ dada ao ser humano, entdo a resposta surge clara

e simples no sentido de vedar de todo a patenteabilidade de genes humanos.

No entanto esta linha de raciocinio levantaria diversos problemas, pois
considerarmos que o ser humano ndo ¢ mais que a soma dos seus genes seria uma
perspectiva extremamente redutora da condi¢gdo humana. Mas entdo, o que ¢ o ser

humano? Seré possivel definir este através de uma mera analise cientifica dos seus genes?

Visto sob esta perspectiva, entdo, podemos ver que as patentes de genes humanos
poderdo constituir uma limita¢do a autodeterminagdo porque se cada pessoa pode dispor
do seu corpo, entdo podera também dispor dos seus genes. Assim, a atribuicdo de um
direito de exclusiva a determinada entidade sobre os genes levard a uma limitagao das

opgoes individuais para a exploragao do proprio corpo.
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Mais ainda, também aqui a dimensao religiosa ganha relevancia, pois o cristianismo
defende que o homem ¢ uma criagao de Deus, feito a imagem e semelhanga deste e que a
este pertence. Assim, ao ser a Criagdo®' que d4 dignidade a vida humana, esta encontrar-
se-ia protegida como um todo, incluindo os seus genes. Desta forma, ndo seria possivel
aceitar-se a patenteagao de genes humanos, pois estar-se-ia a atribuir ao homem algo que

provém da (e que pertence a) criagdo divina.

Numa observagao final, podemos concluir que a unica consideragdo que nos parece
ser clara quanto a essa matéria ¢ a necessidade de um poderoso balango entre os diversos
interesses a ter em conta quanto a natureza destas patentes, algo que deve ser ponderado
ndo s6 a luz do Direito, mas sim dos muitos prismas que refletem sobre este tema. Nesse
tocante, cabe aqui ressaltar que até mesmo do ponto de vista ético ¢ possivel estabelecer
certos limites aos direitos concedidos pelo sistema de patentes, ou seja, a defesa dos
interesses dos inventores ¢ passivel de restricdo quando se leva em consideragdo os
interesses €éticos e sociais mais relevantes. Cabe, assim, sempre indagar em que situagdes

se pretende que tais interesses éticos e sociais prevalecam.

Em suma, pergunta-se, sob o ponto de vista dos valores juridicos, até que ponto, em
nome da prote¢do da propriedade intelectual das invengdes biotecnologicas, pode-se
admitir riscos aos direitos individuais do ser humano, a integridade das espécies, a
biodiversidade e a0 meio ambiente? Esse debate tem implica¢des indiretas, apenas, com
relagcdo ao tema das novas variedades vegetais e também sobre ele abunda a literatura, de
modo que ficamos, apenas com a pergunta, de implicagdo direta para nosso tema: se os
avangos resultantes da biotecnologia podem contribuir para os interesses universais da
humanidade — como por exemplo, a extingdo de toda a fome no mundo — esses avangos
podem ser explorados por uma empresa sob a forma de direitos de exclusiva? Ou, de
outro lado, a seguranca dos conhecimentos biotecnologicos que geram esses avangos deve
estar em pauta na utilizagdo em larga escala da tecnologia desenvolvida? Enfim, as
perguntas abundam, no campo da ética, o que apenas nos indica a importancia de tratar

com responsabilidade as solu¢des normativas para a tematica.

21 Nos referimos ao termo cristdo.
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A seguir explicitar-se-ao alguns dos problemas juridicos que concretamente se
encontraram com o avango dos conhecimentos biotecnoldgicos e sua utilizacdo

comercial.
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1.4 Os Direitos de propriedade intelectual de novas variedades vegetais
no ambito internacional

Os direitos de propriedade intelectual relacionados as inovagdes no campo da
biotecnologia sdo objeto de diversos tratados internacionais, dentre os quais podemos,
por sua relevancia, destacar a Convengao da Unido de Paris (CUP), a Convengao da Unido
Internacional para Protecao das Obtengdes Vegetais (UPOV) e o Acordo sobre Aspectos
de Direito de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (TRIPS) que balizaram,
em diferentes momentos, a legislacao brasileira de propriedade industrial e de prote¢ao

de cultivares.

1.4.1 O caso Pasteur

Um dos primeiros casos conhecidos de concessdao de protecdo de propriedade
industrial no campo da biotecnologia foi a patente concedida em 28 de janeiro de 1873
pelo Escritério Norte-Americano de Patentes a Louis Pasteur para um processo de
fermentagdo de levedura que garantiria fabricagdao de cerveja de melhor qualidade e em
maior quantidade e, ainda, menos suscetivel a variacdes de clima e condicdes de

transporte e armazenamento?2.

Tal patente ja permitia antever os questionamentos atuais acerca da prote¢cdo ao
desenvolvimento de seres vivos, na medida em que o processo estava baseado na
obten¢do de levedura livres de germes. Note-se que a concessdo da patente foi para o
processo de fermentagdo e nao propriamente para a levedura obtida, o que permite um

paralelo relevante com a questdo da concessdo de patente de processo que resulte na

22 Na descricdo da carta patente No. 135,245, de 28 de Janeiro de 1873, Pasteur assim detalha seu processo:
"... process of brewing without the presence in-the wort of atmospheric air, my invention has for its object
to produce a better quality and greater quantity of beer from the same quantity and quality of wort, and to
afford a beer which shall also embody the quality of greater degree of unalterableness during time and
changes of climate, in transportation and use; and to these ends my invention consists in expelling the air
from the boiled wort while confined in a closed vessel or closed vessels, and then cooling it by the
application of sprays of water to the exterior of such vessel or vessels, as will be hereinafter more fully
explained". A descricdo da patente americana de Louis Pasteur pode ser encontrada em:
https://patents.google.com/patent/US135245A/en.

19



obten¢do de uma nova variedade vegetal, inclusive no tocante as questdes éticas dai

resultantes.

1.4.2 A Convencio da Unido de Paris (CUP)

Apenas dez anos ap6s a concessao da patente de Louis Pasteur, portanto em 1883,
foi editada a CUP para a protecao da propriedade industrial, com o objetivo de incentivar
a protecao de invengdes nessa area, estabelecendo principios gerais e tratamento igual aos

nacionais dos paises signatarios.

Foi uma exposicdo internacional promovida em Austria, em 1873, que teria
desencadeado os debates acerca da necessidade de se estabelecer um acordo internacional
para protecao juridica dos inventos a serem expostos. Isso porque os Estados Unidos
teriam se recusado a enviar qualquer invento ja que nao haveria qualquer prote¢do para
os mesmos. De acordo com o professor BARBOSA:

[...] inexistindo, & época um sistema internacional de patentes, nem mesmo se concebia um
sistema especifico de protecdo dos inventos remetidos as exposi¢des internacionais. O
protesto do governo americano gerou ou, pelo menos, alimentou o argumento dos industriais
e dos advogados em favor de um tratado internacional que instituisse um sistema
internacional de protegdo a tecnologia. Para levar a cabo tal projeto, promoveu-se, em 1878

uma conferéncia em Paris e, em 1880, comecou a parte substantiva das discussdes que vieram
gerar, em 1883, a Convengdo de Paris.??

Cabe ressaltar que at¢ o momento a CUP ja teve sua redacdo revisada seis vezes, a
ultima em Estocolmo em 1967, sempre com o intuito de se aperfeigoar a regulamentacao
dos mecanismos de protecao da propriedade industrial visando a internacionalizacao da
tecnologia e dos mercados de produtos. Sua atualizagao constante permite que se encontre

em vigor ja ha mais de um século.

Doutrinadores entendem que uma das razdes para que a CUP possa ter logrado tal
facanha ¢ que a CUP ndo impds como premissa a uniformizacao das legislacdes nacionais

e tampouco condicionou o tratamento aos paises signatarios a obrigagao de estabelecerem

3 BARBOSA, Denis Borges, Tratado de Propriedade Intelectual, Tomo 1. p. 622.
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em suas legislagdes internas um escopo minimo a ser protegido pela propriedade

industrial.

Segundo a professora Maristela Basso, a CUP ultrapassa o objetivo comum de
resolver conflito de leis ou garantir o gozo dos direitos de estrangeiros, tratando do direito
material dos estados unionistas (os estados membros da Unido): "4 Unido de Paris
implica uma legislagdo convencional superior (considerando a pratica de até entdo),

instituindo dois principios: o tratamento nacional e o tratamento unionista."*

O principio do tratamento nacional (Artigo 2 da CUP) prevé que os nacionais de
qualquer pais membro da unido gozarao, em todos os demais paises da unido, dos mesmos
direitos que suas leis nacionais concedem, sem prejuizo dos direitos estabelecidos na
convengdo, com a mesma prote¢ao e medidas legais em caso de violagdo de seus direitos,

desde que observadas as formalidades impostas aos nacionais.

O Artigo 2 da Convengao de Paris, estabelece que:

[...] os nacionais de cada um dos paises membros da Unido gozardo, em todos os outros paises
da Unido, no que se refere a protecdo da propriedade industrial, das vantagens que as leis

respectivas concedem ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuizo dos

direitos especialmente previstos na presente Convengdo. >

Dai decorre também o principio do tratamento unionista, o qual repousa no fato de
que o tratamento dado pelas legislagdes nacionais, ndo pode se dar em detrimento dos
direitos assegurados pela CUP. A esse respeito, levantou-se a época questdo relevante
sobre contarem os nacionais, nas suas relagdes internas, com a faculdade de invocar os
direitos concedidos pela CUP quando mais favoraveis que os previstos pela legislagao
nacional. Maristela Basso recorda, nesse tocante, que a CUP:

[...] fixa um standard minimo, abaixo do qual nenhum pais unionista pode ficar. Disso decorre
que os individuos nao podem ter menor prote¢ao do que a conferida pela convencao que seu
pais ratificou. Os tratados ratificados se incorporam ao direito interno e, em consequéncia,

ao patrimoénio juridico das pessoas. Assim, as vantagens da CUP beneficiam os individuos
em suas relagdes internas e em outros paises da unido.?

Outro principio relevante estabelecido na CUP ¢ o principio da prioridade (Artigo

4 da CUP) que estipula que aquele que houver apresentado pedido de patente ou registro

24 BASSO, Maristela. O direito internacional da propriedade intelectual. p. 74 e 75.
25 Convengao de Paris, Artigo 2, (1)
26 BASSO, Maristela. O direito internacional da propriedade intelectual. p. 76.
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de marca num dos paises da unido gozara de um prazo de prioridade de doze meses (ou
seis meses para marcas) para depositar o mesmo pedido em qualquer dos paises membros
da unido sem perder o direito a prioridade. Tal principio impde, como consequéncia, que
para apuracao do estado da técnica de uma patente local devam ser consideradas as
patentes depositadas no exterior um ano antes. Segundo BARBOSA, ainda que possa ser
considerado contrario aos interesses dos paises em desenvolvimento, "como é claramente
depreendido a prioridade é essencial para a criagdo de um sistema internacional de

patentes."’

O texto original da CUP nao trata especificamente de biotecnologia ou de invengdes
biotecnoldgicas, mas menciona que a prote¢do da propriedade industrial abrangera
"produtos da agricultura "**. Da mesma forma, o texto atual da CUP, de 1967, determina
(Artigo 1, paragrafo 3) que a propriedade industrial deverd ser entendida em sua
concepgdo mais ampla, estendendo-se nao s6 a industria e ao comércio, mas igualmente
"as industrias agricolas (vinhos, graos, folhas de fumo, frutas, gado, etc.), extrativas e a
todos os produtos manufaturados ou naturais", mencionando expressamente frutas, flores

€ animais.

De fato, o Artigo 1, paragrafo (2) da CUP estabelece que:

(2) A protegdo da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invengao, os modelos
de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de servi¢o, 0 nome comercial e
as indicagdes de procedéncia ou denominagdes de origem, bem como a repressdo da
concorréncia desleal.

E o paragrafo (3) do mesmo Artigo 1, estabelece a CUP:

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

27 BARBOSA, Denis Borges. Tratado de Propriedade Intelectual, Tomo I. p. 637.

28 CUP, Edigao de 1883. Art. 1°, Protocolo 1°: As palavras propriedade industrial devem ser entendidas em
sua acepcdo mais lata, no sentido de que se aplicam ndo s aos produtos da industria propriamente dita,
mas igualmente aos produtos da agricultura (vinhos, cereaes, fructas, gado, etc.) e aos productos mineraes
entregues ao commercio (dguas mineraes, etc.).
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Como se vé, nao ha qualquer restri¢ao no tocante as criagdes passiveis de protecao
pela propriedade industrial, podendo-se considerar abrangidas, inclusive, invengdes
biotecnoldgicas. Nao que todos os direitos de propriedade industrial devam ser
assegurados a todas as espécies de criagdes passiveis de protecao. Conforme esclarece
BODENHOUSEN, no "Guide to the application of the Paris Convention for the

Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967":

(b) The meaning of the provision is not that all subjects of industrial property indicated in
paragraph (2) of Article I, such as patents, trademarks, etc., shall apply to all activities and
products mentioned in paragraph (3). There is therefore no obligation for the member States
to grant patents for wine, cattle or fruit, or to protect trademarks with respect to minerals. The
purpose of the provision is merely to avoid excluding from the protection of industrial
property activities or products which would otherwise run the risk of not being assimilated
to those of industry proper.5 The various industrial property rights will, however. be applied
to those activities and products only in so far as appropriate.

Assim, ainda que ndo contenha mengao expressa a biotecnologia, a CUP permite
que a propriedade industrial proteja, ainda que indiretamente, inovagdes no campo da
biotecnologia. Tal entendimento, como se vera adiante, tera essencial relevancia para a

concessao de patentes a invengdes envolvendo seres ou materiais vivos.

Isso porque a CUP ndo se propunha, tal como a maioria dos tratados internacionais
até entdo, a estabelecer uma comunidade internacional com propdsitos politicos ou

militares. Como ensina BASSO:

[...] as Convengdes de Paris e de Berna trazem um dado novo, extremamente significativo,
por serem preponderantemente juridicas. [...] As Convengdes de Paris e Berna
proporcionaram que a ordem juridica internacional comegasse a se voltar diretamente para
os individuos, onde quer que estivessem, a fim de lhes reconhecer direitos fundamentais e
protege-los, o que configura a propria nogdo de direito, obra do homem para o homem. Sob
esta Otica, as convengdes de Paris e Berna representam um passo significativo para a
celebracdo de convengdes internacionais em matéria de direito privado, bem como implicam
arenuncia dos estados a faculdade de regular de forma independente uma matéria de extrema
importancia e de interesse, em principio, eminentemente individual.*

Disponivel em: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf, acessado em
19/06/2017.
30 BASSO, Maristela, O direito internacional da propriedade intelectual. p. 108.
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1.4.3 A Protecio de variedades vegetais nos Estados Unidos

Nos Estados Unidos, desde 1930, por for¢a do Plant Patent Act (PPA) se estende a
protecao via patente aos desenvolvedores de novas variedades de plantas passiveis de
propaga¢do assexuada - ou seja, aquelas cuja reproducdo ndo se da por intermédio de
sementes (exceto no tocante aquelas propagadas via tubérculos, ja que a parte da planta
usada para propagacao ¢ igualmente comercializada como alimento humano ou animal),
bem como as plantas descobertas no estado selvagem (novas, portanto), desde que se
demonstrasse a pratica da reproducdo sexuada dessa nova variedade antes da data do

pedido.
REMEDIO MARQUES esclarece que:

[...] enquanto alguns Estados europeus (maxime, a Checoslovaquia e a Franga) instituiam,
na década de vinte do século passado, sistemas de inscricdo e registro de variedades de
plantas agricolas, bem como sistemas de controlo de sementes — que permitiam, nalguns
casos, a utilizagdo temporaria exclusiva de uma marca oficial com vista & comercializagdo de
tais plantas e do respectivo material de multiplicacdo — nos Estados Unidos seguiu-se a via
da criacdo de um especifico regime de direito de patente apto a assegurar o exclusivo da
propagacao de certo tipo de plantas, as plantas assexuadas, mas nem todas, pois as batatas
ficaram excluidas dessa protegdo, exclusdo que foi mantida e alargada em 1952-, por forma
a excluir da protegdo todas as plantas assexuadas propagaveis através de tubérculos (ja que
se cura do unico grupo de plantas de entre as plantas assexuadas que se reproduz através da
parte da planta que ¢ comercializada como alimento humano ou animal ), bem como as
plantas descobertas no estado selvagem ("...plant found in uncultivated state") e a incluir o
hibridos e as plantas assexuadas de variedades resultantes de mutacdes -, quando este regime
foi alterado e incluido no § 161 e segs. do Patent Act (§161 do Titulo 35 do U.S.C).

Sob o regime do PPA ¢ exigido, para concessao de registro de uma nova planta, que
amesma seja nova e distinta, nao sendo requerido a comprovagao de utilidade. A protegao
concedida destina-se apenas a nova variedade - e ndo a espécie - € 0 seu prazo ¢ de

dezessete anos.

De acordo com CARVALHO, a maior parte dos registros concedidos sob o regime
do PPA entre 1930 e 1987 destinaram-se a protecdo de flores e a média de registros
concedidos vem aumentando consideravelmente, ndo obstante a possibilidade de protecao

por meio do sistema de patentes propriamente dito. Isso decorreria do fato do sistema do
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PPA contar com cobertura razoavelmente ampla, com exigéncias menores € ndo permitir

a licenga compulsoria.®!

Em dezembro de 1970 foi promulgado nos Estados Unidos o Plant Variety
Protection Act ou Lei de Protecao de Variedades de Plantas ("PVPA") estabelecendo a
protecao para novas variedades de plantas ainda que propagadas de forma sexuada (com
expressa exclusdo de fungos e bactérias). Sob o PVPA, os obtentores americanos podem
adquirir certificado de protecdo que lhes confira o direito de impedir terceiros de usar
importar, exportar, reproduzir, vender ou oferecer a venda, usar ou produzir uma nova
variedade de planta, derivada da variedade de planta patenteada, com excegdo de
agricultores e apenas para guardar sementes patenteadas para uso ou venda posterior,
desde que essa ndo seja sua atividade principal. A concessao de certificado para o obtentor
esta condicionada ao preenchimento de requisitos compativeis com o sistema da UPOV
que mencionaremos a seguir, quais sejam: novidade, distinguibilidade, uniformidade e
estabilidade®’. O prazo de prote¢do concedido é de vinte anos, contado da data de
expedicao do certificado exceto para arvores ou videiras, hipoteses em que o prazo ¢é

estendido para 25 anos.>

31 CARVALHO, Sergio Medeiros Paulino de. Protegdo de Cultivares no Contexto de Outros Mecanismos
de Apropriabilidade: Possiveis Impactos no Mercado Brasileiro de Sementes. 1996. Dissertagao (Mestrado)
Unicamp, Campinas, 1996. pp. 77 ¢ 78.

32 Dispde o Plant Veriety Protection Act: The breeder of any sexually reproduced or tuber propagated plant
variety (other than fungi or bacteria) who has so reproduced the variety, or the successor in interest of the
breeder, shall be entitled to plant variety protection for the variety, subject to the conditions and
requirements of this Act, if the variety is:

(1) new, in the sense that, on the date of filing of the application for plant variety protection, propagating
or harvested material of the variety has not been sold or otherwise disposed of to other persons, by or with
the consent of the breeder, or the successor in interest of the breeder, for purposes of exploitation of the
variety- (A) in the United States, more than 1 year prior to the date of filing; or (B) in any area outside of
the United States- (i) more than 4 years prior to the date of filing, except that in the case of a tuber
propagated plant variety the Secretary may waive the 4-year limitation for a period ending 1 year after the
date of enactment of the Federal Agriculture Improvement and Reform Act of 1996; or (ii) in the case of a
tree or vine, more than 6 years prior to the date of filing;

(2) distinct, in the sense that the variety is clearly distinguishable from any other variety the existence of
which is publicly known or a matter of common knowledge at the time of the filing of the application; (3)
uniform, in the sense that any variations are describable, predictable, and commercially acceptable; and
(4) stable, in the sense that the variety, when reproduced, will remain unchanged with regard to the essential
and distinctive characteristics of the variety with a reasonable degree of reliability commensurate with that
of varieties of the same category in which the same breeding method is employed. PVAP, Sec. 42.
Disponivel em:
https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/Plant%20Variety%20Protection%20Act.pdf.
Acessado em 1 de dezembro de 2018.

33 Plant Variety Act, USC §§ 2321-2583, OMPI.

25



Em 1980, uma decisdo da Suprema Corte dos Estados Unidos, no célebre caso
conhecido como Diamond v. Chakrabarty’® decidiu pela possibilidade de protecdo de
organismos vivos por patentes. Ananda Chakrabarty, cientista e pesquisador da General
Electric Company, depositou um pedido de patente para uma bactéria (Pseudomona
Putida) que havia sido geneticamente modificada com o proposito de torna-la apta a

decompor 6leo cru.

O pedido de patente foi inicialmente indeferido pelo United States Patent and
Trademark Office (USPTO) por entender-se que seres vivos ndo poderiam ser protegidos
como patentes. A decisd@o de indeferimento foi revertida pelo United States Court of
Customs and Patent Appeals. Sidney Diamond, Comissario de Marcas e Patentes, apelou
para a Suprema Corte dos Estados Unidos pleiteando a anulagdo da patente. Ao final, a
Suprema Corte Norte-Americana entendeu que nao havia nenhuma vedacao legal quanto
a patenteabilidade de seres vivos e que, uma vez presentes os requisitos de
patenteabilidade (i.e., novidade, atividade inventiva e utilidade), ndo havia fundamento
legal para deixar de reconhecer como valida a patente concedida para a "Pseudomona

putida".

A relevancia da decisdo da Suprema Corte dos Estados Unidos em Diamond v.
Chakrabarty reside essencialmente no fato de que, pela primeira vez a Suprema Corte
dos Estados Unidos estava reconhecendo que seres vivos também podem ser protegidos
pelo sistema de patentes, desde que atendidos os requisitos de patenteabilidade da lei

norte-americana.

Cinco anos ap6s a decisdo de Diamond v. Chakrabarty, mas embasada nessa
decisdo, o Conselho de Apelagdes do USPTO, em julgamento do caso conhecido como
Ex parte Hibberd®, reverteu a decisdo do examinador do USPTO de rejeitar pedidos de
patentes para determinadas espécies de semente, plantas e tecidos vegetais de milho. A
rejei¢do dos pedidos de patente teria ocorrido sob a alegacdo de que, nos Estados Unidos,

variedades vegetais contariam com regimes especificos de protecdo, o PPA e PVPA

3% United States Supreme Court, Diamond v. Chakrabarty, (1980), No. 79-136, Debatido: 17 de margo de
1980. Decidido: 16 de junho de 1980.

35 Apelagio No. 645-91, USPTO, Board of Patent Appeals and Interferences. Disponivel em
https://www.wipo.int/mdocsarchives/BIOT_CE_86/BIOT_CE_86_I1 INF2 E.pdf . Acesso em 13 de
janeiro de 2019.
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(citados acima), os quais por estabelecerem protecao singular, excluiriam implicitamente

as novas variedades vegetais da prote¢ao pelo sistema de patentes.

Por fim, em 1996, a Suprema Corte dos Estados Unidos, em decisdo proferida no
caso J.E.M AG Supply, Inc. v.Pioneer Hi-Bred International, Inc., igualmente envolvendo
sementes de milho, confirmou esse entendimento de que a existéncia de sistemas de
protecdo para novas variedades vegetais, ndo impede a concessdo de patente para

invengdes envolvendo novas variedades vegetais.*¢

A relevancia das decisdes em Ex parte Hibberd e em J EM AG Supply, Inc. v.
Pioneer Hi-Bred International reside nem tanto no ineditismo do assunto, ja que a
protecdo patentaria no tocante a matéria viva ja contava com o precedente de "Diamond
v. Chakrabarty”, mas sim nos critérios adotados para interpretagdo das disposi¢des do §
101, do Titulo 35 do US Code. Em ambas as decisoes, ressaltaram-se os argumentos de
que a inexisténcia, no PPA e no PVPA, de disposi¢ao expressa a impedir a concessao de
patente para inven¢do envolvendo novas variedades vegetais, bem como a inexisténcia
de conflito insuperavel entre dispositivos legais do PPA e do PVPA e os dispositivos
legais do § 101, do Titulo 35 do US Code resulta na necessaria coexisténcia dos regimes

de protecao.

De ressaltar aqui que tais argumentos serdo utilizados nas conclusdes acerca da
possibilidade de dupla protecdo das variedades vegetais pelo sistema de patentes e pela

sistema especifico de protecdo de cultivares.

36 Apelagdo No. 99-1996, US Supreme Court, disponivel em https://www.justice.gov/osg/brief/jem-ag-
supply-inc-v-pioneer-hi-bred-intl-inc-amicus-merits . Acesso em 13 de janeiro de 2019.
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1.5 As preocupacdes que levaram a criacio da UPOV e ao regime
especifico de protecao de cultivares.

Até a criacdo do sistema UPOV, a protecdo as variedades vegetais era tratada de
forma distinta pelos diversos paises, considerando a relevancia da agricultura em suas
economias. Também se discutia, a época, se a protecdo por patentes seria aplicavel as
plantas, uma vez que as descobertas e o desenvolvimento de novas variedades vegetais
através do emprego de técnicas tradicionais de melhoria ndo cumpririam, a principio, os

requisitos da novidade e atividade inventiva para a concessao de patentes.

A criagdo da Union Internationale pour la Protecion des Obtentions Végetales
(UPOV) deu-se em decorréncia de iniciativas de paises da Europa, principalmente Franga
e Alemanha por pressdo de agricultores e comerciantes dedicados envolvidos no
comércio internacional de graos e variedades vegetais. Esses atores entendiam que o
sistema de patentes ndo continha protecdo adequada ao desenvolvimento de novas

cultivares.’’

Naturalmente que a crescente interagdo comercial dos paises desenvolvidos,
detentores de tecnologia relacionada ao desenvolvimento de novas variedades vegetais
impunha que se pensasse um sistema especifico para proteger os desenvolvedores contra

a utilizagdo e apropriagdo das novas variedades desenvolvidas.

Foi tendo essas preocupag¢des como pano de fundo que se decidiu constituir a
UPOV; uma organizac¢do intergovernamental cuja missdo ¢ estabelecer e promover um
sistema de protecdo das variedades vegetais, com o proposito de incentivar o
desenvolvimento de novas variedades de plantas para o beneficio da sociedade. Essa
definigdo, dada pela propria UPOV em seu sitio eletronico’®, mostra bem o carater tnico
e especifico da UPOV. Nao se trata de abordar uma categoria de protecdo, nem de se

pensar a protecdo em determinada jurisdi¢do ou pais, mas sim de se pensar em estabelecer

37 FRANCISCO, Alison Cleber. Royalties de Cultivares Transgénicas: sua Formagdo no Plano Nacional e
Internacional sob a Convencdo da UPOV. 2009. Dissertagdo (Mestrado). Faculdade de Direito da
Universidade de Sdo Paulo, Sao Paulo, 2009. p. 31.

38 Disponivel em: https://www.upov.int/portal/index.html.en. Acesso em 3 de dezembro de 2018.
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um sistema especifico de proteg¢ao para o desenvolvimento de novas variedades vegetais

em nivel internacional®.

3% De acordo com o sitio web official da organizagdo, a missio da UPOV é: "To provide and promote an
effective system of plant variety protection, with the aim of encouraging the development of new varieties
of plants, for the benefit of society." Disponivel em https://www.upov.int/about/en/mission.html . Acesso
em 3 de janeiro de 2019.
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Capitulo 2: Protecio de invencoées biotecnologicas e de
cultivares — Aspectos Normativos Atuais

ApoOs conceituarmos biotecnologia e darmos uma breve noticia historica acerca da
evolugdo das preocupagdes que levaram a criagdo de sistemas para protecao das criagcdes
na areas de biotecnologia e de novas variedades vegetais, torna-se imperativo analisar os
principais tratados internacionais que regulamentam a prote¢do dos direitos de
propriedade intelectual relativos a tais criagdes, para, depois, visitarmos a evolucdo da

legislagao brasileira acerca da matéria.

2.1. Normatividade Internacional sobre Patentes sobre invencoes
biotecnologicas

Neste capitulo iremos analisar aos aspectos relevantes da CUP, da UPOV e do
TRIPS, com o proposito de verificar os antecedentes regulatdrios em nivel internacional
que serviram de base para a legislagdo nacional relativa a patentes de invengdes
biotecnoldgicas. Tal analise se mostra de fundamental importancia tendo em vista o

carater internacional da propriedade intelectual.*’

A partir dessa analise, vamos verificar como a adesdo do Brasil a esses tratados
influenciou a legislagdo brasileira sobre prote¢do de cultivares, bem como o disposto em
referidos tratados pode ser utilizado na questdao de eventual dupla protecdo das cultivares

sob a Lei de Propriedade Industrial e a Lei de Protegao de Cultivares.

40 Nesse trabalho, deixaremos de abordar as posi¢des doutrindrias no tocante a terminologia apropriada para
designar os direitos intelectuais dos autores e dos inventores. Adotaremos a expressdo "propriedade
intelectual” para abranger, de um lado, os direitos autorais e conexos e, de outro lado, a propriedade
industrial.
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2.1.1. TRIPS: aspectos relevantes

O TRIPS, conhecido nos paises de lingua latina como ADPIC — Acordo sobre os
Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio — integra,
como anexo, 0 Acordo Constitutivo da Organizacdo Mundial do Comércio (OMC) que
foi assinado pelo Brasil, em Marraqueche, em 12 de Abril de 1994, aprovado pelo
Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo n°® 30, de 15 de dezembro de 1994 e
promulgado pelo Decreto n° 1.335, de 30 de dezembro de 1994 e entrou em vigor em 1°

de janeiro de 1995.

Nao abordaremos, neste trabalho, os antecedentes historicos e as negociagdes
internacionais que resultaram no TRIPS, embora extremamente relevantes. Contudo, ndo
podemos deixar de fazer uma rapida consideracdo a respeito das motivagoes que levaram
a inclusdao do TRIPS nas negociagdes do General Agreement on Tariffs and Trade

(GATT) e como parte do acordo constitutivo da OMC.*!

Muito embora haja certa discrepancia na doutrina no que diz respeito as motivagdes
politicas que levaram a aprovacao do TRIPS como anexo ao acordo constitutivo da OMC,
certo ¢ que ha certa convergéncia no que diz respeito a pressao exercida pelos Estados
Unidos no sentido de estabelecer, em nivel internacional, imposi¢ao para prote¢do dos
direitos de propriedade intelectual e de mecanismos mais eficientes de implementagdo de

sancoes ao descumprimento das regras do TRIPs.

BASSO pondera, que:

[...] duas sdo as razdes fundamentais da inclusdo do TRIPS no GATT: o interesse de
completar as deficiéncias do sistema de protecdo de propriedade intelectual da OMPI, e a
segunda, a necessidade de vincular, definitivamente, o tema ao comércio internacional.*?

No entanto, ainda que se possa admitir a indissociabilidade da prote¢ao dos direitos
de propriedade intelectual do desenvolvimento do comércio internacional, certo € que a

imposicdo de padrdes internacionais para tais direitos no ambito do GATT/OMC nem

4 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual, Tomo I. p. 653 a 66.5
42 BASSO, Maristela, Direito Internacional da Propriedade Intelectual. p. 159.
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sempre se deu levando em conta a desigualdade de desenvolvimento econdmico e de

oportunidades de crescimento entre paises desenvolvidos e paises em desenvolvimento.

BARBOSA, ressalta que, muito embora, defendesse sempre nas discussdes do
GATT a equidade e a igualdade de direitos e oportunidades entre os paises membros, a
proposta dos Estados Unidos criava um comité para policiar a aplicagdo das regras;
explicitava que caberia recurso ao sistema de resolug@o de controvérsias e instituia regras

de transparéncia, troca de informagdes. Merecem transcri¢cdo as seguintes consideragdes:

A tendéncia de reforgo da propriedade dos bens intelectuais era um fendmeno reativo — em
face da chamada Nova Ordem Economica dos paises em desenvolvimento — mas também um
interesse em si mesmo, resultante das peculiaridades da economia americana. Na passagem
da década de 1970, pela primeira vez na Histéria, a balanga de intangiveis (inclusive
financeiros e de investimentos) dos Estados Unidos superou a balanga comercial. As
discussoes sobre comércio fisico, sempre relevantes, passaram para um segundo plano.

Por isso mesmo o governo americano tinha de se valer de meios unilaterais, da sua prépria
Secdo 301 do Tariff and Trade Act de 1984 (como fez no caso da informatica e, depois, nas
patentes farmacéuticas), para conseguir o que a lei e os tratados na época lhe negavam.

As patentes, marcas e outros direitos que as empresas americanas dizem estar sendo violados
so existiam nos Estados Unidos, ou em certos outros paises onde se obteve protecdo
especifica — pois nunca tinha havido a regra de "propriedade universal" sobre os produtos da
inteligéncia. Cada pais protegia as criagdes do intelecto como sua Constitui¢cdo e sua Historia
aconselha.

Pois as ideias foram sempre consideradas como patriménio comum da Humanidade — e uma
invencdo ¢ uma ideia posta em pratica. Por muitos anos, os proprios Estados unidos nao
protegiam os direitos autorais dos estrangeiros; a Sui¢a ndo reconhecia patentes a nenhum
inventor; a Holanda considerava imoral conceder privilégios na industria. Até que a massa
de invengdes e criagdes intelectuais de seus proprios nacionais tornassem mais interessante
dar a protecdo em termos gerais.

Quando foi negociada a Convengdo da Unido de Paris para a Propriedade Industrial (...),
prevaleceu o entendimento de que ndo cabia a padronizacdo das normas substantivas,
relativas a marcas e patentes, das varias legislagdes nacionais. Ao contrario, optou-se por
estabelecer um mecanismo de compatibilizagdo entre tais legislagdes, permitindo a
diversidade nacional. Respeitava-se, desta feita, a diversidade de politicas e objetivos
nacionais, mesmo num campo — o da producdo cultural — em que a universalizagdo era
arraigada.

Pois a reforma no sistema de comercio internacional proposta no ambito do GATT pelos
Estados Unidos naquela fase e que por ele ja estava tentando ser implementada através da
acdo unilateral via secdo 301, visava eliminar precisamente esta diversidade nacional. Assim
como o comércio de bens fisicos entre as nagdes repousa sobre a protecdo universal da
propriedade classica, pretendia-se agora, naquela Rodada Uruguai do GATT, padronizar as
normas que asseguram o controle sobre os bens imateriais ndo financeiros (assim como
reduzir as barreiras ao fluxo de investimento ¢ servigos).

Mais flagrante do que em qualquer outra area, esta uniformizagao das normas da propriedade
intelectual poderia resultar na manutengao duma situagao de absoluta desigualdade na divisdo
do patrimonio informacional agregado do mundo. O monopodlio da informacao cientifica,
tecnoldgica e comercial, além do predominio nos veiculos de difusdo cultural, poderia
importar em controle sobre os fluxos econdmicos internacionais, sobre a capacidade de
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desenvolvimento de cada pais e sobre a propria formagao ideoldgica da nogdo de diversidade
: 4
nacional.

E importante ressalvar que a defini¢io de regras de protegdo da propriedade
intelectual decorrente de invengdes biotecnoldgicas, na forma como negociada a €poca,
imporia como padrdo sistemas desenvolvidos precipuamente para invencdes que nao
envolvessem seres vivos ou material biolégico. Como bem afirma BARBOSA no trecho
acima transcrito, poucos eram os paises com um nivel ndo tdo avangado de
desenvolvimento tecnoldgico e com diversidade biologica abundante como o Brasil que,
nessa posicao, poderia beneficiar-se de uma melhor negociacdo das regras para protecao

de invengdes biotecnoldgicas.

De fato, teria sido mais interessante negociar o estabelecimento de um sistema de
protecao que levasse em conta que a biodiversidade e os conhecimentos tradicionais, que
muito embora venham servindo de base para as inveng¢des biotecnoldgicas, ndo devem
ser apropriadas pelos sistemas tradicionais de propriedade intelectual, sem a devida e justa
contrapartida em forma de incentivos e beneficios aos paises que os detém para que

possam deixar o nivel de subdesenvolvimento economico e social.

GONTLIO ressalta que a imposi¢ao de padronizagdo das legislagcdes nacionais
decorrente da adesdo ao TRIPS deixou de levar em conta as relevantes diferencas entre
os paises desenvolvidos e os paises em via de desenvolvimento, j& que o numero de
empresas tecnicamente capacitadas ¢ minimo e os poucos centros destinados a pesquisa
e desenvolvimento nesses paises se dedica principalmente a projetos de adaptagdo
tecnologica. Ressalta, nesse sentido, que:

Estatisticas mundiais demonstram que 90% de todas as patentes estdo registradas em nome
de pessoas e empresas sediadas em paises desenvolvidos. No caso brasileiro, apenas 5% das

patentes requeridas pertencem a brasileiros. **

E, portanto, relevante para a analise das questdes a que se propde esse trabalho
estabelecer que a adesdo do Brasil decorreu em boa parte da pressao politica dos Estados

Unidos e que os efeitos dessa adesdo impuseram a promulgacao de diversas leis nacionais

43 BABOSA, Denis. Tratado da Propriedade Intelectual, Tomo L. pp. 657 ¢ 658.

# GONTIJO, Cicero Ivan Ferreira Gontijo. As Transformagdes do Sistema de Patentes, da Convengdo de
Paris ao Acordo Trips in BARBOSA, Denis Borges (Org.). Direito Internacional da Propriedade Intelectual,
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 202.
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visando a ado¢do dos padrdes minimos de protecao da propriedade intelectual que nao

necessariamente propiciam o desenvolvimento tecnologico nacional.

Feita essa consideragdo, importa analisar as disposi¢des especificas do TRIPS e,

para tal propdsito, ressaltar que, diferentemente da Convengao de Paris, o TRIPS:

A) propde-se a estabelecer um padrdo minimo obrigatério para todos os
membros signatdrios. Segundo BASSO, as disposicdes que estabelecem a
obrigatoriedade de observancia de um padrio minimo de protecdo ("normas
substantivas") "referem-se a existéncia, abrangéncia e exercicio dos direitos de
propriedade intelectual e descrevem seu contetido, apresentando padrdes ou standards
minimos de prote¢do que deverdo ser incorporados pelos Estados-partes, em suas
legislacdes, de acordo com as regras de incorporacdo vigentes no ambito de seus sistemas

e pratica juridicos;*

B) nao trata apenas dos direitos de propriedade industrial, mas de propriedade
intelectual como um todo, abrangendo: direitos autorais e conexos, marcas, indicagdes
geograficas, desenhos industriais, patentes, topografia de circuitos integrados e
informagdes confidenciais.*® Além disso, tratara do combate as praticas de concorréncia
desleal?’;

0O) estabelece mecanismos de tutela e procedimentos que devem ser
observados pelos membros signatirios para assegurar o cumprimento das normas
substantivas a que se refere BASSO, incluindo mecanismos para solugdo de

controvérsias*®.

Nao podemos deixar de notar que o TRIPS traz ainda importantes principios em
acréscimo aos estabelecidos pela Convengao de Paris, como, entre outros, o principio do
single undertaking (impossibilidade de se aderir a apenas parte do tratado, sob pena de se
prejudicar sua harmonia estrutural), o principio da transparéncia (obrigagao dos estados
membros de tornar publicos as leis e regulamentos relativos as matérias objeto do tratado)
e o principio da interacdo entre os tratados internacionais sobre a matéria (reconhecimento

expresso de que, no tocante a propriedade intelectual, nada no TRIPS derrogard as

4 BASSO, Maristela. Direito Internacional da Propriedade Intelectual. p.194.
46 Artigo I. (2) do TRIPS.

47 Parte 1T do TRIPS.

8 Parte 111 do TRIPS.
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obrigacdes existentes que os estados membros tenham entre si em fungao das convengoes
de Paris, de Berna, de Roma e do Tratado sobre Propriedade Intelectual em Matéria de
Circuitos Integrados), estabelecendo com a OMPI uma relagdo de sinergia para o

aprimoramento da protecao dos direitos de propriedade intelectual.

O TRIPS trata das patentes em sua Se¢ao 5, mais especificamente em seus Artigos
27 a 34 e, nesse tocante, abordaremos apenas as disposigdes relativas aos requisitos para
concessao de patentes e, mais especificamente, os requisitos para concessdo de patentes

para invengdes biotecnologicas.

O Artigo 27 estabelece em seu paragrafo 1 a abrangéncia da defini¢do de matéria
patenteavel. De acordo com o TRIPS podem ser objeto de proteg¢do por patente qualquer

invenc¢ao, de produto ou processo, em todos os setores tecnoldgicos, desde que seja nova,

envolva um passo inventivo e seja passivel de aplicacdo industrial,* requisitos que serdio

refletidos na Lei de Propriedade Industrial, como se vera adiante. Dispde o Artigo 27 (1):

1. Sem prejuizo do disposto nos pardgrafos 2 e 3 abaixo, qualquer inveng¢do, de produto ou
de processo, em todos os setores tecnologicos, serad patenteavel, desde que seja nova, envolva
um passo inventivo e seja passivel de aplicagdo industrial. Sem prejuizo do disposto no
paragrafo 4 do Artigo 65, no paragrafo 8 do Artigo 70 e no paragrafo 3 deste Artigo, as
patentes serdo disponiveis e os direitos patentarios serdo usufruiveis sem discriminagdo
quanto ao local de inveng¢@o, quanto a seu setor tecnoldgico e quanto ao fato de os bens serem
importados ou produzidos localmente.

O mesmo Artigo 27, nos seus paragrafos 2 e 3 estabelece limites para as excegoes
a patenteabilidade de invengdes, as quais serviram de parametro para a legislagao
brasileira no tocante a concessao de patentes para invengdes biotecnoldgicas. De acordo
com referido Artigo 27, os membros poderdo considerar ndo patentedveis em seus
territorios determinadas invengdes na medida do necessario para proteger a ordem publica
ou a moralidade, para proteger a vida ou a saide humana, animal ou vegetal ou para evitar

sérios prejuizos ao meio ambiente.

Também poderdo considerar como ndo patenteaveis: (i) métodos diagnosticos,

terapéuticos e cirurgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais; e (ii) plantas

49 Na versdo em Inglés do TRIPs ha a seguinte nota de rodapé que faz referéncia a equivaléncia dos termos
"passivel de aplicagdo industrial" e "useful": For the purposes of this Article, the terms “inventive step” and
“capable of industrial application” may be deemed by a Member to be synonymous with the terms “non-
obvious” and “useful” respectively. Essa equiparagdo sera retomada mais adiante pelas Diretrizes de
Biotecnologia do INPI.
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€ animais, exceto microrganismos, e processos essencialmente bioldgicos para a produgao
de plantas ou animais, excetuando-se os processos ndo-bioldgicos e microbiologicos. Nao
obstante, os membros concederdo prote¢do a variedades vegetais, seja por meio de
patentes, seja por meio de um sistema "sui generis" eficaz, seja por uma combinagdo de

ambos. Dispde o Artigo 27 (2) e (3):

2. Os Membros podem considerar como ndo patenteaveis invencgdes cuja exploragdo em seu
territorio seja necessario evitar para proteger a ordem publica ou a moralidade, inclusive para
proteger a vida ou a saude humana, animal ou vegetal ou para evitar sérios prejuizos ao meio
ambiente, desde que esta determinacgdo ndo seja feita apenas por que a exploragdo € proibida
por sua legislagéo.

3. Os Membros também podem considerar como néo patenteaveis:

a) métodos diagnosticos, terapéuticos e cirurgicos para o tratamento de seres humanos ou de
animais;

b) plantas e animais, exceto microorganismos e processos essencialmente biologicos para a
producdo de plantas ou animais, excetuando-se o0s processos ndo-bioldgicos e
microbiolégicos. Nao obstante, os Membros concederdo protegdo a variedades vegetais, seja
por meio de patentes, seja por meio de um sistema sui generis eficaz, seja por uma
combinacdo de ambos. O disposto neste subparagrafo sera revisto quatro anos apos a entrada
em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.

Cabe notar que o pardgrafo 2 determina que, no tocante aos métodos diagndsticos
e terapéuticos, podem ser excluidos apenas os destinados ao tratamento de seres humanos
ou de animais, ndo havendo possibilidade de se excluir métodos diagnosticos,
terapéuticos ou cirtrgicos para tratamento de vegetais. Muito embora possa parecer, a
primeira vista, absurdo falar-se em métodos diagnoésticos, terapéuticos ou cirirgicos para
tratamento de vegetais, como se poderia classificar a alteragdo genética de uma planta

para que a mesma deixe de ser suscetivel a determinada doenga?

Mais detalhada deve ser a analise das exclusdes permitidas no paragrafo 3 do Artigo
27. Podem ser considerados ndo patentedveis: (i) animais, exceto microrganismos; (ii)
plantas, exceto microrganismos, desde que se proteja o desenvolvimento de variedades
vegetais pelo sistema de patentes, por sistema especifico ou por uma combinacao de
ambos; (ii1) processos essencialmente bioldgicos para producdo de plantas e animais,

excetuando-se processos nao-bioldgicos e microbiologicos.

Deve-se levar em consideracdo que, ainda que se deva, de acordo com o disposto

no Artigo 27 (3) do TRIPS, admitir a patenteabilidade de microrganismos e processos
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microbiologicos, tais microrganismos € processos microbiologicos deverao segundo o
proprio TRIPS, atender aos requisitos da atividade inventiva (ou ndo obviedade), ndo
bastando o simples isolamento de microrganismos da natureza ou o desenvolvimento de

um microrganismo por processo que ocorra na natureza.

O dever de assegurar a prote¢ao para obtencdes de novas variedades vegetais pelo
sistema de patentes, por um sistema especifico ou pela combinacdo de ambos também
merece consideracdo na medida em que pode permitir a coexisténcia de dois regimes de
protecao que, mesmo quando ndo se conflitem, mesmo quando se combinem, conforme
estabelece TRIPS, podem ocasionar uma flexibilizagdo do sistema de patentes (na medida
em que implique aceitacdo de excegdes adicionais aos direitos conferidos), ou uma dupla
protecdo para a nova variedade vegetal (na medida em que tenha sido desenvolvida por
meio de produto ou processo biotecnologico protegido por patente) ou, a0 menos, gerar
insegurancga quanto aos direitos e obrigacdes aplicaveis a exploragao comercial de dessa

nova variedade vegetal.

No tocante aos direitos conferidos ao titular de patente, esclarece o Artigo 28 que o

titular de patente tem os seguintes direitos exclusivos:

a) Produto: direito de impedir que terceiros, sem seu consentimento, produzam usem,
coloquem a venda, vendam, ou importem com esses propositos referido produto; e

b) Processo: impedir que terceiros, sem seu consentimento, usem O Processo ou usem,
coloquem a venda, vendam, ou importem o produto obtido diretamente por aquele processo.

Nesse sentido, dispde o Artigo 28:

Artigo 28 - Direitos Conferidos

1. Uma patente conferiré a seu titular os seguintes direitos exclusivos:

a) quando o objeto da patente for um produto, o de evitar que terceiros sem seu consentimento
produzam usem, coloquem a venda, vendam, ou importem com esses propdsitos aqueles
bens;

b) quando o objeto da patente for um processo, o de evitar que terceiros sem seu
consentimento usem o processo, usem, coloquem a venda, vendam, ou importem com esses
propositos pelo menos o produto obtido diretamente por aquele processo.

2. Os titulares de patente terdo também o direito de cede-la ou transferi-la por sucessdo e o
de efetuar contratos de licenga.

Cabe ressaltar que o direito de exclusiva concedido no tocante a processos atingem
diretamente o produto resultante do processo. No caso de patente de processo que resulte
em nova variedade vegetal, tal disposicdo ndo implica necessariamente que o produto

resultante do processo (a nova variedade vegetal) estaria protegido pela patente, desde
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que nao houvesse sido obtido com a utilizacdo do processo protegido. Todavia,
dependendo do processo patenteado, pode resultar que ndo haja outro meio de se obter o
produto. Ou seja, caso ndo seja tecnicamente vidvel se obter o mesmo produto a ndo ser
com a utilizagdo do processo patenteado, ter-se-ia logicamente o direito de exclusividade

também com relacdo ao produto patenteado.

Por fim, cumpre ressaltar que, muito se tem discutido acerca da revisdo do Artigo
27.3(b) do TRIPS que dispde sobre a possibilidade dos membros de vedar a

patenteabilidade de plantas e animais, bem como de processos biologicos. Vejamos:

3. Os Membros também podem considerar como néo patenteaveis:

a) métodos diagnosticos, terapéuticos e cirurgicos para o tratamento de seres humanos ou de
animais;

b) plantas e animais, exceto microrganismos € processos essencialmente biologicos para a
producdo de plantas ou animais, excetuando-se o0s processos ndo-bioldgicos e
microbiolégicos. Nao obstante, os Membros concederdo protegdo a variedades vegetais, seja
por meio de patentes, seja por meio de um sistema sui generis eficaz, seja por uma
combinagdo de ambos. O disposto neste subparagrafo sera revisto quatro anos apos a entrada
em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.>

Note-se, além disso, que o texto do Artigo 27.3(b) expressamente autoriza, na forma
de excegao, que processos nao-bioldgicos e microbioldgicos sejam patenteados Por fim,
o Artigo 27.3(b) prevé que os estados membros protejam as variedades vegetais, por meio

de patentes ou por meio de um sistema sui generis, ou por uma combinac¢io de ambos.

A revisdo, iniciada em 1999, tem, dentre os principais pontos de discussdo, a
questdo da possibilidade ou ndo de se oferecer protecdo patentdria as invengoes
relacionadas a plantas e animais, especialmente, tendo em vista a questdao do
desenvolvimento®'. A ampliacdo do Ambito de protegdo patentaria teria como base os

seguintes argumentos:

39 Decreto n°® 1.355, de 30 de dezembro de 1994 que promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da
Rodada Uruguai de Negociagdes Comerciais Multilaterais do GATT, contendo o Acordo sobre Aspectos
dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio.

51 IP/C/W/369/  Rev. 1, de 09 de marco de 2006. Disponivel em
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-

DP.aspx?language=E&CatalogueldList=69868.104850& CurrentCatalogueldindex=0&FullTextHash=&
HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True#. Acesso em 13 de janeiro
de 2019.
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1) as invengdes de plantas e animais, assim como outras inveng¢des biotecnologicas, devem
receber protegdo patentaria adequada, da mesma forma que invengdes em outros campos da
tecnologia, para incentivar investimentos do setor privado em atividades de pesquisa que
agreguem na solugdo de problemas de paises em desenvolvimento em areas como agricultura,
nutri¢do, satide € meio ambiente™;

2) para que este objetivo seja devidamente cumprido, ¢ necessario dispor de regras
internacionais para a prote¢do das invengdes de plantas e animais, em vez de depender de
regras nacionais diferentes’?;

3) a protecdo de patentes para invengdes de plantas e animais facilita a transferéncia de
tecnologia e a disseminacdo da pesquisa de ponta em invencdes de plantas e animais,
fornecendo um importante incentivo para o setor privado concluir acordos de licenciamento
ja que desencoraja acordos de confidencialidade e de segredo de negbcio®® e, em vez disso,
exigindo a publicagio de pedidos de patentes a nivel global™;

4) os requisitos de divulgacdo de patentes e o controle sobre a exploragdo concedidos ao
detentor da patente podem facilitar o funcionamento de leis destinadas a proteger a
moralidade publica, a saide € o meio ambiente™.

Em vista das discussdes, algumas sugestdes foram apresentadas, quais sejam:

1) as excegdes a patenteabilidade autorizadas pelo Artigo 27.3(b) seriam desnecessarias®’ e

a protecdo de patente deveria ser estendida a todas as invengdes patenteaveis de plantas e
F a8

animais®;

2) o Artigo 27.3(b) deveria ser mantido como esta>’, sem diminuir o nivel de protegdo®. A
disposigdo ¢ bem equilibrada, preservando os direitos e a flexibilidade dos Membros de
decidir se excluem plantas e animais da patenteabilidade a luz de seus interesses e
necessidades nacionais especificos®’. No que diz respeito ao processo a ser seguido na
revisdo, sugeriu-se que este deveria ser principalmente o compartilhamento de informagdes
sobre como os Membros implementaram o Artigo 27.3(b) nacionalmente®?;

52 Japdo: IP/C/M/32, §142; Suica: IP/C/M/30, §161 e IP/C/W/284, §4; Estados Unidos: IP/C/M/39, §114,
IP/C/M/42, §109; China: IP/C/M/37/Add.1, § 201

53 Singapura: IP/C/M/25, §80.

% Austrélia: [P/C/M/24, §83.

55 Australia: IP/C/M/24, §83; Canada: IP/C/M/25, §91; Comunidade Europeia: IP/C/M/25, §72; Japao:
IP/C/M/29, §150; Suiga: IP/C/M/30, §161.

36 Suiga: IP/C/W/284.

57 Estados Unidos: IP/C/M/29, §185.

38 Singapura: IP/C/M/29, §169; JOB(00)/7853, §6.

3 Australia: IP/C/M/28, §152; Canad4: IP/C/M/25, §91, IP/C/M/40, §113; China: IP/C/M/37/Add.1, §201;
Coréia: [P/C/M/26, §70; Comunidade Europeia: IP/C/M/43, §40.

60 Japdo: IP/C/M/32, §142; Singapura: 1P/C/M/32, §139; IP/C/M/29, §169; Suica: IP/C/M/30, §161;
Comunidade Europeia: IP/C/M/43, §40.

61 Brasil: IP/C/M/26, §61, IP/C/M36/Add.1, §199; Suica: IP/C/M/32, §123, IP/C/M/30, §161; México:
IP/C/M/26, §76; Estados Unidos: IP/C/M/37/Add.1, §209; Suiga: IP/C/M/40, §70; Canada: IP/C/M/40,
§113; Comunidade Europeia: IP/C/M/43, §40.

62 Japdo: IP/C/M/28, §162; Canada: IP/C/M/40, §111; Comunidade Europeia: IP/C/M/44, §42; Austrélia:
IP/C/M/44, §44.
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3) as excegdes deveriam ser mantidas, mas com fornecimento de esclarecimentos ou
defini¢des de certos termos usados no Artigo 27.3 (b), especialmente com o objetivo de
esclarecer as diferengas entre plantas, animais e microrganismos®?;

4) o Artigo 27.3(b) deveria ser alterado para proibir o patenteamento de todas as formas de
vida, mais especificamente plantas e animais, microrganismos e todos os outros organismos
vivos e suas partes, incluindo genes e processos naturais que produzem plantas, animais e
outros organismos vivos®®. Argumentou-se que a revisdo deveria prever excegdes ndo
qualificadas para exclusdes de patenteabilidade, de acordo com as excecdes gerais e de
seguranca nos outros acordos da OMC, que reconhecem os direitos dos Membros de tomar
medidas no interesse publico, incluindo por motivos éticos € morais, e pela introdugao de um
padrdo de novidade universal, a fim de acabar com a pirataria do conhecimento tradicional e
outras informagdes®. Também foi sugerido que o Artigo deveria ser emendado para proibir
o patenteamento de invengdes baseadas em conhecimento tradicional®® ou aquelas que
violam o Artigo 15 ou outras disposi¢cdes da CDB®’. Tem sido sugerido que a obrigagio dos
paises em desenvolvimento de implementar o Artigo 27.3(b) deve entrar em vigor cinco anos
apos a conclusio da revisdo desta disposi¢ao®.

Neste sentido, verifica-se uma forte intencao dos paises de revisar o Artigo 27.3(b)
com o proposito de ampliar sua abrangéncia inicial de forma a assegurar uma protecao
patentaria mais ampla (e, na visd@o dos paises desenvolvidos, "adequada"), visando a
incentivar investimentos e garantir que sejam encontradas solu¢des para problemas de
paises em desenvolvimento nas diversas areas e especialmente na agricultura, saude e
meio ambiente. Todavia, importante sopesar que um maior grau de protecdo, poderia
resultar num numero ainda maior de patentes em nome de pessoas e/ou empresas de
paises desenvolvidos, restringindo ainda mais o acesso dos paises em desenvolvimento

ao conhecimento e a pesquisa e desenvolvimento interno.

63 Brasil: IP/C/M/30, §§156 e 183, IP/C/M/25, §94; India: IP/C/M/26, §55; Peru: IP/C/M/29, §175;
Tailandia: IP/C/M/25, §78; Zimbabue: IP/C/M/36/Add.1, §201.

64 [ndia: IP/C/M/29, §163, IP/C/W/161; Kenya: IP/C/M/28, §146, IP/C/M/40, §109; Kenya em nome do
Grupo Africano: [P/C/W/163; Zimbabue: IP/C/M/39, §111, IP/C/M/40, §75; Bangladesh: IP/C/M/42, §103.
65 Kenya: IP/C/M/28, §141, IP/C/M/40, §109.

66 fndia: IP/C/M/25 , §70; Kenya: IP/C/M/40, §109.

67 india: IP/C/W/196; Kenya: IP/C/M/40, §107.

% Kenya em nome do Grupo Africano: IP/C/W/163.
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2.1.2. CUP Vs. TRIPS

Em que pesem as diferencas no tocante a abordagem e aos principios adotados pela
Convengao de Paris e pelo TRIPS, entendemos que nao se pode deixar de ressaltar que
ha entre os dois tratados uma relagdo de harmoniosa complementariedade. Como ja
colocado, no que tange a propriedade intelectual, o TRIPS ndo apenas reconhece a
vigéncia das obrigacdes estabelecidas entre os estados membros sob a Convengao de Paris
(principio da interagdo entre os tratados), mas também prevé principios, obrigagdes e

mecanismos complementares.

Como bem esclarece BASSO:

[...] o TRIPS dotou a legislagdo internacional elaborada pela OMPI e mesmo antes dela, de
defesa e ataque, na medida em que se somou aos instrumentos internacionais preexistentes
sobre a matéria e, a0 mesmo tempo, acrescentou dados novos. O TRIPS trouxe o que faltava,
estabelecendo mecanismos de consulta e fiscalizacdo (vigilancia) dos padrdes minimos
internacionais exigidos e garantindo a observancia destes padrdes nos direitos dos estados-
partes.®

Pode-se dizer, portanto, que a relacao harmoniosa do TRIPS com a Convencao de

Paris, traz para a propriedade intelectual além do olhar juridico, uma efetividade do ponto

de vista do comércio internacional.

BASSO, Maristela. O direito internacional da propriedade intelectual. p. 276.
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2.1.3. UPOV: A evoluc¢io do regime especifico: as atas de 1978 e 1991

A UPOV foi constituida por forca da Conven¢ao Internacional para Protecdo de
Novas Variedades de Plantas (Convengao UPOV), adotada numa conferéncia diplomatica
realizada em Paris, em 2 de dezembro de 1961, mas s6 entrou em vigor em 10 de agosto
de 1968 apos ser ratificada por Reino Unido, Holanda e Alemanha. Atualmente a UPOV
tem sede em Genebra e tem como membros paises de todos os continentes, a Unido
Europeia, a qual participa como organizagao intergovernamental, além de paises e outras

entidades governamentais que participam como observadores apenas.

Até a criacdo do sistema UPOV, a protec¢do as variedades vegetais era tratada de
forma distinta pelos diversos paises, considerando a relevancia da agricultura em suas
economias. Também se discutia, a época, se a protecdo por patentes seria aplicavel as
plantas, uma vez que as descobertas e o desenvolvimento de novas variedades vegetais
através do emprego de técnicas tradicionais de melhoria ndo cumpririam, a principio, os

requisitos da novidade e atividade inventiva para a concessao de patentes.

Nesse contexto, ja em 1930, os Estados Unidos haviam decidido, como ja vimos,
proteger com patentes certas espécies de plantas de reproducao nao sexuada, através do
Plant Patent Act. Na Europa, a preocupagdo com a protecdo das variedades vegetais
passou a ser relevante com a consolidacdo de sua agricultura apos a Segunda Guerra
Mundial, sendo certo que, ja no fim da década de 50, paises europeus passaram a discutir

a protecdo do desenvolvimento de novas variedades vegetais.

Desde a sua criagdao, a Convengdo UPOV sofreu algumas revisdes (nos anos de
1972, 1978 e 1991) com o propdsito de refletir os avancos tecnoldgicos no
desenvolvimento de novas variedades e a experiéncia acumulada na aplicagao da
Convengao UPOV. Atualmente, portanto, a Convencao da UPOV em vigor ¢ a revisada
em 1991 (Convengdao UPOV 1991). Todavia, o Artigo 37 da Convengao UPOV 1991,

que estabelece as regras para entrada em vigor da Convengdo UPOV 1991, dispds que:

Article 37

Entry into Force; Closing of Earlier Acts
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(1) [Initial entry into force] This Convention shall enter into force one month after five States
have deposited their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, as the case
may be, provided that at least three of the said instruments have been deposited by States
party to the Act of 1961/1972 or the Act of 1978.

(2) [Subsequent entry into force] Any State not covered by paragraph (1) or any
intergovernmental organization shall become bound by this Convention one month after the
date on which it has deposited its instrument of ratification, acceptance, approval or
accession, as the case may be.

(3) [Closing of the 1978 Act] No instrument of accession to the Act of 1978 may be deposited
after the entry into force of this Convention according to paragraph (1), except that any State
that, in conformity with the established practice of the General Assembly of the United
Nations, is regarded as a developing country may deposit such an instrument until December
31, 1995, and that any other State may deposit such an instrument until December 31, 1993,
even if this Convention enters into force before that date.

Com base nos dispositivos acima, a Convengao UPOV 1991 entraria em vigor um
més apos pelo menos cinco paises membros da UPOV terem depositado seus
instrumentos de ratificacdo, aceitagdo, aprovagao ou adesdo, e desde que pelo menos trés
de referidos estados membros ja fossem membros da UPOV e vinculados as atas de
1961/72 ou 1978 (paragrafo 1). No tocante aos estados membros, estes ficariam
vinculados a ata um més apos o depodsito dos respectivos instrumentos de ratificacao,

aceitagiio, aprovacio ou adesdo (paragrafo 2).7°

O paragrafo (3) estabelecia, no entanto, que nenhum instrumento de adesdo a versao
da Convengao UPOV de 1978 (Convengdo UPOV 1978) poderia ser depositado apds a
entrada em vigor da Convengao UPOV 1991, com a ressalva de que os estados membros
que fossem considerados pela Assembleia Geral das Nagdes Unidas como paises em
desenvolvimento poderiam aderir a Convengao UPOV 1978 até 31 de dezembro de 1995
e qualquer outro estado at¢ 31 de Dezembro de 1993. Tais prazos foram alterados

posteriormente permitindo que estados aderissem a Convengdo UPOV 1978 até 1999.

Segundo SILVEIRA e FRANCISCO!, foi a oportunidade para que paises que ndo
fossem ainda membros da UPOV e tivessem interesse em faze-lo, mas que ainda nao
tivessem condi¢des de assumir o regime e as obrigacdes estabelecidas na Convengao

UPOV 1991, aderissem ao texto da Convengdo UPOV 1978:

[...] o intuito principal, apesar de o texto de 1978 possuir regras menos rigidas, do ponto de
vista da prote¢do conferida ao obtentor, seria introduzir no pais ingressante protecdes

70 De fato, entrou em vigor em 1998.
" SILVEIRA, Newton e FRANCISCO, Alison. A UPOV 1991 e um Novo Marco Regulatorio para as
Cultivares no Brasil in Revista Eletronica do IBPI., jul/2010, n.2. p. 154.
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conferidas aos obtentores nas relagdes entre paises membros da UPOV, mesmo que em nivel
menor, mas vinculadas por textos diferentes, como regulamentadas na propria convengao.

Nao ¢ possivel argumentar que a possibilidade de adesdo ao texto de 1978 seja um retrocesso,
como poderiam querer alguns, por manter ainda em vigor a possiblidade de op¢ao por
dispositivos considerados antiquados até 1999, incluindo ainda algumas excegdes apos esta
data, quando ja tivera sido feita a revisao daquele texto. Mas deve sim ser reconhecido um
grande salto na evolugdo da protecao da cultivar como instrumento de desenvolvimento dos
povos, afirmando a importancia social da cultivar como elemento transformador das
sociedades.

Logicamente, nessa argumentacdo ndo podemos desconsiderar que também um dos
propdsitos desta excegdo seria a introdugdo e preparo de um nivel, mesmo que menor, de
protecdo, para a entrada posteriormente em outro nivel, estabelecendo-se assim 'degraus' para
o alcance de um nivel maior de protecdo efetiva.

Admitiu-se assim, a possiblidade de adesdo as Convengdes UPOV 1978 e 1991,
com niveis diversos de protecdo, reconhecendo-se diferencas entre as realidades e
necessidades de cada estado, mas assegurando, ainda que com diferencas, um minimo de

protecao para os obtentores de novas cultivares.

O Brasil aderiu @ Convengdo UPOV 1978 em 23 de maio de 199972, pois temia-se
a época, que a versdo de 1991, por impor maior protecdo e maior abrangéncia, pudesse
vir a prejudicar os interesses nacionais. Interessante notar que, a €época, o Brasil ja contava
com legislacao especifica sobre protecdo de novas cultivares, ja que a lei que institui a

protecdo de cultivares no Brasil foi promulgada em 1997 e nesse pormenor.’?

Além de estabelecer patamares minimos de protecdo, a Convencdo UPOV 1978
reconhece ao obtentor de uma variedade vegetal o direito de exclusividade de exploracao
de sua nova variedade vegetal. Porém, nos termos da Convengdao UPOV 1978, apenas um
direito de propriedade intelectual pode ser concedido ao obtentor devendo o pais
signatario optar por um "titulo especial de protecdo" ou pelo sistema de patente, ndo sendo
permitida a protecdo da variedade vegetal propriamente dita por dois direitos de

propriedade intelectual. Nesse sentido, dispdes o Artigo 2 da Convengao UPOV 1978:

Artigo 2
Formas de protegdo

1. Cada Estado da Unido pode reconhecer o direito do obtentor previsto pela presente
Convencao, mediante a outorga de um titulo especial de prote¢do ou de uma patente. Porém,

72 Decreto n° 3.109, de 30 de junho de 1999.
73 Lei n° 9456 de 25 de abril de 1997, regulamentada pelo Decreto n° 2.366, de 5 de novembro de 1997.
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um Estado da Unido, cuja legislacdo nacional admite a protecdo em ambas as formas, devera
aplicar apenas uma delas a um mesmo género ou a uma mesma espécie botanica.

2. Cada Estado da Unido pode limitar a aplicagdo da presente Convengdo, dentro de um
género ou de uma espécie, as variedades com um sistema particular de reprodugdo ou de
multiplicagdo ou uma certa utilizagao final.

Note-se, nesse aspecto especifico, que o disposto no Artigo 2 da Convengao UPOV
1978 ndo esta em dissonancia com o disposto no Artigo 27.3 (b) do TRIPS. De fato, o
Artigo 27.3 (b) do TRIPS concede aos estados membros a possiblidade de considerar
como matéria ndo-patenteavel as plantas e os animais. Mas ali também se impde aos
estados membros que concedam protecao a variedades vegetais, seja pelo proprio sistema

de patentes, seja por um sistema sui generis eficaz, seja pela combinacao de ambos.

Como se percebe, o Artigo 2 da Convengdo UPOV 1978 estabelece que a protecao
a ser concedida ao obtentor de uma nova variedade vegetal se dé mediante a outorga de
um titulo especial de protecdo ou de uma patente. Todavia, ao contrario do TRIPS, a
Convengao UPOV 1978 nao prevé a possibilidade de uma combinagdo de ambos os
sistemas, mas, ao contrario, estabelece que, nos estados em que se admita a prote¢ao por

ambos os sistemas, aplique-se apenas um deles a um mesmo género ou espécie botanica.

Por ora, cabe pontuar que o TRIPS prevé a possibilidade de uma combinagao de
sistemas distintos para prote¢ao de variedades vegetais, ao passo que a Convencao UPOV
1978 determina a aplicagdo de apenas um sistema de protecdo. Essa questdo ¢ de
consideravel importancia ao tema objeto deste trabalho e serd retomada adiante, na analise
da legislacao brasileira de protecao de cultivares, uma vez que o Brasil ¢ signatario de

ambos os tratados.

Cabe ainda ressaltar que a Convengdo UPOV 1991, ao contrario da Convengao
UPOV 1978, ndo traz a previsdo de que a protecdo concedida ao obtentor de nova
variedade vegetal se dé por apenas um sistema de protegao. A Convengcdao UPOV 1991
apenas estabelece em seu Artigo 2 que cada estado membro devera conceder e proteger

os direitos dos obtentores:

Article 2

Basic Obligation of the Contracting Parties
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Each Contracting Party shall grant and protect breeders’ rights.74

Com relacdo a protecdo concedida ao obtentor de nova variedade vegetal, a
Convengao UPOV 1978 estabelece que devera ser concedido ao obtentor de variedade
vegetal o direito de impedir que terceiros, sem sua autorizacao prévia, produzam (com
finalidade comercial), oferecam a venda e/ou comercializem o material de reprodugao ou
de multiplicacdo vegetativa da variedade vegetal, podendo o obtentor condicionar sua

autorizagao a condigoes por ele definidas. Dispde o artigo 5 da Convengdo UPOV 1978:

Artigo 5

Direitos Protegidos; Ambito da Protegio

1. O direito concedido ao obtentor tem o efeito de submeter a sua autorizag¢do preévia:

- a produgdo com fins comerciais;

- 0 oferecimento a venda;

- a comercializa¢do

do material de reprodu¢do ou de multiplica¢do vegetativa, como tal, da variedade.

O material de multiplica¢do vegetativa abrange as plantas inteiras. O direito do obtentor
atinge as plantas ornamentais ou partes dessas plantas normalmente comercializadas para
fins que ndo sdo os da multiplica¢do, no caso de serem utilizadas comercialmente como
material de multiplica¢do para a produgdo de plantas ornamentais ou de flores cortadas.

2. O obtentor pode subordinar a sua autoriza¢do a condi¢oes por ele definidas.

3. A autorizagdo do obtentor ndo é necessdria para a utiliza¢do da variedade como fonte
inicial de varia¢do com a finalidade de criar outras variedades, nem para a comercializagdo
destas. Porém, essa autoriza¢do é exigida quando a utilizacdo repetida da variedade é
necessaria para a produgdo comercial de uma outra variedade.

4. Cada Estado da Unido pode, quer na sua propria legislagdo, quer em acordos
particulares no sentido do Artigo 29, conceder aos obtentores, no caso de certos géneros ou
espécies botdnicas, um direito mais amplo que aquele definido no paragrafo 1), podendo
esse direito, sobretudo, estender-se até ao produto comercializado. Um Estado da Unido que
conceda um tal direito tem a faculdade de limitar o beneficio desse direito aos nacionais dos
Estados da Unido que concedem um direito idéntico, assim como as pessoas singulares e
coletivas com domicilio ou sede num desses Estados.

Para que possa ser caracterizada como passivel de protecdo a variedade vegetal
devera ser distinta, homogénea com relagdo a suas caracteristicas essenciais e estavel no
tocante a manutencao dessas caracteristicas quando de sua reproducao, além de ndo ter
sido comercializada com o consentimento do obtentor e contar com uma denominagao de

acordo com o disposto na Convencdo UPOV 1978.

O prazo de protegao a ser concedido, conforme previsto na Convengao UPOV 1978

nao podera ser inferior a quinze anos, contados da data de concessdo do titulo de protecao

74 Artigo 2. Obrigagdes Basicas das Partes Contratantes.
Cada Parte Contratante devera conceder e proteger os direitos dos desenvolvedores.
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ou a dezoito anos, no caso de videiras, arvores florestais, arvores de fruto e arvores

ornamentais.

Também ¢ relevante ressaltar que a Convengdo UPOV 1978 estabelece uma unica
hipotese de restricdo ao direito do obtentor, ainda que bastante genérica, qual seja, razoes
de interesse publico, ressalvando que quando essa hipotese for aplicada com o proposito

de assegurar a difusdo da variedade, seja assegurada uma remuneragao correspondente.

A Convengdo UPOV 1991 foi ndo apenas mais assertiva na obrigacao dos paises
membros de conceder e proteger os direitos dos obtentores, como foi mais especifica na
defini¢ao dos termos e conceitos utilizados, bem como mais rigorosa no tocante as
condicdes para protecdo de novas variedades vegetais e a extensdo dos direitos

concedidos ¢ as excegdes a tais direitos.
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2.2. Legislacao Brasileira

2.2.1. Antecedentes normativos: Constituicoes e legislacao especifica

A primeira constituicdo brasileira, a Constitui¢ao de 1824, outorgada logo apos a
proclamagao da independéncia do Brasil e a criagdo do Império e, portanto, cerca de meio
século antes da promulgacao da CUP, ja incluia, no rol dos direitos civis dos cidadaos, a
garantia aos inventores da "propriedade de suas descobertas ou das suas produgoes" por
forca de privilégio exclusivo temporario. Vale chamar atencdo para a garantia de proteg@o
das descobertas em contraposicdo ao requisito essencial atualmente de capacidade

inventiva.”

A Constitui¢do de 1891, a primeira constituicao republicana, igualmente elencava
entre os direitos dos cidadaos, a garantia de privilégio temporario para inventores, mas

ndo mais fazia mencdo a descobertas e somente aos "inventos industriaes".”

A Constituigdo de 1937, veio na esteira das revolugdes de 1930 e 1932 ¢ foi
promulgada por Getalio Vargas, apds o golpe que instituiu o regime autoritario do assim
chamado "Estado Novo". Ja ndo assegurava a protecdo das invengdes como direito
individual, mas como fundamento da ordem econdémica, dispondo que caberia

privativamente a Unido legislar sobre privilégios de invento, e sobre protecao de modelos

5 Carta de Lei de 25 de Margo de 1824, Art. 179 - A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos
Cidadaos Brazileiros, que tem por base a liberdade, a seguranga individual, e a propriedade, ¢ garantida
pela Constituicdo do Imperio, pela maneira seguinte.

(-

XXVI. Os inventores terdao a propriedade das suas descobertas, ou das suas produgdes. A Lei lhes assegurara
um privilégio exclusivo temporario, ou lhes remunerara em ressarcimento da perda, que hajam de soffrer
pela vulgarisagao.

76 Constituigdo da Republica dos Estados Unidos do Brasil de 24 de Fevereiro de 1891, Art.72 - A
Constituicdo assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no paiz a inviolabilidade dos direitos
concernentes a liberdade, a seguranga individual e a propriedade, nos termos seguintes:

()

§25. Os inventos industriaes pertencerdo aos seus autores, aos quaes ficara garantido por lei um privilegio
temporario ou sera concedido pelo Congresso um premio razoavel, quando haja conveniéncia de vulgarizar
o invento.
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e marcas, bem como estabelecendo que o trabalho intelectual faz jus a prote¢ao do Estado

e que o poder de inveng¢io do individuo ¢ a base da riqueza e prosperidade nacional.”’

Com o fim do Governo de Getulio Vargas, a Constituicdo de 1946, volta a elencar
a protecdo das criagdes intelectuais entre os direitos individuais do cidadao, assegurando

a concessdo de privilégio temporario aos autores de inventos industriais.’”®

Ap0s relativamente curto periodo de regime democratico, o golpe militar de 1964
inaugura um novo periodo de regime autoritario no qual se promulgou a Constituigdo de
1967, a qual, ndo obstante o papel intervencionista do Estado a época, fundamentava a
ordem econdmica na liberdade de iniciativa, na fungdo social da propriedade e no
desenvolvimento econdmico, assegurando, entre os direitos e garantias individuais, a
protecdo dos inventos industriais com privilégio tempordrio para sua utilizagdo,
juntamente com a garantia de prote¢ao das marcas de industria e comércio e dos nomes

empresariais.”’

7 Constituigdo dos Estados Unidos do Brasil de 1937, Art 16 - Compete privativamente & Unido o poder
de legislar sobre as seguintes matérias:

()

XXI - os privilégios de invento, assim como a prote¢do dos modelos, marcas e outras designagdes de
mercadorias;

Art 135 - Na iniciativa individual, no poder de criagdo, de organizacdo e de invengdo do individuo, exercido
nos limites do bem publico, funda-se a riqueza e a prosperidade nacional. A intervencao do Estado no
dominio econdmico s6 se legitima para suprir as deficiéncias da iniciativa individual e coordenar os fatores
da produgdo, de maneira a evitar ou resolver os seus conflitos e introduzir no jogo das competigcdes
individuais o pensamento dos interesses da Nagdo, representados pelo Estado. A intervengdo no dominio
econdmico poderd ser mediata e imediata, revestindo a forma do controle, do estimulo ou da gestdo direta.
Art 136 - O trabalho é um dever social. O trabalho intelectual, técnico e manual tem direito a protecdo e
solicitude especiais do Estado. A todos ¢ garantido o direito de subsistir mediante o seu trabalho honesto e
este, como meio de subsisténcia do individuo, constitui um bem que ¢ dever do Estado proteger,
assegurando-lhe condigdes favoraveis e meios de defesa.

78 Constitui¢do dos Estados Unidos do Brasil de 1946, Art 141 - A Constitui¢io assegura aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade dos direitos concernentes a vida, a liberdade, a
seguranca individual e a propriedade, nos termos seguintes:

(-

§ 17 - Os inventos industriais pertencem aos seus autores, aos quais a lei garantira privilégio temporario
ou, se a vulgarizacdo convier a coletividade, concedera justo prémio.

§ 18 - E assegurada a propriedade das marcas de industria e comércio, bem como a exclusividade do uso
do nome comercial.

7 Constitui¢do da Republica Federativa do Brasil de 1967, Art 150 - A Constitui¢do assegura aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade dos direitos concernentes a vida, a liberdade, a
seguranca ¢ a propriedade, nos termos seguintes:

()

§ 24 - A lei garantird aos autores de inventos Industriais privilégio temporario para sua utilizagdo e
assegurara a propriedade das marcas de industria e comércio, bem como a exclusividade do nome
comercial.
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No ambito infraconstitucional, o Codigo da Propriedade Industrial de 1945 (CPI de
45) ja previa a concessdo de patente para variedades novas de plantas®’. Tal protecdo, no

entanto, dependia de regulamentag@o especifica que ndo chegou a ser elaborada.

Preocupou-se o legislador, a época, em declarar como nao suscetivel da protecao
por patente os produtos alimenticios e os medicamentos de qualquer género, bem como
matérias ou substancias obtidas por meios ou processos quimicos, o que representava um
desincentivo ao desenvolvimento de novos processos ou de melhorias aos processos

conhecidos, trazendo prejuizos a industria do Pais.

O Cédigo da Propriedade Industrial de 1971 ("CPI de 71") embora ndo proibisse o
patenteamento de seres vivos ou microrganismos ¢ fosse silente com relagdo a espécies
vegetais, excluia expressamente das invengdes patentedveis os produtos alimenticios, os
quimico-farmacéuticos e os medicamentos € respectivos processos, assim como

substancias ou produtos quimicos, excetuando seus respectivos processos® ..

Todavia, o CPI de 71 omitia qualquer referéncia a prote¢ao de novas variedades de
plantas e, no tocante a seres vivos, vedava expressamente apenas a protecdo
microrganismos descobertos, ou seja, ndo vedava invengdes biotecnologicas, deixando

uma lacuna na legislacdo em vigor a época.

80 Art. 3° A protecgdo da propriedade industrial se efetua mediante: a) A concessdo de privilégio de: patentes
de invencdo, modelos de utilidade desenhos ou modelos industriais, variedades novas de plantas.

81 Art. 9° Ndo sdo privilegiaveis:

a) As invengoes de finalidade contraria as leis, a moral, a saude, a seguranca publica, aos cultos religiosos
e aos sentimentos dignos de respeito e veneracao;

b) As substincias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos quimicos, ressalvando-se, porém,
a privilegiabilidade dos respectivos processos de obtengdo ou modificacao;

c) As substancias, matérias, misturas ou produtos alimenticios, quimico-farmacéuticos e medicamentos, de
qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtengdo ou modificagdo;

()

f) Os usos ou empregos relacionados com descobertas, inclusive de variedades ou espécies de
microrganismo, para fim determinado
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2.2.2. Sistema Constitucional atual

No ambito nacional, a Constituicdo Federal de 1988, em seu artigo 5, inciso XXIX
assegura aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua utilizacao e
protege as criacdes industriais, isso tendo em vista o interesse social € o desenvolvimento
tecnoldgico e econdmico do Pais. Nessa esteira, o artigo 170 do mesmo diploma legal
versa que "a ordem econdémica, fundada na valorizagdo do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existéncia digna, conforme os ditames da justica
social (...)" observados, dentre outros, os principios da soberania nacional, propriedade
privada, funcdo social da propriedade, defesa do meio ambiente, e redugdo das

desigualdades sociais.

No tocante a importancia de se analisar aspectos normativos da propriedade
intelectual com base nos preceitos constitucionais, ressaltamos que a previsdo
constitucional de privilégio temporario para os autores de criagdes industriais seria a
evidéncia de que a propriedade intelectual decorre exclusivamente de intervencdo do
Estado por meio de previsao constitucional e de legislagao especifica. Nesse sentido,
ressalte-se que a garantia dos direitos de propriedade intelectual ndo ¢ incondicionada,
mas, ao contrario, estd vinculada a observancia de outros principios constitucionais e
infraconstitucionais. Nesse aspecto alinhamos com o entendimento de BARBOSA, no
sentido de que a elevacao da propriedade intelectual ao nivel constitucional ndao ¢ mero
incidente, mas sim uma medida de fundo essencialmente econdmico, pois nem toda
propriedade privada esta sob a tutela dos direitos e garantias fundamentais. Dessa forma,
estaria sujeita a verificacdo de atender ou ndo as demais condi¢des que a caracterizariam

como direito humano.%?

82 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da propriedade intelectual, p. 227 a 233.
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2.2.3. Protecao de invencdes biotecnoldgicas pelo sistema de patente brasileiro (Lei
de Propriedade Industrial - LPI)

O Coédigo da Propriedade Industrial de 1945 ja previa a concessdo de patentes para
variedades de novas de plantas, mas tal protecdo dependia de regulamentacao especifica

que nao chegou a ser elaborada.

Preocupou-se o legislador, a época, em declarar como nao suscetivel da protecao
por patente os produtos alimenticios e os medicamentos de qualquer género, bem como

matérias ou substancias obtidas por meios ou processos quimicos.

O Codigo da Propriedade Industrial de 1971 embora nao proibisse o patenteamento
de seres vivos ou microrganismos e fosse silente com relacao a espécies vegetais, excluia
expressamente das invengdes patentedveis os produtos alimenticios, os quimico-
farmacéuticos e os medicamentos e respectivos processos, assim como substancias ou

produtos quimicos, excetuando seus respectivos processos.

Com a adesao do Brasil ao TRIPS, em 1994, a legislacao brasileira teve que ser
alterada para se ajustar ao determinado no tratado internacional e, apos consideravel
pressdo de outros paises interessados na maior prote¢ao de certas criagdes intelectuais, o
Brasil ajustou a sua legislagdo com a promulgacao da Lei de Propriedade Industrial em

1996.

A Lei de Propriedade Industrial regulamenta, expressamente, as invengdes
biotecnoldgicas que, todavia, passam a contar com requisitos e restri¢gdes especificas,

além daquelas aplicaveis as invencdes de qualquer natureza.

Para que uma invencao biotecnoldgica seja protegida como patente ela deve ser, de
fato, uma invengdo, atendendo os requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicagdo
industrial. Assim, meras descobertas de seres vivos ou de materiais bioldgicos e processos

biolégicos naturais ndo podem ser patenteaveis, j4 que ndo ha atividade inventiva®’.

8 Art. 18 da Lei n° 9.279/96. Nao sdo patenteaveis:

()

IIT - o todo ou parte dos seres vivos, exceto 0s microorganismos transgénicos que atendam aos trés
requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicagdo industrial - previstos no art. 8° e
que ndo sejam mera descoberta.
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Além de atender os requisitos de patenteabilidade, a invengdo biotecnoldgica nao
pode incidir em nenhuma das proibi¢des legais. De acordo com a Lei de Propriedade
Industrial, ndo pode ser patenteado: (i) o que for contrario a moral, aos bons costumes e
a seguranca, a ordem e a saude publica; (i1) as substancias, matérias, misturas, elementos
ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificagdo de suas propriedades fisico-
quimicas e os respectivos processos de obtencdo ou modificacdo, quando resultantes de
transformagdo do nucleo atomico; e (iii) o todo ou parte dos seres vivos, exceto

microrganismos transgénicos®*.

A Lei de Propriedade Industrial considera, expressamente, 0os microrganismos
transgénicos como invengdes patenteaveis, desde que sua composicdo genética tenha
sofrido interven¢dao humana que tenha resultado em nova caracteristica ndo existente em

condi¢des naturais. Ou seja, deve haver, de fato, novidade e atividade inventiva®’.

O relatorio descritivo de invengdes biotecnoldgicas, que deve ser apresentado pelo
titular no momento do deposito da patente, também possui regulamentacao especifica. O
relatorio € o documento que contém uma descri¢ao detalhada da invengao e que permite

que terceiros que ndo sejam o inventor possam reproduzir a invengo®®.

O relatorio ¢ essencial para o sistema de patentes, ja que a concessao de privilégio
temporario de exploragdo visa a estimular o desenvolvimento de invengdes e requer como
contrapartida a revelacdo dos detalhes da inveng¢do para que todos possam reproduzi-la e,

eventualmente, avancar no desenvolvimento de novas criagoes.

8 Art. 18 da Lei n® 9.279/96. Nao sdo patenteaveis:

I - 0 que for contrario a moral, aos bons costumes ¢ & seguranga, a ordem ¢ a satde publicas;

II - as substancias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificagido
de suas propriedades fisico-quimicas ¢ os respectivos processos de obtengdo ou modificagdo, quando
resultantes de transformacg@o do nucleo atomico; e

IIT - o todo ou parte dos seres vivos, exceto 0s microorganismos transgénicos que atendam aos trés
requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicag@o industrial - previstos no art. 8° e
que ndo sejam mera descoberta.

85 Art. 18 da Lei n® 9.279/96. Nio sdo patentedveis:

(-

IIT - o todo ou parte dos seres vivos, exceto 0s microorganismos transgénicos que atendam aos trés
requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicagdo industrial - previstos no art. 8° e
que ndo sejam mera descoberta.

8 Art. 24. O relatorio devera descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua
realizag@o por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execugao.

Paragrafo unico. No caso de material bioldgico essencial a realizagdo pratica do objeto do pedido, que néo
possa ser descrito na forma deste artigo e que ndo estiver acessivel ao publico, o relatorio sera suplementado
por deposito do material em instituicdo autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional.
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Considerando que o relatério deve conter informacgao suficiente para que a invencao
possa ser reproduzida e que invengdes biotecnologicas contém certas peculiaridades,
como o uso de material ou processos bioldgicos que, ndo raro ndo podem ser
suficientemente descritos, a Lei de Propriedade Industrial permite que qualquer material
biologico essencial para a invengdo que nao possa ser descrito de forma apropriada no
relatorio descritivo seja depositado em instituicdo credenciada pelo Instituto Nacional da

Propriedade Industrial (INPI)¥’.

Muita embora nao haja nenhuma instituicao brasileira credenciada pelo INPI, o
INPI reconhece a possibilidade de se depositar o material biologico em qualquer
instituiio que atenda aos requisitos previstos no Tratado de Budapeste®®, o qual tem
como objetivo uniformizar as regras e condi¢cdes para o deposito de material biologico

utilizado em invengdes patenteadas, ainda que o Brasil ndo seja signatario de tal tratado.

Atualmente, o INPI vem publicando diretrizes especificas acerca dos critérios de
analise dos requisitos de patenteabilidade de invengdes nos diversos segmentos
econdmicos, diretrizes essas que, de certa forma, flexibilizam o entendimento acerca do
preenchimento dos requisitos e condi¢des de patenteabilidade previstos sob a LPI. Essas
diretrizes, em especial as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente na Area de
Biotecnologia, publicadas pela Resolucdo INPI N° 144/2015 (Diretrizes de
Biotecnologia), bem como as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patentes — Bloco I e 11,
publicadas pelas Resolugdes INPI N° 64/2013 e 169/2016 (Diretrizes de Patente)
também serdo alvo de analise uma vez que impactam diretamente a protecao de invengoes

biotecnoldgicas®.

O intuito do INPI ao publicar tais Diretrizes foi de divulgar o seu entendimento no
tocante ao procedimento dos requisitos e critérios para concessao de patentes de invengao

(em geral e, mais especificamente, de invengdes biotecnoldgicas) e, assim, procurou (i)

87 Art. 24 da Lei n° 9.279/96. O relatorio devera descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a
possibilitar sua realizagdo por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execucao.
Paréagrafo unico. No caso de material biologico essencial a realizacdo pratica do objeto do pedido, que ndo
possa ser descrito na forma deste artigo e que nao estiver acessivel ao publico, o relatorio sera suplementado
por depdsito do material em institui¢do autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional.

8 Tratado de Budapeste sobre o Reconhecimento Internacional do Depdsito de Microrganismos para Efeito
do Procedimento em Matéria de Patentes, assinado em 28 de abril de 1977 e em vigor desde 09 de agosto
de 1980. Disponivel em: https://www.wipo.int/treaties/es/registration/budapest/. Acesso em 13 de janeir de
2019.

8 Informagdes sobre as Diretrizes do INPI estdo disponiveis em: http://www.inpi.gov.br/menu-
servicos/patente/diretrizes-de-exame. Acesso em 15 de janeiro de 2019.
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uniformizar e atualizar os critérios para a analise dos pedidos de patente; (ii) otimizar os
procedimentos de processamento de pedidos de patente visando o aumento da eficiéncia
e garantindo a qualidade das decisdes do INPI; e (iii) conferir transparéncia aos

procedimentos administrativos do 6rgao.

Nas Diretrizes de Patentes, o INPI propde que os requisitos de patenteabilidade
devem ser averiguados na seguinte ordem: i) aplicacdo industrial®®; ii) novidade®; e iii)
atividade inventiva.”?> Entendemos que, assim dispondo, o INPI atribui prioridade ao
requisito da aplicagdo industrial. Tal entendimento do INPI ¢ especialmente relevante no
caso das invengdes biotecnoldgicas, visto que, de acordo com as Diretrizes de
Biotecnologia, atendem ao requisito de aplicacdo industrial os produtos e processos que
tenham definida "utilidade" ou "uso pratico" no relatorio descritivo. Para a andlise desse
requisito, o termo industria deve ser compreendido como incluindo qualquer atividade de

caréter técnico que ndo tenha carater individualizado, que seja passivel de repeti¢do.”

PArt. 15 A invengdo e o modelo de utilidade sdo considerados suscetiveis de aplicagdo industrial quando
possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de industria.

1Art. 11. A invengdo e o modelo de utilidade sdo considerados novos quando niio compreendidos no estado
da técnica.

92 Art. 13. A invencgdo ¢é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, ndo decorra
de maneira evidente ou ¢ébvia do estado da técnica.

3Para ilustrar o sentido de uso pratico, o INPI disponibilizou alguns exemplos, os quais estdo reproduzidos
abaixo:

"Exemplo 1: A proteina de SEQ ID NO: 1 foi identificada em diferentes pacientes com cancer de prostata,
e nenhuma fungdo bioldgica para esta proteina ¢ conhecida no estado da técnica. Verifica-se que essa
proteina descrita no pedido ¢ um marcador importante para diagnosticar cancer de prostata.

INPI: As invengdes relacionadas a esta proteina (por exemplo, uso, composi¢do, kit de diagndstico) sdo
suscetiveis de aplicacdo industrial uma vez que o pedido claramente revela um uso pratico para esta
sequéncia (marcador para diagnosticar in vitro cancer de prostata), mesmo que a sua fungo bioldgica ainda
seja desconhecida." Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente na Area de Biotecnologia do Instituto
Nacional da Propriedade Industrial ("INPI"), publicadas pela Resolugdo INPI N° 144/2015 ("Diretrizes de
Biotecnologia"), bem como das Diretrizes de Exame de Pedidos de Patentes — Bloco I e I do INPI,
publicadas pelas Resolugdes INPI N° 64/2013 e 169/2016 ("Diretrizes de Patente")

"Exemplo 2: O pedido revela uma proteina de SEQ ID NO: 1 que foi isolada de leveduras; no entanto, ndo
revela nenhuma fung@o/aplicacdio para a mesma e esta ndo apresenta homologia com nenhuma proteina de
fungdo conhecida.

INPI: O relatorio descritivo revela uma lista meramente especulativa de aplicagdes sem embasamento
técnico capaz de fundamentar qualquer aplicagdo pratica para a proteina. Essa proteina e/ou seu uso e/ou
composi¢des compreendendo a mesma nao sdo suscetiveis de aplicagdo industrial, uma vez que tais
matérias ndo apresentam utilidade pratica definida." Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente na Area de
Biotecnologia do Instituto Nacional da Propriedade Industrial ("INPI"), publicadas pela Resolugao INPI N°
144/2015 ("Diretrizes de Biotecnologia"), bem como das Diretrizes de Exame de Pedidos de Patentes —
Bloco I e IT do INPI, publicadas pelas Resolu¢des INPI N°s 64/2013 e 169/2016 ("Diretrizes de Patente")
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A protegao conferida por patente de invengdo biotecnoldgica confere ao titular o
direito de impedir terceiros de usar ou explorar comercialmente o produto ou o processo

patenteado.

A Lei de Propriedade Industrial, porém, determina em quais situagdes tal direito
ficara limitado e quando serd permitida a utilizagdo da patente biotecnologica por
terceiros sem autorizac¢do do seu titular. Nos termos da Lei de Propriedade Industrial, a
venda, por terceiros, de produtos biotecnologicos patenteados € permitida desde que o
produto tenha sido colocado no mercado pelo titular da patente e desde que o produto ndo
seja utilizado para multiplicagdo ou propagacao comercial da matéria viva protegida pela

patente e contida no produto.

Todavia, as Diretrizes do INPI demonstram uma clara flexibiliza¢ao do requisito de
aplicacdo industrial em prol de maior amplitude para concessao de patentes de invengdes
biotecnoldgicas. Isso fica mais evidente quando se constata que as Diretrizes de
Biotecnologia ndo se detém na pormenorizagdo da andlise dos requisitos de novidade e

atividade inventiva os quais devem ser analisados sob a otica das Diretrizes de Patente.

Tal ressalva ¢ necessaria porque, muitas vezes, um produto biotecnoldgico ¢ auto
replicavel ou pode ser reproduzido sem a utilizagdo da inven¢ao em si. Assim, entendeu
o legislador que, se ndo houvesse restricdo a comercializagdo para multiplicagdo ou
propagacdo, ao colocar no mercado apenas um produto patenteado, o titular de uma
patente nao mais poderia exercer controle sobre a reprodugao de novos exemplares do

produto patenteado.

Segundo o entendimento do INPI, além de atender aos requisitos de
patenteabilidade, as criagdes biotecnologicas ndo podem incidir em nenhuma das
proibi¢des legais. A Lei de Propriedade Industrial estabelece em seus artigos 10 e 18,
respectivamente o que ndo pode ser considerado invengdo € o que ndo pode ser

patenteado.

Para o proposito deste trabalho, interessa ressaltar o disposto no Art. 10, inciso IX
da Lei de Propriedade Industrial, que dispde que nao se considera invencao "o fodo ou

parte de seres vivos naturais e materiais biologicos encontrados na natureza, ou ainda
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que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os

processos biolégicos naturais".”*

Visando a oferecer ao publico maior clareza no tocante ao entendimento das
disposi¢oes da Lei de Propriedade Industrial no tocante aos requisitos de patenteabilidade,
o INPI publicou as Diretrizes de Biotecnologia, as quais definem os termos utilizados na
Lei de Propriedade Industrial no tocante as invengdes biotecnoldgicas, buscando nao

deixar margem a eventuais interpretacdes diversas daquela adotada pelo INPIL.

Nesse aspecto, vale a pena ressaltar que as Diretrizes de Biotecnologia estabelecem
que, diante da vedagdao de concessdao de patente para protecdo de seres vivos naturais
(incluindo plantas, animais, microrganismos e qualquer ser vivo, qualquer por¢ao dos
mesmos, como 0rgaos, tecidos e células; materiais bioldgicos encontrados na natureza,
além de extratos, lipideos, carboidratos, proteinas, DNA, RNA, partes ou fragmentos dos
mesmos, assim como, qualquer substancia produzida a partir de sistemas biologicos, por
exemplo hormdnios e outras moléculas secretadas, virus) uma patente ou pedido de
patente poderd ser questionada ou invalidada com base em documentos publicados
posteriormente a data do pedido, desde que comprovem de maneira clara e sem sombra

de duvidas a existéncia na natureza da matéria reivindicada.

Além disso, as Diretrizes de Biotecnologia esclarecem que sdo consideradas como
encontrados na natureza materiais produzidos de forma sintética, mas que ndo possam ser
distinguidos de seus correspondentes de ocorréncia natural. Tais materiais nao sao

passiveis de protecdo por patente.

As Diretrizes de Biotecnologia definem ainda que processo bioldgico € aquele que
ocorre espontaneamente na natureza € nos quais a interven¢do humana ndo afeta o
resultado final. A contrario sensu, os processos que contenham pelo menos uma etapa
técnica que possua um impacto decisivo no resultado final, e que ndo possa ser realizada

sem a interven¢ao humana, sdo considerados invengao.

Quando o objeto do pedido de patente for produto ou processo desenvolvido

mediante acesso a amostra de componentes do patrimonio genético nacional ou ao

%Art. 10 Nao se considera invengdo nem modelo de utilidade: (...)

IX -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 biologicos
naturais.
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conhecimento tradicional, o pedido de patente devera observar as disposi¢des da Lei n°
13.123/2015, regulamentada pelo Decreto N° 8.772 de 11 de maio de 2016 (Lei de Acesso
ao Patrimonio Genético). Deve-se ressaltar que a Lei de Acesso ao Patrimonio Genético
estabelece como condicdo para requerimento de qualquer direito de propriedade
intelectual a comprovagao de autorizagao prévia do Conselho de Gestao do Patrimonio
Genético (CGEN), mediante cadastro do interessado, das atividades que se pretende
desenvolver e do patrimdnio genético ou conhecimento tradicional que se pretende

acessar, perante o Sistema de Gerenciamento (SisGen) do CGEN.

A Resolugao INPI PR 69/2013 (Resolucao 69/2013) normatiza os procedimentos
necessarios para que os requerentes informem ao INPI sobre pedidos de patente cujo
objeto tenha sido obtido em decorréncia de acesso a amostra de componente do

patrimonio genético nacional.

Nos termos da Resolugdo 69/2013, o requerente devera informar ao INPI, em
formulario especifico, isento do pagamento de retribui¢do, a origem do material genético
e do conhecimento tradicional associado, quando for o caso, bem como o nimero da
autorizagao de acesso emitida pelo CGEN. Ademais, em se tratando de pedido de patente
cujo objeto ndo tenha sido obtido em decorréncia de acesso a amostra de componente do
patrimdénio genético nacional, deverd também informar essa condi¢do ao INPI em

formulario disponibilizado pela mesma Resolugao.

Com relacdo as patentes de medicamento, estabelece o artigo 229-C da Lei de
Propriedade Industrial que "A concessdo de patentes para produtos e processos

farmacéuticos dependerd da prévia anuéncia da Agéncia Nacional de Vigilancia

Sanitaria - ANVISA."

O texto do artigo 229-C foi incluido pela Lei n°® 10.196, de 14 de fevereiro de 2001
e apenas em 12 de abril de 2017 foi publicada a Portaria Conjunta n° 01 do INPI e da
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) sintetizando o acordo sobre o
procedimento a ser adotado para a andlise e concessdo de patentes para produtos e

processos farmacéuticos.”

% Portaria Conjunta n° 01, de 12 de abril de 2017 disponivel em http://www.in.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20163436/do1-2017-04-13-portaria-conjunta-n-1-de-12-de-
abril-de-2017-20163370.

58



A Portaria Conjunta determina que cabera a ANVISA a andlise de dados
relacionados a saude®® e a emissdo (ou niio) da anuéncia prévia e, em seguida, cabera ao
INPI a andlise dos requisitos de patenteabilidade. Havendo elementos em comum, a
analise sera feita por um grupo intersetorial, formado por representantes tanto da

ANVISA quanto do INPI.

Antes da edi¢do da Portaria Conjunta, a competéncia da ANVISA foi questionada
judicialmente, tendo o Tribunal Regional Federal da Segunda Regido ja reconhecido o

direito da ANVISA de se manifestar sobre a concesso de patentes de medicamentos.®’

% Art. 4° Apods recebimento dos pedidos de patente encaminhados pelo INPI, a ANVISA analisara tais
pedidos a luz da satide publica, mediante decisdo consubstanciada em parecer técnico emitido pela unidade
organizacional competente no dmbito da Agéncia.

§1° Considera-se que o pedido de patente sera contrario a satide publica quando o produto ou o processo
farmacéutico contido no mesmo apresentar risco a saude.

§2° O risco a saude sera caracterizado quando o produto farmacéutico compreender, ou o processo
farmacéutico resultar em substancia cujo uso tenha sido proibido no pais.

§3° Quando a andlise da ANVISA concluir pela ndo anuéncia, o pedido sera encaminhado ao INPI, que
publicara a denegacdo da anuéncia e o arquivamento definitivo na RPI.

70 Boletim da Ouvidoria da Anvisa, edi¢do n° 30 de 19.08.2008 destaca a seguinte noticia: "O tribunal
Regional Federal da Segunda Regido (TRF2) reconheceu a Anvisa o direito de se manifestar tecnicamente
sobre o pedido de concessdo de patente de um medicamento para cincer de mama. A decisdo manteve a
sentenga de primeira instdncia e ainda revogou o segredo de justica do processo, que impossibilitava o
acesso a terceiros interessados. Medida Provisoria de 1999 acrescentou a Lei de Propriedade Industrial que
as patentes farmacéuticas s6 podem ser concedidas com a anuéncia da Anvisa. A Agéncia ndo deu anuéncia
da patente para o medicamento da empresa francesa e o laboratério entrou na justica para garantir o
monopolio."
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2.2.4. Protecdo sui generis de cultivares na legislaciao brasileira

As cultivares sdo protegidas no Brasil desde 1997, quando a Lei de Protecdo de
Cultivares foi promulgada, também como consequéncia da adesao do Brasil ao TRIPS.
Como ja mencionado acima, o TRIPS determina que os paises signatarios devem proteger
as variedades vegetais como patentes ou adotar um sistema sui generis eficaz para sua
protecdo. Uma vez que o Codigo da Propriedade Industrial de 1971 era silente sobre a
protecao das variedades vegetais, o Brasil optou por adotar o sistema sui generis, seguindo
as regras do sistema UPOV versao de 1978 com algumas variagdes, embora vedando a

dupla protegdo das variedades vegetais, tal qual a Convengao UPOV 1978.

E importante mencionar que, apesar do Brasil ter adotado as regras da UPOV em

1997, o Brasil aderiu a UPOV apenas em 1999.

Em contraponto as patentes biotecnologicas, que protegem as invengdes e,
consequentemente, a tecnologia, as cultivares protegem a semente da variedade vegetal

em si e ndo a tecnologia ou invengao contida nela. Como explica Newton Silveira:

[...] a semente é um meio de produgio da cultivar. Ndo ¢, porém, uma tecnologia, porque o
maquinismo bioldgico ndo esta na cabeca do ser humano, mas no interior da semente. Nao
se transfere a tecnologia, mas a semente [...]

Para que uma variedade vegetal seja considerada uma cultivar, ela deve atender os
seguintes requisitos: (i) ser distinta das demais cultivares conhecidas; (ii) apresentar
homogeneidade e estabilidade (manuten¢do da homogeneidade em geragdes sucessivas);
(111) ter uma denominacao (designagdo distinta de outras cultivares); e (iv) ser passivel de

uso pelo complexo agroflorestal.

Para que seja uma nova cultivar, a variedade vegetal ndo pode ter sido
comercializada no Brasil ha mais de 12 meses e em outros paises por um periodo que

varia entre 4 e 6 anos.

Como ja mencionado, a prote¢ao de uma cultivar recai sobre a semente, que € o
material de reprodu¢do ou de multiplicagdo vegetativa da planta inteira. O titular de uma
cultivar tem a exclusividade da reproducdo da semente, sendo proibido o uso e reproducdo

comercial das sementes protegidas.
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Nesse aspecto, a exclusividade concedida a um titular de uma cultivar ¢ semelhante
aquela concedida ao titular de uma patente. Porém, as limitacdes a tal direito de
exclusividade sdo distintas e maiores do que aquelas previstas na Lei de Propriedade

Industrial e aplicaveis as patentes.

A Lei de Prote¢ao de Cultivares permite que terceiros, sem autorizacao do titular
da cultivar, (i) plante sementes da cultivar para uso proprio; (ii) utilizem ou vendam como
alimento ou matéria-prima o produto resultado do plantio da cultivar (desde que ndo seja
para fins reprodutivos); e (ii1) usem a cultivar para melhoramento genético ou pesquisa.
A Lei de Protegao de Cultivares também permite que o pequeno produtor rural, conforme
defini¢do legal, utilize a cultivar exclusivamente para doagdo ou troca no ambito de

programas publicos®®.

Como se ve, os direitos de exclusividade e as limitagdes previstas na Lei de
Propriedade Industrial e na Lei de Prote¢ao de Cultivares sdo diferentes e, em algumas

situacdes, conflitantes.

%8 Lei de Protecdo de Cultivares, Art. 10, dispde que:

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 ambito de programas de financiamento ou de apoio a pequenos produtores
rurais, conduzidos por o6rgdos publicos ou organizagdes ndo-governamentais, autorizados pelo Poder
Publico.

V - multiplica, distribui, troca ou comercializa sementes, mudas e outros materiais propagativos no ambito
do disposto no art. 19 da Lei n° 10.696, de 2 de julho de 2003, na qualidade de agricultores familiares ou
por empreendimentos familiares que se enquadrem nos critérios da Lein® 11.326, de 24 de julho de 2006.

61



2.2.5. A questio da dupla protecio do ponto de vista normativo: ha de fato uma
dupla protecio?

Pelo que foi exposto, entre a invencdo tecnoldgica e a criagdo de uma nova
variedade de semente ¢ que indagamos se o ordenamento juridico brasileiro comporta a
dupla prote¢do das novas variedades vegetais e como sdo tratados os conflitos entre a
exaustdo de direitos do sistema de patentes e do sistema sui generis de protecdo de

cultivares.

Com o avango das técnicas de aperfeigoamento de variedades vegetais, as melhorias
nao sdo feitas apenas por técnicas tradicionais de melhoria, mas também por complexas
técnicas de engenharia genética. Com isso, determinadas técnicas para aperfeicoamentos
de variedades vegetais resultam no desenvolvimento de processos ou de microrganismos
transgénicos ou sequéncias genéticas que podem ser protegidos por patentes, muito

embora o produto resultante do processo seja uma semente ou nova cultivar.”

Consequentemente, podem existir cultivares protegidas pela Lei de Protecao de
Cultivares que somente podem ser desenvolvidas mediante utilizagdo de processos
protegidos por patente ou com a utilizagdo, de sequéncias genéticas ou de microrganismo
protegidos por patente, resultando uma protegdo indireta, pelo sistema de patente, de uma
nova variedade vegetal. Essas variedades vegetais estdo, portanto, em uma situacao
complexa, em que sua propria existéncia ¢ condicionada pela de um microrganismo ou

processo protegido por patente.

Qual deve ser, juridicamente, o tratamento dos direitos relacionados a sua utilizacao
comercial? Se o desenvolvimento de um (microrganismo) e de outro (nova variedade
vegetal) ¢ feito por sujeitos distintos, como equalizar o feixo de direitos de diferentes
fontes normativas que incide sobre a questdo? Quem deve autorizar o uso, tendo em conta
os interesses publicos alimentares relacionados a questdo alimentar correlata aquela da
criagdo de novas variedades vegetais? E possivel afastar a patente, nesses casos? E

possivel atrair direitos relacionados a criagdo de novas variedades vegetais se 0s

% O Ministério da Agricultura, Pecuéria ¢ Abastecimento esclarece que "De forma simplificada pode-se
dizer que cultivares sdo variedades cultivadas de plantas que sdo obtidas por meio de técnicas de
melhoramento genético. (Bulsing et al., 2010, p- 259).". Disponivel em
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/protecao-de-
cultivar/FAQ_SNPC out2018.pdf, acessado em 03 de janeiro de 2019.
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patentarios forem feridos? Enfim, considerando os mencionados conflitos entre as
limitagdes determinadas pela Lei de Propriedade Industrial e a Lei de Protecdo de
Cultivares, aparentaria ser que a dupla protecdo dessas variedades vegetais resulta em
problemas relacionados aos usos permitidos sem a necessidade de autorizagao do titular

direito de exclusividade.
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Capitulo 3: Analise de caso

3.1 Ciritério de seleciao

A ideia inicial, neste trabalho, era fazer uma andlise a mais extensa possivel das
decisdes das cortes e dos tribunais brasileiros em demandas judiciais que abordassem ou
envolvessem, de alguma forma, questdes relacionadas a dupla prote¢do de invengdes
biotecnoldgicas pelo sistema de patentes, bem como a protecdo de novas variedades
vegetais pelo sistema especifico das cultivares. O proposito de tal analise seria detectar
eventuais tendéncias da jurisprudéncia e analisé-las levando em conta a doutrina patria

especializada.

Assim procedendo, poder-se-ia cotejar essas tendéncias da jurisprudéncia e da
doutrina acerca do assunto e utilizar as informac¢des dai resultantes para fundamentar as
conclusdes deste trabalho acerca da possivel dupla prote¢cdo das invengdes
biotecnoldgicas, bem como para justificar eventuais sugestdes de interpretacao no tocante

a matéria.

Todavia, essa busca por jurisprudéncia fez com que deparassemos, logo de inicio,
com o caso paradigmatico da Ac¢do Coletiva movida pelo Sindicato Rural de Passo Fundo
e outros em face da Monsanto do Brasil Ltda e Monsanto Technology LLC (Caso

Monsanto).!%

A despeito da discussdao no Caso Monsanto girar em torno da suposta
cobranca ilegal e abusiva de royalties das sementes da soja transgénica roundup ready
(RR), uma vez que as patentes registradas seriam nulas e, portanto, ndo haveria a
obrigagdo de pagar royalties, taxas e/ou indenizagdo pelos sojicultores a Monsanto, ha
também a questdao de que a Monsanto estaria impedindo os sojicultores de beneficiarem-
se dos direitos previstos na Lei de Protegdo de Cultivares, dentre eles o de reservar

sementes para replantio ou multiplicar as sementes para doar ou trocar com outros

pequenos produtores rurais. !°!

100 Ac30 Coletiva, processo n° 1069151-62.2009.8.21.0001, em tramite perante a 15* Vara Civel do Foro
Central da Comarca de Porto Alegre no Estado do Rio Grande do Sul, proposta em 14 de abril de 2009.
101 ] ei n° 9.456/97. Art. 10. Nio fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que:
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Mas ndo apenas a matéria em discussdo no Caso Monsanto ¢ especificamente
propicia para o proposito deste trabalho, mas o fato de que neste caso, ora sob analise do

Superior Tribunal de Justiga, foi instaurado incidente de assun¢do de competéncia.

Aqui cabe um pequeno paréntese para abordar a questao do incidente de assungdo
de competéncia instaurado no Recurso Especial do Caso Monsanto. Referido instituto
encontra-se previsto no Artigo 947 do Cédigo de Processo Civil:

Art. 947. E admissivel a assungdo de competéncia quando o julgamento de recurso, de

remessa necessaria ou de processo de competéncia origindria envolver relevante questdo de
direito, com grande repercussdo social, sem repeti¢do em multiplos processos.

§ 1° Ocorrendo a hipotese de assungdo de competéncia, o relator propora, de oficio ou a
requerimento da parte, do Ministério Publico ou da Defensoria Publica, que seja o recurso, a
remessa necessaria ou o processo de competéncia originaria julgado pelo 6rgao colegiado
que o regimento indicar.

§ 2°. O orgdo colegiado julgara o recurso, a remessa necessaria ou o processo de competéncia
originaria se reconhecer interesse publico na assung@o de competéncia.

§ 3°. O acordado proferido em assungdo de competéncia vinculara todos os juizes ¢ orgaos
fracionarios, exceto se houver revisdo de tese.

§ 4°. Aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante questio de direito a respeito
da qual seja conveniente a prevengdo ou a composicdo de divergéncia entre camaras ou
turmas do tribunal.

Portanto, verifica-se que se admite a instauracdo de incidente de assun¢do de
competéncia quando o julgamento de recurso sob analise referir-se a questdo de direito
relevante. A decisdo do 6rgao colegiado do Tribunal em questdo, neste caso o Superior
Tribunal de Justiga, "vincularad todos os juizes e orgdos fracionarios, exceto se houver
revisdo de tese". THEODORO JUNIOR, em seu Curso de Direito Processual Civil,

leciona que, para que o incidente de assun¢ao de competéncia seja instaurado;

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 ambito de programas de financiamento ou de apoio a pequenos produtores
rurais, conduzidos por 6rgdos publicos ou organizagcdes ndo-governamentais, autorizados pelo Poder
Publico.

V - multiplica, distribui, troca ou comercializa sementes, mudas e outros materiais propagativos no ambito
do disposto no art. 19 da Lei n® 10.696, de 2 de julho de 2003, na qualidade de agricultores familiares ou
por empreendimentos familiares que se enquadrem nos critérios da Lei n° 11.326, de 24 de julho de 2006.
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E essencial que a questdo de direito envolvida na lide (i) seja relevante, (ii) tenha grande
repercussdo social, (iii) ndo haja sido repetida em multiplos processos, (iv) de modo a tornar
conveniente ou a composi¢do de divergéncia entre cAmaras ou turmas do tribunal.'%?

Neste sentido, a escolha deste caso tornou-se especialmente relevante com a
instauragdo de referido instituto, seja por que abordard em instancia superior todos os
elementos essenciais deste trabalho, seja por que a decisdo proferida no Caso Monsanto

tornar-se-a precedente obrigatorio.

102 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil Vol. I11. Rio de Janeiro: Forense,
2016. p. 825.
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3.2 O Caso Monsanto

Tendo dito isso, cabe um pequeno histdrico processual do Caso Monsanto. Trata-
se de acdo coletiva movida, em abril de 2009, pelo Sindicato Rural de Passo Fundo, pelo
Sindicato Rural de Sertdo e Sindicato Rural de Santiago, todos do Rio Grande do Sul,
contra Monsanto do Brasil Ltda. e Monsanto Technology LLC, tendo por objeto, em
resumo, o questionamento de praticas adotadas pelas requeridas no sentido de: (a) impedir
os autores de reservar sementes para replantio, (b) de proibir os autores de trocar sementes
dentro de programas oficiais; e (c) de cobrar dos autores royalties indevidos no tocante a
produtos resultantes do plantio das cultivar transgénica de soja denominada Soja Roundup
Ready (em referéncia ao herbicida de mesmo nome, também de titularidade das
Requeridas e cujo uso € complemento essencial ao cultivo de referida variedade de soja)
comercializada pelas Requeridas. Segundo os autores, tais praticas estariam em
desconformidade e em violagdo ao disposto na Lei N° 9.456/97 (Lei de Cultivares), que
seria aplicavel para a apreciacdo das questoes. Com base nas alegacdes acima, os autores
pleitearam, basicamente: (a) o reconhecimento do direito dos pequenos, médios e grandes
sojicultores brasileiros, de reservar o produto de cultivares de soja transgénica, para
replantio em seus campos de cultivo e o direito de vender essa producdo como alimento
ou matéria-prima, sem pagar a titulo de royalties, taxa tecnoldgica ou indenizacao; (b) a
garantia de cultivar a soja transgénica, de doar ou trocar sementes reservadas a outros
pequenos produtores rurais, nos ternos do art. 10, inciso IV, § 3° e incisos da Lei n°
9.456/97; e (c) a determinacdo da obrigacdo das requeridas de se absterem de cobrar

royalties.

As requeridas contestaram alegando basicamente que eram detentoras de diversas
patentes concedidas pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) relativas a
Soja Roundup Ready e que a Lei de Propriedade Industrial, aplicavel para o julgamento
das questdes, embasaria a legitimidade das praticas adotadas pelas requeridas, inclusive

a cobranca de royalties, sendo, ademais, inaplicavel a Lei de Prote¢ao de Cultivares.

Nao obstante a sucinta descricdo acima, para que se possa atentar para a
complexidade do caso em questdo ¢ interessante transcrever o relatorio da sentenca
proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, Giovanni Conti, que relatou o Caso

Monsanto conforme segue:
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SINDICATO RURAL DE PASSO FUNDO - RS, SINDICATO RURAL DE SERTAO e
SINDICATO RURAL DE SANTIAGO, qualificados nos autos, promoveram a presente agao
coletiva contra MONSANTO DO BRASIL LTDA ¢ MONSANTO TECHNOLOGY LLC,
alegando, em sintese, que os sojicultores brasileiros contestam os procedimentos adotados
pelas requeridas, que os impedem de reservar produto cultivares transgénicas para replantio
e comercializagdo, além da proibi¢ao de doar e trocar sementes dentro de programas oficiais
e cobrar de forma arbitréria, ilegal e abusiva royalties sobre sementes e graos descendentes
da chamada soja roundup ready (RR), coincidindo com o nome comercial do herbicida
fabricado pelas requeridas, o qual ¢ complemento essencial no cultivo da soja geneticamente
modificada. Sustentam que as requeridas violam direito inserto na Lei de Cultivares (Lei n°
9.456/97) que permite a reserva de graos para plantios subsequentes sem pagamento de nova
taxa de remuneracgdo a propriedade intelectual, sendo inaplicavel a incidéncia da propriedade
industrial (Lei n® 9.279/96), cujas patentes registradas sdo eivadas de nulidades. Postulam o
reconhecimento do direito dos pequenos, médios e grandes sojicultores brasileiros, de
reservar o produto de cultivares de soja transgénica, para replantio em seus campos de cultivo
e o direito de vender essa produg@o como alimento ou matéria-prima, sem pagar a titulo de
royalties, taxa tecnologica ou indenizagdo; garantia de cultivar a soja transgénica, de doar ou
trocar sementes reservadas a outros pequenos produtores rurais, nos ternos do art. 10, inciso
IV, § 3° e incisos da Lei n° 9.456/97; decretar a obrigacdo de ndo fazer das demandadas no
sentido de ndo efetuarem cobrangas de royalties, taxa tecnoldgica ou indenizacdo, rechagando
o procedimento de autotutela praticado pelas mesmas; decretacdo de abusividade e
onerosidade excessiva nos valores cobrados, com repetigdo daqueles cobrados
indevidamente. Postularam [os autores] em sede de tutela cautelar a ordem para depositar em
juizo os valores exigidos pelas empresas que efetuam a apropriagdo dos valores referentes a
royalties, taxa tecnologica ou indenizagdo, sobre a comercializagdo de variedades de soja
transgénica a mando das demandadas. Postulam, ainda, que as demandadas apresentem
informagoes sobre os valores cobrados desde a safra 2003/2004.

A liminar restou deferida as fls. 197/201, parcialmente reconsiderada as fls. 308/309 e,
posteriormente, suspensa em sede de agravo de instrumento (fls. 1250/1263).

A requerida Monsanto do Brasil contestou as fls. 359/426, suscitando em preliminar a
caréncia de acdo (ilegitimidade ativa e auséncia de interesse de agir), bem como a limitagdo
da base territorial dos autores e limites da coisa julgada. No mérito, alega prescri¢do do
pedido ressarcitorio. Afirma que é detentora de diversas patentes outorgadas pelo Instituto
Nacional da Protecao Industrial — INPC, protetoras da tecnologia RR na soja, sendo incidente
na questdo em litigio, apenas as regras da Lei de Propriedade Industrial (Lei n° 9.279/96),
norma que sustenta a cobranga de compensagao ou royalties. Afirma ser inaplicavel a Lei de
Cultivares, normatizagdo diversa e independente do direito patentario. O direito na cobranga
sobre inventos protegidos pelo INPI estd embasado na Constituigdo Federal e art. 44 da Lei
de Propriedade Industrial, sendo que nunca houve imposi¢do desse direito, mas livre
conveniéncia dos agricultores. Postula a improcedéncia da demanda.

Pedidos de habilitacdo da FETAG/RS (fls. 1268/1286) e dos Sindicatos Rurais de Girua e
Arvorezinha (fls. 1291/1343), na qualidade de litisconsortes ativos, cujas pretensdes restaram
deferidas as fls. 1346/1348 e 1684.

A requerida Monsanto Techonology contestou as fls. 1368/1424, suscitando, em preliminar,
a prescricdo, caréncia de agdo (ilegitimidade ativa e possibilidade juridica do pedido),
irregularidade de representag@o, bem como a limitac@o da base territorial dos autores e limites
da coisa julgada. Suscita, ainda, ilegitimidade da FETAG/RS e litisconsorcio ativo dos
Sindicatos Rurais de Girua/RS e Arvorezinha/RS. No mérito, trouxe as mesmas teses
defensivas apresentadas pela co-requerida Monsanto do Brasil. Citou também precedentes
jurisprudenciais sobre o tema, requerendo a improcedéncia da demanda.

Réplica as fls. 289/317
Sancamento lancado as fls. 1811/1815 e 1860/1862, com determinagdo de realizacdo da

prova pericial, cujo laudo restou juntado as fls. 1991/2433 e complementado as fls.
2732/2764.
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Memoriais finais apresentados pelos autores as fls. 2932/2959 e requeridas as fls. 2960/2978
€ 2979/2995.

O Ministério Publico langou parecer as fls. 3004/3015, pugnando pela improcedéncia da
demanda.'®

Cabe esclarecer, ainda, que a decisdo proferida em referida sentenca reconheceu
aos sojicultores (independentemente do seu tamanho: pequeno, médio ou grande), os

direitos previstos na Lei de Prote¢ao de Cultivares, dispondo o seguinte:

a) declarar o direito dos pequenos, médios e grandes sojicultores brasileiros, de
reservar o produto cultivares de soja transgénica, para replantio em seus campos de
cultivo e o direito de vender essa produgdo como alimento ou matéria-prima, sem nada
mais pagar a titulo de royalties, taxa tecnologica ou indenizagao, nos termos do art. 10,

incisos I e II da Lei de Prote¢ao de Cultivares, a contar do dia 01.09.2010;

b) declarar o direito dos pequenos, médios e grandes sojicultores brasileiros que
cultivam soja transgénica, de doar ou trocar sementes reservadas a outros pequenos
produtores rurais, nos termos do art. 10, inciso IV, § 3° e incisos, da Lei de Protecdo de

Cultivares, a contar do dia 01.09.2010;

c) determinar que as requeridas se abstenham de cobrar royalties, taxa tecnologica
ou indenizagdo, sobre a comercializacdo da producdo da soja transgénica produzida no

Brasil, a contar da safra 2003/2004;

d) condenar as requeridas a devolver os valores cobrados sobre a producdo da soja
transgénica a partir da safra 2003/2004, corrigida pelo IGPM e acrescida de juros de 1%

ao mes, a contar da safra 2003/2004, tudo a ser apurado em liquidagao de sentenca;

e) conceder, de oficio, a liminar para determinar a imediata suspensao na cobranga
de royalties, taxa tecnoldgica ou indenizagdo, sobre a comercializagdo da produgdo da
soja transgénica produzida no Brasil, sob pena de multa diaria no valor de 1.000.000,00

(um milh3o de reais);

103 Acdo Coletiva, processo n° 1069151-62.2009.8.21.0001, em tramite perante a 15* Vara Civel do Foro
Central da Comarca de Porto Alegre no Estado do Rio Grande do Sul, proposta em 14 de abril de 2009.
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f) condenar as requeridas ao pagamento integral das custas e honorarios advocaticios
que fixo em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), corrigido pelo IGPM a contar desta
data (art. 21, § unico, do CPC).

Verifica-se, portanto, que o juizo de Primeira Instdncia ao julgar a demanda
favoravelmente aos autores, reconheceu a aplicabilidade da Lei de Prote¢ao de Cultivares
e, consequentemente, do direito dos autores de reservar sementes para uso proprio, bem

como para usar ou vender como alimento ou matéria-prima.

Além disso, o juizo de primeiro grau também reconheceu o direito dos autores de
multiplicar sementes para doagao ou troca, mais uma vez admitindo a aplicabilidade da

Lei de Protegao de Cultivares ao Caso Monsanto.

Em sede de Apelacdo Civel, a Desembargadora Relatora da Apelagao Civel, Maria
Claudia Mércio Cachapuz do Tribunal de Justiga do Estado do Rio Grande do Sul
entendeu que, a despeito da Lei de Propriedade Industrial ndo permitir a protegao de seres

vivos!™, ha exceclio expressa para microrganismos transgénicos'®.

Para tanto, os microrganismos transgénicos devem atender aos critérios previstos
na Lei de Propriedade Industrial, quais sejam: novidade, atividade inventiva e aplicacao
industrial. Assim, segundo a desembargadora, seria impossivel excluir do ambito da

protecdo o produto resultante do objeto da patente!*

, especialmente porque a Lei de
Propriedade Industrial e a Lei de Protecdo de Cultivares sdo omissas quanto a
possibilidade de sobreposi¢ao de situacdes, levando a concluir que cada uma das citadas

leis disciplinaria "objetos de tutela diversos".

104 Art. 10 da Lei n® 9.279/96. Nio se considera invengio nem modelo de utilidade:

()

IX - o 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.

105 Art. 18 da Lei n°® 9.279/96. Nio sdo patentedveis:

(-

IIT - o todo ou parte dos seres vivos, exceto 0s microorganismos transgénicos que atendam aos trés
requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicagdo industrial - previstos no art. 8° e
que ndo sejam mera descoberta.

106 Art. 42 da Lei n® 9.279/96. 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 propdsitos:

()

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.
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Neste sentido, vale transcrever trecho de seu voto:

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

Nao ha como excluir dos efeitos de protecao desta o produto do objeto de patente, por forca
da protecao 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 intervengéo
humana por técnica de transgenia — e que abranja todas as caracteristicas proprias a protegdo
-, inclusive quando isto ocorra sobre uma cultivar. E isto, porque ambas as Leis mencionadas
sd0 omissas na hipotese de sobreposi¢do de situagdes. Quando uma variedade é desenvolvida
pela técnica da transgenia — podendo, portanto, receber a protegdo da Lei de Patentes — e
sofre, posteriormente, uma melhora por via biologica, 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 Convengdo de 1978. Tal conflito, para a doutrina mais
recente, enquanto inexistente uma definicdo legal especifica, poderia sofrer solucdo
suficiente por meio do instituto da “patente dependente”, previsto na disciplina da Lei de
Patentes.

Nao se trata, portanto, de hipotese de aplicagdao de lei mais especifica, para a resolugdo do
conflito de regras. Aqui, tem-se leis que disciplinam objetos de tutela diversos. A propria
Exposi¢do de Motivos da cartilha elaborada a Lei n® 9.456/97 deixa clara tal situagdo quando
justifica a criacdo da Lei de Protecdo de Cultivares como “mecanismo distinto de protecao a
propriedade intelectual.”

Nao ha como fazer subsistir o argumento de que o licenciamento concedido para a pesquisa
sobre o produto e para o desenvolvimento de técnica de aperfeigoamento afaste o direito
originario sobre patentes. O que pode € o titular de patente celebrar contrato de licenga para
exploragdo 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 proprietario
do invento, seja pelo licenciado, ressalvada apenas a hipétese de analise do aperfeicoamento
introduzido em patente licenciada (art. 63 da Lei de Patentes).

O debate proposto € referente ao produto da soja transgénica, para a qual ¢ identificada a
situagd@o de protegdo especifica e comprovada — ao menos até 31.08.2010 — por meio de carta
de patente. Ndo ha, portanto, como se pretender a aplicag@o de disposi¢des normativas da Lei
de Protecdo de Cultivares para o caso em comento, na medida em que diversa é a protegdo
juridica identificada.

Reconhece-se causa legitima a cobranga — a descaracterizar hipotese de ilicitude para os fins
do art. 187 do CC brasileiro -, por for¢a de aplicacdo da Lei de Patentes na hipotese, nao
afastada a cobranga por situacao diversa de protecdo do produto pela Lei de Cultivares, como
na hipétese das excegdes do art. 10 da Lei referida.

Segundo a desembargadora relatora da apelagdo civel, , a sentenca de primeira
instancia teria reconhecido a aplicacao do disposto no Art. 10 da Lei n° 9.456/97 (Lei de
Prote¢do de Cultivares), adotando, entre outros os seguintes fundamentos: (i) proibigao,

no pais, de dupla protecao no tocante a novas cultivares; (ii) adogao de sistema sui generis
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para protecao de plantas, sob o qual a tnica prote¢ao possivel € por meio de certificado
de protecdo de cultivar, nesse sentido, seguindo a compreensdo especifica da Convengao
de 1978 da Unido Internacional para a Prote¢do de Obtengdes Vegetais — UPOV; (iii)
possibilidade exclusiva de cobranca de royalties, taxa tecnologica ou indenizagdo pelas
demandadas por ocasido do licenciamento da tecnologia a terceiros, mas nao sobre o

produto vivo e a utiliza¢do que seja dada a este pelos produtores rurais.

Diz ainda a desembargadora:

E é, a partir de tais fundamentos enfrentados pela sentenca de 1° grau, que se impde a
construcdo da solucdo correta para o caso proposto a discussao.

Quando a sentenga de 1° grau dispde sobre a opgao no ordenamento juridico de ndo aderéncia
a uma dupla protecdo de direitos de propriedade de forma exclusiva, firma tal convicgao
sobre uma situag@o de sobreposi¢do de legislacdes. Segue o trecho reafirmado pela sentenca:

(...) A Lei de Cultivares foi elaborada com claro intuito de dar cumprimento a acordos
internacionais firmados pelo Brasil, viabilizando condigdes de adesdo a convengdo de 1978
da Unido Internacional para Obtengdo de Protecdo de Obtengdes Vegetais (UPOV). Com a
adesao, o Brasil teve a garantia de que direitos dos obtentores brasileiros de novas cultivares
serdo respeitados pelos paises que tenham aderido a UPOV, e vice-versa em relacdo aos
direitos estrangeiros.

A UPOV ¢ uma organizagdo internacional com sede na Suiga, responsavel pela
implementagdo da Convengdo Internacional de Prote¢do de Novas Variedades de Plantas,
cuja primeira ATA de intengdes ¢ de 1961 e que sofreu revisdes nos anos de 1972, 1978 e
1991.

O Brasil, mesmo pingando aspectos das duas Atas (78 e 91), optou pela revisdo de 1978 que
proibe explicitamente a dupla protecdo dos direitos de exclusiva. No entanto, existem
possibilidades de protecdo por patentes de inven¢do em aberto no quadro juridico da Lei de
9.279/96, por forca do artigo 18, inciso III, para organismos geneticamente modificados.

(..)

Bem analisada a matéria em discussdo, a propria doutrina mencionada na sentenga de 1° grau
refere que as Leis n° 9.279/96 (Lei de Patentes) e 9.456/97 (Lei de Protecdo de Cultivares)
sdo distintas entre si e, na abrangéncia, ndo se confundem quanto a protegdo de seu objeto.
Ainda que a Lei de Patentes ndo permita a protecdo decorrente de patentes para o todo ou
partes de seres vivos, houve expressa exclusdo desta proibicdo em relagdo aos
microrganismos transgénicos (art. 18, inc. III, da Lei de Patentes), justamente porque
resultantes de um produto de intervencao cultural, por meio do invento.

Isto representa afirmar que é possivel a extensao dos efeitos da propriedade intelectual sobre
microrganismos transgénicos desde que atendam os critérios proprios a situagdo juridica de
patenteabilidade — no caso, a novidade, a atividade inventiva e a aplicabilidade a atividade
industrial. Circunstincia expressamente reconhecida, por certificados proprios, em relagdo
ao produto ora discutido em juizo.

E se a patente ¢ possivel, ndo ha como excluir dos efeitos de prote¢do desta o produto do
objeto de patente, por for¢a da protecdo conferida pelo art. 42 da Lei n® 9.279/96. No mesmo
sentido, a doutrina de Carla Eugenia Caldas Barros, tratando mais recentemente sobre a
matéria, como segue em destaque:
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'Logo, os efeitos decorrentes da concessdo de patente poderdo incidir em uma cultivar. As
duas leis, tanto a de patentes como a de cultivares, sdo omissas quanto a este aspecto.''?’

Com mesma tonica, vé-se a conclusdo alcangada pelo estudo de pesquisa juridica referido na
sentenca de 1° grau, como conferido:

'Se uma patente ¢ concedida, o titular do produto ou processo patenteado goza de ampla gama
de direitos exclusivos conferindo ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu
consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar. Dessa maneira,
atendidos os pressupostos da patente, poderd um processo biotecnoldgico a partir da planta
ou de suas partes prolongar os efeitos da prote¢@o a seus produtos. E mais, podera ocorrer a
violagdo de direito da patente de processo quando o possuidor ou proprietario ndo comprovar,
mediante determinacdo judicial especifica, que o seu produto foi obtido por processo de
fabricag@o diverso daquele protegido pela patente de acordo com o artigo 42, § 2°, da Lei
9.279/96, aos moldes do art. 34 do TRIPS. (...) Em tese, a propriedade exclusiva do detentor
de direitos de PI classica de sementes geneticamente modificadas inclui o direito a protegao
para as plantas descendentes e as proprias sementes. As patentes de processo abarcariam o
produto resultante diretamente do processo, mesmo sendo esses produtos protegidos pela Lei
9.456/97 através dos certificados de protecio’ (SANTOS e PLAZA, 2010, p. 7829).!%8

A doutrina, na interpretagdo 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 ¢é objeto direto da patente, como o processo ou o produto obtido diretamente pelo
processo, caso seja este patenteado.

()

A literatura especializada na matéria, de forma clara, demonstra ndo haver como excluir o
direito de patentes sobre o produto de uma interveng@o humana por técnica de transgenia — ¢
que abranja todas as caracteristicas proprias a prote¢do -, inclusive quando isto ocorra sobre
uma cultivar. E isto, porque ambas as Leis mencionadas sdo omissas na hipotese de
sobreposicdo de situacdes.

Quando uma variedade ¢ desenvolvida pela técnica da transgenia — podendo, portanto,
receber a protegdo da Lei de Patentes — e sofre, posteriormente, uma melhora por via
bioldgica, recebendo o certificado de cultivares, em tese, tem-se situagdo de duplicidade de
protecdo, algo que estaria vedado pelas disposi¢des da UPOV referente & Convencao de 1978.
Tal conflito, para a doutrina mais recente, enquanto inexistente uma defini¢do legal
especifica, poderia sofrer solugdo suficiente por meio do instituto da ‘patente dependente’,
previsto na disciplina da Lei de Patentes, como em destaque:

'Neste caso, isto ¢, comportando excegdes, entdo os titulares das tecnologias biotecnoldgicas
poderdo proteger ¢ se beneficiar dos melhoramentos das variedades de plantas, ou dos
processos de melhoramentos, tanto por meio do mecanismo de patentes classico, como
também valendo-se do instituto juridico da patente dependente, sempre que houver processo
de transgé€nese. Ndo ha como haver, nesse caso, sobreposicdo de direitos, pois a lei de cultivar
poderé, na hipotese em tela, ndo vir mais a ser aplicada, posto que a protecao seria garantida
por meio do instituto da patente dependente. Com isto a questdo juridica de ndo admissdo de
sobreposi¢do de direitos em um Unico bem material, nos termos da lei de cultivares, ¢é
pacificada. O detentor da patente dependente passa a ter o direito de reclamar a concessao de

BARROS, Carla Eugenia Caldas. A sobreposi¢do dos direitos de propriedade intelectual em
biotecnologia: patentes e cultivares. Modificagdes dos arts. 43 ¢ 70 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996 in
PLAZA, Charlene; NERO, Patricia. Protecao juridica para as ciéncias da vida: Propriedade intelectual e
biotecnologia. Sdo Paulo: IBPI, 2012, p. 165.

18 PLAZA, Charlene de Avila; SANTOS, Nivaldo dos. Interpenetragdo de direitos de protegdo em
propriedade intelectual: o caso das patentes de invengdo e cultivares in Anais do XIX Encontro Nacional
do CONPEDI, Fortaleza, 2010.
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patente sobre um processo biotecnolégico ¢ a gozar dos mesmos direitos de propriedade
intelectual na posigdo de titular deles' (BARROS, 2012, p. 163).

Nao se trata, portanto, de hipotese de aplicagdo de lei mais especifica, para a resolugdo do
conflito de regras. Aqui, tem-se leis que disciplinam objetos de tutela diversos. A propria
Exposi¢do de Motivos da cartilha elaborada a Lei n® 9.456/97 deixa clara tal situagdo quando
justifica a criag@o da Lei de Proteg¢@o de Cultivares como “mecanismo distinto de protegdo a
propriedade intelectual.” E ¢ a justificacdo da Lei de Protecdo de Cultivares que oferece a
finalidade especifica de criagdo de norma complementar de proteg¢do: “Isso permitira uma
negociacao equilibrada entre aqueles que investiram macicamente na obtencao de variedades
adaptadas as condi¢des ecologicas do Brasil e aqueles detentores de patentes de processos
biotecnoldgicos e de genes, quando do desenvolvimento de cultivares transgénicos”!%.

Com a criacdo da lei mais recente (Lei de Protegcdo de Cultivares), ha nitida pretensdo de
favorecimento a pesquisa nacional sobre produtos modificados com a criagdo da Lei, ndo
para afastar os direitos de propriedade sobre quem detenha a patente, e sim para reservar,
sobre o produto modificado (o cultivar) o direito de propriedade sobre o bem que sofre
variagdo na sua composicao.

()

Tratando-se de produto derivado de alteracdo por técnica de transgenia, possivel ¢ o
reconhecimento, conforme fundamentacdo ja exposta, de aplicagdo da protecdo prevista na
Lei de Patentes, seja pela protecdo origindria e cldssica sobre o invento, seja pela protecao
subsequente de cultivar por meio da solucao prevista do instituto da patente dependente,
quando evidenciada hipdtese de duplicidade de protegao.

Em sede de despacho que admitiu o Recurso Especial, o Terceiro Vice-Presidente
do Tribunal de Justica do Estado do Rio Grande do Sul, Desembargador Paulo Roberto
Lessa Franz, entendeu pela relevancia da questdo da aplicabilidade ou ndo da Lei Protegao
de Cultivares versus a Lei de Propriedade Industrial no tocante aos produtos transgénicos.
Vejamos:

[...] vista a questdo através desse prisma legal, em que a propria Lei especifica (e, diga-se,
mais nova) garantiria, em principio, direitos aos agricultores, além de trazer vedacao a dupla
protegdo, possivel o entendimento de que haveria violacdo a legislacdo infraconstitucional,

quando o acorddo recorrido considera cabivel, ao final e ao cabo, o sistema de “dupla
protecdo”, como forma de considerar legitima a cobranca, no caso concreto, de royalties.

Nesse contexto, ao menos para efeito de juizo de admissibilidade, tem-se como plausivel a
alegacdo de violagdo a legislag@o infraconstitucional especifica (artigos 2° e 10 da Lei n.
9.456/1997), o que justifica o seguimento do recurso.

A par disso, questdo da prevaléncia e da aplicabilidade da Lei de Protegdo de Cultivares ou
da Lei de Propriedade Intelectual no tocante aos produtos transgénicos, € a consequente
cobranga de royalties ¢ por demais relevante, o que reforga o entendimento pela admissado do
recurso especial, destacando-se, inclusive, que o proprio STJ j& se manifestou, em acdo em
que se discutia o cabimento de agdo coletiva, legitimidade de sindicato, e eficacia de decisao
relativa daquela cobranga, no sentido de que '"Ha releviancia social na discussao dos
royalties cobrados pela venda de soja geneticamente modificada, uma vez que o

109 Em trecho da exposi¢do de motivos a cartilha da Lei 9.546/97, distribuida pelo senador Jonas Pinheiro,
relator da matéria na Comissdo de Assuntos Economicos do Senado.
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respectivo pagamento necessariamente gera impacto no preco final do produto ao
mercado’.

Em 15 de junho de 2016, os autos foram recebidos eletronicamente no Superior
Tribunal de Justica quando, apos ter sido ultrapassada a questdo da declaragdo de
"incompeténcia para apreciar e julgar o presente recurso especial e, com fulcro no art.
71, § 1° do RI/STJ, determinada a redistribui¢do dos autos a um dos eminentes Ministros
integrantes da Terceira Turma deste Tribunal Superior", foram redistribuidos por

prevencao a Ministra Nancy Andrighi (Terceira Turma) em 02 de junho de 2017.

Foi entdo requerida a instaurag@o de incidente de assuncdo de competéncia para o
julgamento do Caso Monsanto, o qual foi admitido, por unanimidade, pelos Ministros que

acompanharam o voto da Ministra Nancy Andrighi, no seguinte sentido:

Desse modo, reconhecida a relevancia juridica da matéria e sua grande repercussdo social,
em razdo de vislumbrar a satisfacdo de todos os requisitos legais a respeito da questdo a ser
decidida e por considerar oportuno o enfrentamento imediato do tema, proponho a submissao
do presente incidente de assungdo de competéncia no agravo interno no agravo em recurso
especial a 2* Secgdo, para que esse Orgdo superior se manifeste sobre o seguinte tema, assim
delimitado, nos termos do art. 271-C do RISTJ: definir se é possivel conferir protecio
simultinea — pelos institutos da patente de invencio (Lei 9.279/96) e da protecdo de
cultivares (Lei 9.456/97) — a sementes de soja Roundup Ready, obtidas mediante a
técnica da transgenia, e, como corolario, se é ou nao facultado aos produtores rurais o
direito de reservar o produto de seu cultivo para replantio e comercializacio como
alimento ou matéria prima, bem como o direito de pequenos agricultores de doar ou
trocar sementes reservadas no contexto de programas oficiais especificos.

()

Forte nessas razdes, voto pela INSTAURACAO de incidente de assungdo de competéncia,
com a submissdo da questdo delimitada no presente recurso especial ao colegiado da 2°
Secdo!!0,

Assim, a Ministra sumarizou a questdo ao votar favoravelmente a instauracao de
incidente de assun¢do de competéncia para colocar no cerne da discussdao do Recurso
Especial do Caso Monsanto, a possibilidade ou ndo de se conferir prote¢do simultanea as
sementes de soja transgénicas RR pelos institutos da patente de invengdo da Lei de

Propriedade Industrial e da protecdo do cultivar da Lei de Protecao de Cultivares.

10 Pro AfR no Recurso Especial n® 1.610.728 - RS (2016/0171099-9). Relatora Ministra Nancy Andrighi.
j. 10/04/2018.
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Atualmente, o processo encontra-se, desde 19 de outubro de 2018, "conclusos para
Jjulgamento ao(a) Ministro(a) NANCY ANDRIGHI (Relatora) com parecer do MPF de
fls. 6005/6016, peti¢oes de "amicus curiae, pedidos de reconsideragdo e peticdo de fls.
6157/6190".

Pendente o julgamento do Recurso Especial do Caso Monsanto, resta incerto como
sera o desfecho sobre este assunto, uma vez que, ainda que o Brasil tenha aderido a Ata
de 1978 do UPOV que veda expressamente a dupla protecao de direitos de propriedade
intelectual'!! (concomitantemente pela Lei de Prote¢do de Cultivares e pela Lei de
Propriedade Industrial), a legislacao patria ¢ omissa quanto a dupla protecao e, além disso,
a Lei de Propriedade Industrial contém disposi¢do especifica permitindo que se proteja o

produto resultante de processo patenteado'!?.

Importante relembrar que a instauragcdo do incidente de assuncao de competéncia
no Recurso Especial do Caso Monsanto tornou ainda mais relevante a escolha deste caso
para estudo neste trabalho, uma vez que o acérdao proferido pelo 6rgdo colegiado do
Superior Tribunal de Justiga vinculara ndo s6 os juizes como também os 6rgaos

fraciondrios, tornando-se precedente obrigatorio.

1 Decreto n® 3.109/99 que promulga a Convengdo internacional para a Protegdo das Obtengdes Vegetais,
de 2 de dezembro de 1961, revista em Genebra, em 10 de novembro de 1972 e 23 de outubro de 1978.
Artigo 2 - Formas de Protecao: "I. Cada Estado da Unido pode reconhecer o direito do obtentor previsto
pela presente Convengdo, mediante a outorga de um titulo especial de proteg¢do ou de uma patente. Porém,
um Estado da Unido, cuja legislacdo nacional admite a prote¢cdo em ambas as formas, devera aplicar
apenas uma delas a um mesmo género ou a uma mesma espécie botanica."

12 Art. 42 da Lei n® 9.279/96. 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 propdsitos:

()

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.
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3.3 Consideracoes sobre o Caso Monsanto

Ha que se fazer, aqui, algumas observa¢des no que concerne aos argumentos
apresentados nas decisdes judiciais supra, observagoes essas que poderao fundamentar ao

menos em parte as conclusdes apresentadas adiante.

3.3.1 Microrganismos Transgénicos

Como ja mencionado, microrganismos transgénicos constituem excec¢ao a
vedacao de patenteabilidade contida no Artigo 18, III da Lei de Propriedade Industrial (e

nao Lei de Patentes, como se menciona nas decisdes supra-transcritas).

Todavia, a propria definigdo de microrganismos transgénicos, contida no
Paragrafo tnico do mesmo Artigo 18 da Lei de Propriedade Industrial, também contém
uma excecdo. De fato, o pardgrafo tnico exclui da definicdo de microrganismos

transgénicos, organismos que constituam o todo ou parte de plantas e animais, vejamos:

Paragrafo unico. Para os fins desta Lei, microorganismos transgénicos sdo organismos,

exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervengao
humana direta em sua composigdo genética, uma caracteristica normalmente ndo alcangavel

pela espécie em condigdes naturais.

Ou seja, na medida em que um organismo constitua ou passe a constituir o todo ou
parte de uma planta, ndo poderia, ao menos em func¢do do texto da Lei de Propriedade
Industrial, ser considerado microrganismo transgénico e, como consequéncia, ndo seria

passivel de protecdo pelo sistema de patentes.

Essa excecao da excec¢do (se assim podemos nos referir a exclusao "do todo ou parte
de plantas e animais" da definicdo de microrganismos transgénicos, afeta adversamente
a conclusdo de que uma variedade vegetal obtida por intermédio de microrganismo
transgénico patenteado, estaria sujeita aos efeitos da Lei de Propriedade Industrial. Nao
estaria. Exatamente porque o microrganismo transgénico que constitua parte de planta

nao seria patenteavel de acordo com o disposto na propria Lei de Propriedade Industrial.

O mesmo ja ndo se poderia dizer, no entanto, acerca de processo objeto de patente
que resulte na obtengdo de uma nova variedade vegetal. Isto porque, ainda que o
microrganismo transgénico inserido na planta esteja sujeito a protecao por patente, 0s
efeitos de tal protecdo ndo poderiam ser estendidos a variedade vegetal por forca da

legislacdo especifica que expressamente proibe a protecdo de uma variedade vegetal
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exceto por forca de certificado de protecdo de cultivar, nos termos da Lei de Protecao de

Cultivares.
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3.3.2 Bens juridicos protegidos sob a Lei de Propriedade Industrial e sob a Lei de
Prote¢ao de Cultivares.

Cumpre ressaltar que ambas as decisdes de primeira e de segunda instancia
mencionaram a Exposicdo de Motivos da Lei de Prote¢cdo de Cultivares como
embasamento de seus entendimentos, inclusive com a meng¢ao no acordao supra referido
de que "Ndao se trata, portanto, de hipotese de aplicagdo de lei mais especifica, para a
resolugdo do conflito de regras. Aqui, tem-se leis que disciplinam objetos de tutela

diversos".

Trata-se mesmo de bens juridicos distintos? E, na medida em que tratem de bens
juridicos distintos, haveria conflito insuperavel entre a legislagdao que estabelece o sistema
de patentes e a legislagdo que estabelece direitos ao desenvolvedor de uma nova variedade
vegetal, de sorte que se torne impossivel a aplicacdo de ambas as legislagdes no tocante

a uma nova variedade vegetal?

Para responder a primeira indagacdo acima, cabe fazer referéncia aos aspectos
normativos das invengdes biotecnoldgicas e das cultivares, abordados no Capitulo 2 deste
trabalho, para ressaltar que houve, desde uma perspectiva internacional, com a cria¢do da
UPOV e suas respectivas convengdes atualmente em vigor (de 1978 e de 1991), a
preocupacao de desenvolver um sistema sui generis para protegao dos direitos de
desenvolvedores de novas variedades vegetais que levasse em conta preocupacdes

adicionais aquelas contempladas pelo sistema de patentes.

Admitindo-se que o sistema de patentes visa a, precipuamente, assegurar ao
inventor o direito de exclusiva com relagao ao produto ou processo desenvolvido, como
forma de, por um lado, incentiva-lo a divulgar as especificagcdes técnicas e métodos de
produgdo e, por outro lado, compensa-lo pelo investimento de tempo e capital
empregados no desenvolvimento do invento, o bem juridico que se pretende proteger,
segundo a logica do sistema de patentes, sao os direitos de exclusiva do inventor, como
contrapartida da divulgacdo do invento, de sorte a, em principio, assegurar a rapida
divulgacdo do conhecimento detido por uns, para que outros possam avangar no

desenvolvimento tecnoldgico, com ganhos para toda a sociedade.

Com relagdo a invengdes que envolvam seres vivos, todavia, outras preocupagoes

de ordem moral, social, ecologica-ambiental emergem quando se cogita a possibilidade e
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limites para manipulacao de seres vivos. Especificamente no tocante as novas variedades
vegetais, concluiu-se, tanto no plano internacional, quanto no dmbito nacional, que
haveria de se levar em conta preocupagdes com relagdo ao direito de producdo de
alimentos, a biodiversidade de cada estado, aos direitos dos agricultores, bem como os
impactos que a concessao do direito de exclusiva poderia gerar no tocante a todo o
segmento agricola, seja do ponto de vista econdmico, seja do ponto de vista

socioambiental.

Sao, portanto, bens juridicos distintos que se pretende proteger e que requerem, sem
davida, sistemas distintos, cujo desenvolvimento em nivel internacional abordamos no
Capitulo 2, juntamente com o desenvolvimento da legislagdo nacional sobre a matéria.
Cabe, pontuar, aqui, que no tocante a legislacdo brasileira relativa a protecdo de
cultivares, o Brasil optou ndo apenas por promulgar uma lei especifica para prote¢ao de
cultivares, como optou por aderir a Convencdo da UPOV de 1978, a qual impunha a
obrigatoriedade de protecdo de novas cultivares exclusivamente por um sistema
especifico. Nesse sentido, inclusive, a exposi¢do de motivos da Lei de Protecdo de

Cultivares:

A opgdo por uma lei de proteg@o de cultivares como forma de reconhecimento do direito a
propriedade intelectual pela obtencdo de novas cultivares, além de varios direitos ao titular
do material genético protegido, dentre os quais se destaca o de autorizar o uso do mesmo,
assegura a terceiros: a) o chamado direito do agricultor, que consiste na garantia de uso de
cultivar protegida, desde que para consumo proprio, sem o pagamento de qualquer
remuneragao ao titular do material protegido; b) a livre utilizagao de cultivar protegida pelo
setor de pesquisa, como fonte de variagdo: c) a possibilidade de comercializagdo do produto
obtido do plantio do material protegido, independente de qualquer remuneragao ao titular.
desde que para fins exclusivamente alimentares. A flexibilidade de uma lei de protegdo de
cultivares nos aspectos considerados no item imediatamente anterior se contrapde ao direito
de exclusividade concedido pelo Estado aos detentores de patentes, sistema que. se aplicado
a espécies vegetais ndo permitird aos agricultores e a pesquisa acesso as cultivares

patenteadas. sendo mediante o pagamento de "royalties".!!?

A protegao de objetos distintos ndo evita, todavia, a questdo do eventual conflito
naquilo que héd de interseccao na aplicabilidade de ambos os sistemas em relacdo a
variedades vegetais e que constitui, como pontuado pela ministra relatora Nancy
Andrighi, o cerne do Caso Monsanto. Em que pese a opinido de alguns doutrinadores no

sentido de que ambas as legislagdes seriam omissas nessa questdo, parece claro, como

13 Integra pode ser encontrada em:

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra:jsessionid=4769CEFD4F39ASEE20023
31029574299.nodel ?codteor=1133503 &filename=Avulso+-PL+1457/1996
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bem nota SILVEIRA que, no tocante ao material protegido pela Lei de Prote¢dao de

Cultivares, a disposi¢do legal ¢ clara sendo vedada qualquer outra forma de protecao.

Tal vedagdo, no entanto, ndo implica necessariamente um conflito (pelo menos nao
insuperavel) no tocante a coexisténcia de ambas as legislacdes. Isso porque, como vimos,

trata-se de proteger bens juridicos distintos, os quais com relagao a processo patenteado

que resulta na obten¢do de nova variedade vegetal (sujeitos ao sistema de patentes) e a
nova cultivar resultante da aplicacdo de referido processo (protegida pela Lei de Prote¢ao
de Cultivares) podem, em principio coexistir, desde que respeitados os limites de
abrangéncia de cada sistema e sopesados os valores envolvidos no caso concreto para
determinar qual o principio mais adequado e o valor mais relevante para o interesse

publico, social e patrio na solugdo do conflito.

A redagdo do Art. 27.3 (b) do TRIPS prevé inclusive a possibilidade de protecao de
variedades vegetais seja pelo sistema de patentes, seja por um sistema especifico, seja

pela combinacdo de ambos.

A propria Convengdo UPOV de 1991 deixou de estabelecer a necessidade de

protecao de novas variedades vegetais exclusivamente pelo sistema da UPOV.

Isso permite sugerir que a evolugdo dos tratados internacionais naquilo em que se
refere a variedades vegetais evolui no sentido de dar menos relevancia ao sistema que
seja aplicado e maior relevancia no que diz respeito aos limites de protecao dos direitos
dos inventores/desenvolvedores com respeito aos demais bens juridicos protegidos

quando se trate de desenvolvimento de uma nova variedade vegetal.
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Capitulo 4: Analise de doutrina

Da questao da dupla protecao das sementes decorrem diversas controvérsias tanto
do ponto de vista pratico (como no caso que acabamos de relatar), quanto do ponto de
vista juridico, cuja solu¢ao depende de uma interpretacao dos textos legais que aborde em
conta o disposto nos diplomas legais (incluindo tratados internacionais e legislagao
brasileira, questdes eminentemente técnicas e aspectos de politicas publicas) que
pretendemos levar em consideragdo na construcao das conclusdes sobre a possibilidade
da dupla protecao das cultivares pela Lei de Propriedade Industrial e pela Lei de Protegao

de Cultivares.

Antes de abordar a posi¢dao da doutrina patria acerca da matéria, cabe mencionar
que a questdo da possiblidade de dupla protecdo ndo ¢ exclusividade brasileira. Tanto ¢
assim, que doutrinadores europeus tratam do assunto com idéntica preocupagdo dos

doutrinadores patrios.

A espanhola URANGA!'!*, ao analisar a perspectiva da Unido Europeia, discorre a
respeito da Diretiva 98/44/CE pontuando acerca da questdo da dupla protecdo que a
mesma buscou ao definir ou conceituar variedade vegetal com o proposito de evitar que
se proteja, pela via das patentes, variedades vegetais, mas, ao mesmo tempo, permitindo
que se conceda protecao via patente, para invengdes biotecnoldgicas que ndo constituam

variedades vegetais. Nesse sentido, esclarece que:

A Diretiva 98/44/CE continua a tradi¢do europeia de ndo admitir patentes sobe racas animais
nem variedades vegetais. Em ambas as situa¢cdes nos encontramos perante casos de simples
descobertas, que ndo requerem intervengdo técnica humana e, portanto, ndo podem
qualificar-se como invengdes; e, definitivamente, ndo podem ser patenteaveis.

O fundamento sobre a exce¢do de patentear variedades vegetais tem uma base juridica,
considerando que existe uma via propria e distinta de protecéo para este tipo de inovagoes, o
Convénio UPOV e as leis nacionais concordantes; (...)

Deste modo, a tradig¢@o europeia se baseia em que a via da patente e a do titulo de obtencdo
vegetal se excluem entre si, de maneira que sdo sempre alternativas; assim, a Diretiva mantém
esta postura, uma vez que nega a patenteabilidade de variedades vegetais geneticamente
modificadas, quando o resultado de tal modificagdo constitua, por sua vez, uma nova
variedade vegetal (Co. 32).

114 URANGA, Amelia Martin. As invengdes biotecnologicas a vista das Decisdes do Departamento
Europeu de Patentes ¢ do Tribunal de Justica das Comunidades Europeias in CASABONA, Carlos Maria
Romeo; QUEIROZ, Juliane Fernandes (Coord.). Biotecnologia e suas implica¢des ético-juridicas. Belo
Horizonte: Del Rey, 2004. pp. 444-447.
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)

Ainda quando existam dois sistemas juridicos de prote¢do, cada um tem seu ambito de
aplicagdo, completamente apartado e referente a objetos diversos; mediante o Direito de
patente se protegerdo as obtengdes vegetais constitutivas de uma invengao, sempre que a
matéria biologica, resultado direto da mesma, ndo constitua uma variedade vegetal, dado que
esta sera objeto de protecao por meio do TOV. Se bem que hd quem defenda a dupla protegao
(patente e TOV) para a mesma variedade vegetal. (...) Neste sentido, parecem manifestar-se
as ultimas tendéncias, quanto ao Convénio UPOV (em sua ultima revisao, de 1991) que
suprimiu o que, até agora, era algo inquestionavel, como a proibi¢@o da dupla protecdo e que
deixou a vontade dos Estados quanto a eleigcdo do titulo de protecdo das novas variedades
vegetais. Uma vez que ente em vigor a Ata, os Estados-parte poderdo proteger toda inovagao
vegetal por meio de patente, de titulo de obtengdo vegetal ou mediante uma combinagdo
destes. (...)

Segundo o alemdo SIMON!'5, a Diretiva 98/44/CE foi langada para assegurar em
todo o territério da Unido Europeia a protecao da propriedade intelectual no campo das
invengoes biotecnoldgicas e, a0 mesmo, tempo, eliminar as diferengas existentes, capazes
de comprometer o comércio € o bom funcionamento do mercado local. O autor ressalta
que, de acordo com o disposto na Diretiva 98/44/CE, as invencdes biotecnologicas sdo,
em geral, patentedveis, com a ressalva de que ¢ vedado o patenteamento de variedades de
plantas e espécies animais, bem como de processos essencialmente bioldgicos para a

procriagao de animais e plantas.

Como se v€, mesmo em jurisdigdes em que o debate e a legislacdo especifica ja se
encontram mais consolidadas, a controvérsia acerca da dupla protecdo da propriedade
intelectual sobre invengdes biotecnologicas e variedades vegetais ainda encontra folego.
Mas importa aqui destacar a solu¢do consubstanciada na Diretiva 98/44/CE, qual seja, a
de que sdo passiveis de protecdo pelo sistema de patentes todas as invengdes
biotecnoldgicas, desde que ndo constituam variedades vegetais (i.e., que ndo sejam

passiveis de protecdo por sistema especifico).

No Brasil, poucos autores se debrugaram sobre este tema complexo € o que se
pretende aqui ¢ apresentar alguns estudos e seus argumentos juridicos a fim de buscar

subsidios para formar e fundamentar a conclusdo deste trabalho.

115 SIMON, Jiirgen. Biotecnologia e Lei de Patentes sob perspectiva europeia in CASABONA, Carlos
Maria Romeo; QUEIROZ, Juliane Fernandes (Coord.). Biotecnologia e suas implica¢des ético-juridicas.
Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p. 476.
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Dentre os autores que debatem esta questdo com certa profundidade, podemos citar
PLAZA, autora de intmeros artigos sobre este tema. Para PLAZA, a pratica de
sobreposi¢do de protecdo das sementes e variedades vegetais por patente e por cultivares
seria ilegal e inconstitucional, porque implica conflito e desequilibrio entre as
funcionalidades, finalidades e requisitos especificos dos sistemas normativos que regulam

a matéria.''® Diz PLAZA:

A variedade vegetal pode em "tese" ser protegida através da Lei 9.456/97 e,
concomitantemente, os processos que tenham por objeto genes manipulados geneticamente
e inseridos nessa variedade, se patenteados, abarcardo a protegdo pela Lei 9.279/96. No
sistema de patentes, a protegdo de um processo se estende aos produtos obtidos diretamente
por ele, o que, no caso das plantas, pode ser entendido como abarcando nio s6 a primeira
geragdo resultante do processo, como as ulteriores e até mesmo (como se discute em pleitos
judiciais no Tribunal Europeu de Justiga), os produtos resultantes das plantas.

As legislagoes de propriedade intelectual permitem a protecdo por direitos de exclusiva
diferentes dos de patente para as sementes geneticamente modificadas e para as sementes

melhoradas, configurando a denominada sobreposi¢do, cumulacdo ou interpenetracdo de
direitos sob mesma criagdo.

O sistema de patentes e cultivares possuem construcdes diversas € com finalidades e
requisitos de aplicacdo especificos para cada direitos de protecdo como exaustivamente
comentado no presente artigo.

O ponto de colisdo entre as duas legislacdes se mostra quando a manipulacdo genética da
variedade certificada através da LPC ¢ protegida através de patentes de processo por forca
do artigo 42. I e 11, se patenteado, abarcando direitos de exclusiva por patentes de produto

modificado geneticamente ¢ o processo dessa transgenia havendo um prolongamento da
prote¢do ao produto final da variedade protegida. (grifos nossos) '’

Antes da promulgacao da Lei de Protecdo de Cultivares, quando consultado nos
anos 90 sobre qual sistema o Brasil deveria adotar para prote¢do de novas variedades

vegetais, BARBOSA, assim se manifestou:

No caso da biotecnologia, ndo se podem submeter sequer as consideragdes parciais e
limitadas dos outros setores. No entanto, cabe ponderar o seguinte: ndo parece haver interesse
em escolher, para proteger as tecnologias de cultivares, o caminho da patente classica. Nao
obstante, aparentemente serd necessario apressar a criacdo de um sistema de protecdo aos
cultivares, ao estilo UPOV (embora nao filiado a Unido), pois tal opcéo sera a que melhor se
adequa aos interesses nacionais — entre as duas que, provavelmente, serdo impostas pela
redacdo final do GATT. No setor de variedades de plantas, a patente, especialmente a de

produto, parece ser daninha a um pais em desenvolvimento no estadgio do Brasil.!'® (grifos
Nnossos)

16 PLAZA, Charlene de Avila; SANTOS, Nivaldo dos. Interpenetragdo de direitos de protegdo em
propriedade intelectual: o caso das patentes de invengéo e cultivares, p. 7837.

17 1dem, p. 7836.

118 BARBOSA, Denis Borges. Sobre a propriedade intelectual. Universidade de Campinas, 1990.
Campinas: Universidade de Campinas. Disponivel em:
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Anos mais tarde, ao discutir o Caso Monsanto, o autor atacou especificamente a
questdo da dupla protecdo, pois segundo ele a legislagdo patria ndo permitiria a patente
de produto quando este fosse uma semente. Todavia, para BARBOSA, a protecao indireta
da semente seria possivel caso esta fosse um produto resultante de um processo
patenteado, sendo vejamos:

As varias patentes que se analisaram acima dizem respeito aos processos relativos a
transformagdo genética mencionada.

Por que s6 os processos, € ndo as sementes? Porque a lei brasileira ndo permite a patente de
produto, quando o produto € uma semente como as que fazem objeto da acdo em questdo.
Pode-se, porém, patentear os processos — de engenharia genética ou quaisquer outros — que
resultam em sementes. E a patente de processo resulta na protecdo indireta do produto
diretamente resultante de tal tecnologia de processo.

Assim, todas essas patentes acima mencionadas tratam de tecnologias que dizem respeito a
sementes.!"” (grifos nossos)

E retomando a analise, BARBOSA conclui o seguinte:

A mesma norma nao se aplica nem nos Estados Unidos, que patenteiam, sim, plantas e
sementes ¢ ndo s6 microrganismos transgénicos; ¢ de uma forma um tanto diversa, também
os sistemas legais nacionais da Unido Europeia.

Aqui estd o ponto crucial de nossa analise: as patentes que a Monsanto tem nos Estados
Unidos e na Europa sdo fundamentalmente diversas das patentes que ela podia obter no
Brasil. E disso decorrem consequéncias importantissimas.

Assim, ja se vé que no Brasil, uma semente jamais pode ser objeto de patente. Mesmo a
inclusdo de um microrganismo que € parte de uma planta, ou seja, de uma semente, € pelo
menos questionabilissimo.'?°

Em outro estudo, BARBOSA também enfrentou a questdo da patente
biotecnoldgica citando legislacao brasileira anterior (i.e., Cdédigo de Propriedade
Industrial de 1971) e conclui pela patenteabilidade, ja que eventual vedagdo acarretaria

que grande parcela de invengdes tecnologicas ficaria desprotegida, sendo vejamos:

http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/sobre_propriedade_intelectual.pdf. Acesso em 13 de janeiro
de 2019.

119 BARBOSA, Denis Borges. Dois estudos sobre os aspectos juridicos do patenteamento da tecnologia
roundup ready no Brasil - a questdo da soja transgénica, 2013. Disponivel em:
<http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html>. p. 21. Acesso em 13 de janeiro
de 2019.

120 [dem.
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Nao existia, no Codigo de Propriedade Industrial de 1971, proibicdo especifica de protegdo
as criagdes biotecnologicas, mas apenas as exigéncias genéricas incidentes sobre todos
inventos, como o de conformagdo com a moralidade, a novidade, a utilidade industrial, a
atividade inventiva (no caso de patentes de invengo) e a publicac@o do relatdrio descritivo.
Causava pequena confusdo, apenas, o disposto no art. 9, f) do CPI:

'Nao sdo privilegiaveis:

(...) ) Os usos ou empregos relacionados com descobertas, inclusive de variedades ou
espécies de microrganismos, para fim determinado;'

O que se vedava, assim, era o uso ou emprego de descobertas, mas ndo a invengao de novos
microrganismos, por exemplo, por métodos transgénicos. Ocorre que a proibi¢do, existente
na lei em vigor, de patenteamento de produtos e processos farmacéuticos e alimentares retira
a maior parcela das invengdes biotecnoldgicas do d&mbito da patente.

)

A lei 9.279/96, como veio a entrar em vigor plenamente em 15 de maio de 1997, lista em
primeiro lugar como néo patenteaveis (ou seja, ainda que sejam invento, ndo terdo protegao)
o que for contrario a moral, aos bons costumes e a seguranga, & ordem e a satide publicas.

()

A lei porém faz importantissima exce¢do — ¢ possivel a patente dos microrganismos
transgénicos que atendam aos trés requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade
inventiva e aplicagdo industrial - previstos no art. 8° € que nao sejam meras descoberta.

A lei define que microrganismos transgénicos sdo organismos, exceto o todo ou parte de
plantas ou de animais, que expressem, mediante intervencdo humana direta em sua
composi¢do genética, uma caracteristica normalmente ndo alcangavel pela espécie em
condigdes naturais.

()

Assim, todos outros inventos biotecnologicos, ndo vedados pela lei brasileira, dotados dos
requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplica¢do industrial — sdo
plenamente patenteaveis. !

Cabe ponderar, sobre a conclusdo acima, que a lei veda expressamente a concessao

de patente para o todo ou parte de seres vivos (exceto microrganismos transgénicos) e

que a propria lei define microrganismos transgénicos como organismos (exceto o todo ou

parte de plantas e animais) que expressam, mediante intervencdo humana em sua

composi¢do genética uma caracteristica normalmente nao alcancavel pela espécie em

condi¢des naturais!'??. Ou seja, a propria lei exclui expressamente da defini¢io de

12l BARBOSA, Denis Borges. Biotecnologia e Propriedade Intelectual (2002). p. 6-9.
122 Art. 18 da Lei n® 9.279/96. Nio sdo patenteaveis:

IIT - o todo ou parte dos seres vivos, exceto 0s microorganismos transgénicos que atendam aos trés
requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicagdo industrial - previstos no art. 8° e
que ndo sejam mera descoberta.
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microrganismos transgénicos aquilo que constitua o todo ou parte de plantas e animais.

Tal ponderagdo sera relevante também para a construgdo das conclusdes deste trabalho.

Na mesma linha de entendimento, FERRERO ZOCCOLATO e FREITAS afirmam
que, enquanto nao seriam patentedveis 0S organismos Vvivos € 0S microrganismos
encontrados na natureza, por ndo serem considerados invengdes, os processos de
producdo de plantas geneticamente modificadas sdo considerados patenteaveis, uma vez
que ndo ha restri¢ao na Lei de Propriedade Industrial. Inclusive, mencionam o paragrafo
unico do artigo 24 da Lei de Propriedade Industrial que prevé que o material biologico
que nao possa ser descrito € que seja essencial a realizagdo pratica do pedido deve ser
depositado em instituigio autorizada pelo INPL!'?* Nesse sentido, o INPI ja tem
estabelecido, como mencionamos, as diretrizes para depdsito de patentes biotecnolédgicas,
num claro entendimento de que a legislacdo brasileira, ainda que com restrigdes, permite

o patenteamento de invengdes biotecnoldgicas, tanto que o Ato Normativo 127 do INPI'?*

Paréagrafo tinico. Para os fins desta Lei, microorganismos transgénicos sdo organismos, exceto o todo ou
parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante interven¢do humana direta em sua composi¢ao
genética, uma caracteristica normalmente nao alcangavel pela espécie em condi¢des naturais.

123 FERRERO ZOCCOLATO, Graziela, FREITAS, Rogério Edvaldo, Propriedade Intelectual e Aspectos
Regulatorios em Biotecnologia, Brasilia: IPEA, 2013.

124 16. DISPOSICOES ESPECIFICAS DA AREA DE BIOTECNOLOGIA

16.1 DO DEPOSITO DO MATERIAL BIOLOGICO

16.1.1 Na hipotese prevista no paragrafo inico do art. 24 da LPI, o depdsito do material biologico devera
ser efetuado em instituicdes localizadas no Pais, devidamente autorizadas pelo INPI, através de
credenciamento.

16.1.1.1 A divulgacdo das Instituicdes autorizadas pelo INPI para receberem depodsitos de material
bioldgico serda amplamente divulgada na RPI.

16.1.1.2 Na inexisténcia de institui¢do localizada no Pais, autorizada pelo INPI ou indicada em acordo
internacional vigente no Pais, para o deposito de material biologico objeto do pedido de patente, podera, o
depositante, efetuar o deposito em qualquer uma das autoridades de depdsito internacional, reconhecidas
pelo " Tratado de Budapeste sobre o Reconhecimento Internacional do Depdsito dos Microorganismos para
fins de Instauragdo de Processos em Matéria de Patentes".

16.1.1.1.2 O INPI divulgara informagdes das Instituigdes autoridades mencionadas no item anterior.
16.1.1.3 O deposito do material bioldgico devera ser efetuado até a data de deposito de patente.

16.1.1.3.1 Havendo reivindicagdo de prioridade unionista, o deposito do material bioloégico devera
corresponder a data da prioridade reivindicada.

16.1.1.3.2 Os dados quanto ao deposito do material biologico deverdo integrar o relatorio descritivo.
16.1.1.3.3 Quando o material bioldgico tiver sido depositado em instituigdo ndo autorizada na forma da
presente disposicao, tal depdsito devera ser efetuado no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data do
deposito do pedido ou da data da entrada na Fase Nacional, se for o caso.

16.1.1.4 Ao pedido em andamento que ndo atenda as presentes disposi¢des, serdo formuladas, quando do
exame técnico, exigéncias cabiveis.

16.1.1.5 Independentemente das disposi¢des anteriores, sempre que necessario a aferi¢do técnica das
caracteristicas do material biolégico o INPI podera formular exigéncia técnica fundamentada quanto a
analise e verificacdo in situ de tal material.

16.2 O RELATORIO DESCRITIVO O relatério descritivo, além das especificagdes contidas no item 15
deste Ato, devera ainda conter as propriedades imprescindiveis da matéria viva necessarias a sua completa
descrigdo, de acordo com as tecnologias inerentes a respectiva matéria considerada relevante para sua
perfeita caracterizagao (...).

16.3 LISTAGEM DE SEQUENCIAS BIOLOGICAS (...)
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que traz as diretrizes referentes ao deposito de patentes biotecnologicas, estabelece, em

suma:

1. Que o material biologico devera ser depositado no pais em institui¢do autorizada pelo
INPI por meio de credenciamento;

2. Na auséncia desse tipo de institui¢do, o depodsito devera ser feito perante autoridade
reconhecida pelo Tratado de Budapeste sobre o Reconhecimento Internacional do Depésito
dos Microrganismos para fins de Instaurag@o de Processo em Matéria de Patentes;

3. O deposito do material biologico deve ser feito no mesmo dia do depdsito da patente;

4. O relatorio descritivo devera conter os dados do depdsito;

5. O relatorio também devera conter, além das especifica¢des do item 15 do Ato Normativo
127 do INPI, as propriedades imprescindiveis da matéria viva necessarias a sua completa
descrigdo, de acordo com as tecnologias inerentes a respectiva matéria considerada relevante
para sua perfeita caracterizacdo, nos termos do item 16 do mesmo ato.

Todavia, FERRERO ZOCCOLATO e FREITAS nao deixam de ressalvar a questao

da protecao das sementes e das variedades vegetais ao esclarecer que:

Em relacdo ao patenteamento, hd énfase em processos biotecnoldgicos, e ndo em produtos.
Adicionalmente, para se conseguir a patente de biotecnologia no Brasil € necessario cumprir
algumas exigéncias especificas, além dos requisitos ja exigidos para outras Aareas
tecnologicas. No caso de biotecnologias, quando ndo for possivel a descrigdo do entre
envolvido na patente, deve-se encaminhar uma amostra do material.

Ao mesmo tempo, o segmento sementeiro e de plantas esta sujeito a uma legislagdo propria
no que se refere ao desenvolvimento de novas variedades. A LPC ¢ um sistema sui generis
de protegdo a propriedade intelectual, paralelo ao sistema de patentes. Em certa medida, uma
melhor harmonizagdo entre os procedimentos de operacionaliza¢do da LPC e da LPI pode
significar maior clareza para os usuarios dos dois sistemas no Brasil, o que, a seu turno,
demanda uma refinada articulagdo entre os o6rgdos responsaveis pela execucdo das
respectivas rotinas de andlise e concessdo.'?

Por fim, concluem os autores que:

Ressalte-se que a énfase de patenteamento em biotecnologia permitido no caso brasileiro
localiza-se predominantemente em processos, € ndo em produtos. Tal fato € real¢ado ainda

16.4 ACESSO AO MATERIAL BIOLOGICO Publicagio do pedido

16.4.1 O material biologico que suplementar o relatorio descritivo do pedido de patente, nos termos do
paragrafo inico do Artigo 24 da LPI, tornar-se-a acessivel ao publico, tecnicamente habilitado, na data da
publicacédo do pedido, salvo se tal acesso for impedido por lei ou tratado em vigor no pais.

16.4.1.1 O depositante do pedido ou titular da patente ndo podera impedir ou dificultar o acesso, salvo
quando comprove a existéncia de motivos de ordem técnica ou legal.

16.4.1.1.1 Na hipotese do item anterior, o INPI realizara as necessarias diligéncias para deliberacdo quanto
as razoes argiiidas pelo depositante ou titular para a ndo disponibilizagdo do acesso ao material biologico.
16.4.1.1.1.1 Quando a argiii¢ao de ndo disponibilizagdo implicar matéria de competéncia de outro 6rgdo da
Administragdo Publica Federal, a deliberacdo do INPI dar-se-4 com base no parecer técnico prévio de tal
orgao.

16.4.1.1.2 Concluido o INPI que néo assiste razdo ao depositante ou titular, serd o mesmo intimado para,
no prazo de 60 (sessenta) dias, promover as medidas cabiveis necessarias a liberagao do material biolégico.
16.4.1.1.3 A ndo liberagdo por parte do depositante ou titular implicara o ndo atendimento das disposigdes
do Artigo 24 da LPI, sujeitando o pedido ou a patente as disposi¢des legais pertinentes. (...)

125 FERRERO ZOCCOLATO, Graziela, FREITAS, Rogério Edvaldo, Propriedade Intelectual e Aspectos
Regulatorios em Biotecnologia, Brasilia: IPEA, 2013. p. 180.
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mais na compara¢do com os demais paises analisados — entre todos, o Brasil é o que permite
o patenteamento de menor nimero de matérias biotecnologicas. Tendo-se em vista o disposto
até aqui, poder-se-ia perguntar se a ampliagcdo do escopo de matérias patentedveis ¢ uma
estratégia de fato interessante frente aos paises comparaveis. Para uma resposta a esta
questdo, é necessario € sine qua non levar em conta as avaliacdes dos agentes atuantes em
Ciéncias da Vida ou em biotecnologias no Brasil, analisando suas caréncias e
potencialidades, incluindo nesta analise as vantagens e deficiéncias dos demais instrumentos
de estimulo as biotecnologias, além da possibilidade de patenteamento em si. Com base
exclusivamente nas legislacdes comparadas, € possivel constatar que as diferencas entres os
paises vao muito além das presentas no grau de permissdo ao patenteamento, ¢ tais diferencas
certamente influenciam no desenvolvimento tecnoldgicos potencial e, consequentemente, na
propria capacidade de geracdo de patentes.'?

De se ressaltar, aqui, que a doutrina a par de entender que a legislagdo brasileira
permite uma situagdo que pode ocasionar uma dupla prote¢ao para sementes e variedades
vegetais, aponta que a resposta as questdes decorrentes dessa eventual dupla protecao
passa também pela analise do interesse publico no tocante ao desenvolvimento da
biotecnologia nacional. Nesse aspecto, vale reiterar aqui a constatacdo ja mencionada no
Capitulo 2, de que apenas 5% das patentes concedidas no Brasil sdo detidas por titulares

brasileiros.

SILVEIRA também chama a atengdo para a sobreposi¢cdo das protegdes previstas
para o desenvolvimento de novas variedades vegetais, tanto sob o sistema de patentes,
quanto sob o sistema de protecdo de cultivares na legislagdo nacional. Leciona que, se
sob a Lei de Propriedade Industrial, se prevé que sao passiveis de prote¢ao via patente os
microrganismos transgénicos que atendam aos requisitos de patenteabilidade, bem como
0s processos ndo essencialmente bioldgicos relacionados, uma patente de microrganismo
ou de processo para obtencdo de uma variedade vegetal poderia abranger a propria
variedade vegetal e suas sementes. Por sua vez a Lei de Protecao de Cultivares dispde
expressamente que a unica forma de protecao de uma cultivar € a concessao de certificado
de Protecdo de Cultivar que podera obstar a livre utilizacdo de plantas ou suas partes de

reproducdo ou multiplicacdo vegetativa.

Em face desse aparente conflito, o SILVEIRA indaga se o direito de exclusiva
concedido por patente de processo poderia abranger o produto, a propria planta e seu

material de reprodugdo. E responde:

126 Idem, p. 194.
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Parece-me que ndo, face ao expresso comando do art. 2° da Lei de Cultivares, o qual dispoe
que o Certificado de Cultivar constitui a unica forma de direito que podera obstar a livre
utilizagdo de plantas ou de suas partes de reprodugido ou de multiplicagdo vegetativa no pais.
Muito menos, ainda, quando se tratarem de grios que ndo se destinam a reprodugdo.'?’

GARCIA, ao abordar o tema das prote¢des das cultivares faz um importante

esclarecimento entre cultivares e plantas transgénicas, explicando que o termo "cultivar"

deriva da jun¢do dos termos em inglés "cultivated" e "variety" com o propoésito de definir

uma cultivar como "variedade cultivada de planta, a qual se distingue por caracteristicas

fenotipicas

caracteristicas distintas.

e que, quando multiplicada por via sexual ou assexual, mantém suas
n128

As plantas transgénicas, por sua vez, seriam aquelas que teriam sofrido alteracao

em sua composi¢cdo genética, com a introdu¢do de material genético de outros seres, de

sorte a adquirir caracteristica ndo apresentada pela variedade original.

Segundo a autora:

[...] o que difere uma da outra ¢ o método de melhoramento que ¢ utilizado para desenvolvé-
las. As cultivares sdo obtidas por métodos de melhoramento chamados convencionais. Esses
métodos baseiam-se na reproducdo sexual, selegcdo, hibridacdo, interespecifica e por
mutagdes artificiais produzidas por radia¢des ionizantes, ndo ionizantes, agentes fisicos e
quimicos. Por outro lado, as plantas transgénicas originam-se das técnicas de engenharia
genética, advindas da moderna biotecnologia. Essas técnicas s6 foram possiveis a partir da
década de 1970, quando os cientistas conseguiram transferir genes de um organismo para
outro, com a manipulacio, sem o concurso de reproducio sexual.'?’

GARCIA entende que o sistema patentario ndo seria adequado para proteger o

direito dos obtentores, pois foi criado para proteger invengdes técnicas. Todavia:

Ao mesmo tempo que ndo se permite o patenteamento de seres vivos, o artigo abre uma
exce¢do quando diz 'que, se cumpridos os requisitos legais inerentes a invengdo', os
microrganismos podem ser patenteados. Segundo Del Nero, "a excegdo torna-se regra,
tornando-se possivel o patenteamento de seres vivos'. (..) Para Del Nero**, os
microrganismos sdo seres vivos, considerados invengdes, desde que manipulados em sua
estrutura. Portanto, fica claro que a lei permite e autoriza, em sua construg@o paradoxal, o
patenteamento de seres vivos.'3

Diz GARCIA, ademais:

127 SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual. Manole: Barueri, 5. ed. rev. e ampl, 2014, p. 91.

128 GARCIA,

Selemara Berckembrock Ferreira. A protegdo juridica das cultivares no Brasil. Curitiba:

Jurud, 2004, p. 82.
129 Idem, p. 83.

1301d., p. 125.
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Voltando a questdo da protegdo de cultivares, preceitua a norma juridica, em seu art. 2°: ... a
protecdo dos direitos relativos a propriedade intelectual referente a cultivares se efetua
mediante concessdo de Certificado de Protegdo de Cultivares, (...) € a unica forma de protegao
de cultivares...". A lei ¢é clara quando diz que a protecdo de cultivares sera exclusivamente
realizada pela Lei de Protegdo de Cultivares. Mas, com a possibilidade de se patentear
processos e produtos biotecnolégicos, abre-se a possibilidade de as novas variedades vegetais
serem duplamente protegidas, pela LPC e pelo CPL

Isso equivale dizer que os microrganismos transgénicos — cumpridos determinados requisitos
técnicos — sdo aceitos como matéria patenteavel, conforme estabelece o CPI, art. 18, inc. III
e paragrafo unico, ocorrendo assim, a dupla prote¢ao nas espécies que contenham um OGM
previamente patenteado. Ou seja, indiretamente, pela patente do gene, e diretamente, pela lei
de protegio de cultivares.'3!

IACOMINI prega que os processos biotecnoldgicos seriam patentedveis enquanto
as plantas inventadas pelo ser humano por melhoramento genético, visto que essas

encontrariam protecao em sistema proprio da Lei de Protecao de Cultivares:

Com a vigéncia da nova lei de patentes, microrganismos modificados pelo ser humano e
processos biotecnologicos ndo naturais tornaram-se passiveis de protecdo patentaria (Lei
9.279/96, art. 8°), desde que atendidos os requisitos basicos da patenteabilidade. Essa norma
guarda consondncia com o art. 27.3b do Acordo TRIPS. Nido se admite, todavia, o
patenteamento de microrganismos encontrados na natureza e de outros seres vivos, como
plantas e animais ou mesmo elementos do ser humano sejam eles modificados ou ndo, por
engenharia genética. Nao se admite, ainda, o patenteamento de produtos naturais, materiais
bioldgicos encontrados na natureza, incluindo genes e o genoma de organismos vivos. Esta,
assim, eliminada a possibilidade de que produtos diretamente extraidos da biodiversidade
meramente isolados de seu meio natural venham a ser patenteados (Lei 9.279/96, art. 10, inc.
IX). J4 os processos biotecnologicos, mesmo os que recorrem ao uso de microrganismos
encontrados na natureza, a exemplo de outros processos quimicos ou fisicos, sdo passiveis
de patenteamento.

()

Nao passiveis de prote¢do patentdria, as plantas inventadas pelo ser humano por processos
de melhoramento genético sdo protegidas por um sistema sui generis de propriedade
intelectual para prote¢do de novos melhoramentos vegetais, a Lei de Protecdo de Cultivares
(Lei 9.456/97). Por outro lado, também ndo serdo cobertas pelas alteragdes promovidas no
regime brasileiro de propriedade intelectual os animais per se ou novas racas de animais,
fruto da aplicacdo da engenharia genética.'*?

A questdo chegou a ser discutidas em foruns técnicos e, em palestra dada em

Simpdsio sobre a "Coexisténcia das Patentes e Direitos dos Criadores de Plantas na

BUd., pp. 126-127.
132 JACOMINI, Vanessa. Os Direitos de Propriedade Intelectual € a Biotecnologia in TACOMINI, Vanessa
(Coord.). Propriedade intelectual e biotecnologia. Curitiba: Jurua Editora, 2009. pp. 23-24.
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Promog¢do de Evolugdo Biotecnolégica"'*® (Tradugio Livre), CASTRO defendeu que nio
ha resposta para a pergunta se o principio de isencdo dos criadores seria compativel com
o sistema de patentes em plantas. Para ele, ndo havera consenso para esta questao a menos
que exer¢amos o melhor senso comum, assumindo que ¢ vital haver coexisténcia dos dois

principios para a adogdo da biotecnologia agricola.

Segundo o estudioso, o Brasil adotou a Lei de Protecdo de Cultivares junto com a
Lei de Propriedade Industrial foi porque havia convic¢do de que tal abordagem era a

melhor, pois possibilitaria a combinacao de ambos os sistemas.

Segundo explica o estudioso MORAES:

A protecdo de cultivares de plantas ¢ regulamentada no mundo através de dois tratados
internacionais: as Atas da Unido Internacional para a Protegdo de Novas Variedades de
Plantas (UPOV, em francés) e o Acordo sobre os Aspectos de Direito da Propriedade
Intelectual relacionados com o Comércio (Acordo TRIPs, em inglés). (...) O referido Acordo,
em suas exigéncias, ndo entra em conflito com as disposigdes previstas nas Atas da UPOV.
Em seu texto, dentre outras disposi¢des, o0 TRIPs determina que haja a protecdo de variedades
vegetais, seja mediante patente ou por um regime sui generis. Entretanto, ele permite
explicitamente a exclusdo da patenteabilidade de plantas pelos paises-membros em suas
normas internas, de forma a permitir a possibilidade de protecdo por apenas um regime sui
generis'?*,

133 CASTRO, Luiz Antonio Barreto De. Conditions for the Development of Agricultural Biotechnology in
Brazil - National and International Context, Biosafety and Legal Aspects of Intellectual Property Rights.
Disponivel em: <https://www.upov.int/export/sites/upov/meetings/en/Symposium2002/pdf/wipo-
upov_sym 02 6 corr.pdf>. Acesso em 15 de janeiro de 2019 : "If we have the Patent and Variety Laws
in effect in Brazil, it is because we are convinced that this is the best IPR approach for plants. Legislators
considered alternatives, but the option was to establish the two systems for the reasons already mentioned.
Let us explore how these two basic concepts could be made compatible. We mentioned before how a
breeding company, such as EMBRAPA, agreed with a gene company to introduce herbicide resistance into
its soybean varieties. The question, now, is what will be the right of other breeders to use the protected
variety of EMBRAPA which has the gene for herbicide resistance incorporated in its genome? According
to the Variety Law in Brazil, the breeder is free to breed and commercialize a new variety unless it is an
essentially derived variety. It is understood that breeders cannot use the gene, or probes of the patented
gene, or the promoter in the construct, to speed up their breeding program. However, if a breeder has no
interest in herbicide resistance, it would be unfair to deny the breeder’s exemption in relation to that variety
because even if the gene is patented, the whole genome of the soybean plant is not. According to my view,
if the breeder uses that herbicide resistant variety to breed another soybean variety, without the herbicide
resistance trait, and consequently for that reason, does not make use of the gene or parts of the gene as
probes for their breeding program, the Variety Law in Brazil would assure the breeder this right. Again, a
law must be fair and enforceable. It is not fair to prevent the breeder from using all other parts of the
soybean genome for a breeding program because a single gene of this genome is patented. The gene itself,
however, cannot be used. This principle is easily enforceable when the breeders presents their new variety
to be protected. We have seen, therefore, that Brazil has the opportunities, the competence and the legal
and institutional infrastructure that are necessary for the development of agricultural biotechnology. This
new context has led EMBRAPA, among other institutions, to be approached repeatedly by genetic
engineering companies from all over the world, eager to introduce genes of agricultural interest into the
best genetics (developed over the past 25 years) for the tropics". p. 16.

134 MORAES, Marcelo Gravina de. A Legalidade da Protegdo por Cultivares de Plantas na Propriedade
Intelectual e da Biotecnologia com Cobranga de Royalties via Patente in Revista da ABPI, Rio de Janeiro:
n. 135, mar/abr, 2015, p. 3.
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Diz o autor:

No Brasil a proteg@o de plantas ¢ realizada por meio de um sistema sui generis de protegdo
de cultivares, com base na UPOV 1978. Esta protecao foi instituida pela Lei n® 9.456 de 25
de abril de 1997, regulamentada pelo Decreto n° 2.366, de 5 de novembro de 1997, e alcanga
anova obtencdo vegetal, que seja distinguivel de outras cultivares e espécies vegetais por um
conjunto minimo de caracteristicas morfologicas, fisiologicas, bioquimicas ou moleculares,
herdadas geneticamente. Estas caracteristicas, denominadas descritores, devem se mostrar
homogeéneas e estaveis através das geracdes sucessivas. Por essa forma permite-se a protecdo
das sementes provenientes do melhoramento genético.

Entretanto, a legislagdo brasileira também possibilita a prote¢do de material genético quando
este pode ser definido como composto quimico por meio do sistema de patentes. Como
dispde a Lei da Propriedade Intelectual — LPI (Lei n°® 9.279/1996), ¢é patenteavel a invengao
que seja nova, apresente atividade inventiva e possua aplicacdo industrial. Esta deve ser
suficientemente descrita e, quanto ao material bioldgico encontrado na natureza, em regra,
deve ser associado a uma fungdo para que seja considerada invencao.

()

Esta matéria também esta bem esclarecida e regulada pela Lei de Biosseguranga - LB, Lei n°
11.105, de 28 de margo de 2005, regulamentada pelo Decreto n® 5.591 de 22 de novembro
de 2005. Tem-se entdo que, além de se permitir o patenteamento de produtos e processos,
admite-se a prote¢do do organismo em si, desde que geneticamente modificado. No caso da
tecnologia de soja RR® foram usados produtos, processos € microrganismos geneticamente
modificados. Portanto, todos passiveis de patenteamento de acordo com a LPI.

()

A protecdo das cultivares através do UPOV tem outro objeto, uma vez que ¢ altamente
especifica para cultivares e a sua protegdo ¢ limitada a propagacdo de material fisico em si
(ex. sementes, mudas).

A engenharia genética tem permitido a introdug@o rapida de uma grande variedade de
caracteres desejaveis em plantas. Estas incluem caracteres para o controle de pragas, como
insetos, virus e resisténcia aos nematoides, bem como a tolerancia a herbicidas; caracteres de
pos-colheita, como retardamento do amadurecimento de frutos; caracteres de interesse
agronomico, tais como a fixagao de nitrogénio e tolerancia ao estresse ambiental, esterilidade
masculina da semente para sistemas hibridos e caracteres de produto final como a cor de um
fruto ou o enriquecimento vitaminico. Estes caracteres, quando obtidos através da
intervengdo humana, sdo atividades inventivas sujeitas a protecdo através de patentes.

Novamente, citando o caso da soja RR®, as patentes depositadas pela empresa Monsanto tém,
como escopo, as sequéncias genéticas (DNA), microrganismos geneticamente modificados e
os processos de transformagdo utilizados. Todos passiveis de patenteamento pela LPI e
absolutamente distintos do ser vivo planta, a qual continua a ser protegida pela Lei de
Protegdo de Cultivares. '3

Por fim, MORAES conclui que os sistemas de protecdo da Lei de Protegdo de
Cultivares e da Lei da Propriedade Industrial seriam complementares e ndo excludentes

entre sim. '* Isto porque enquanto a Lei de Protecao de Cultivares protege a propriedade

135 Idem, pp. 3-5.
130 1d., p. 5.
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intelectual relacionada ao ser vivo, a Lei da Propriedade Industrial protegeria a

propriedade intelectual relacionada aos processos de transformagao genética.

Para concluir a analise de doutrina encontrada sobre o tema discutido neste trabalho,
importante citar trabalho de BARBOSA, no qual ele enfrenta a questao da dupla protecao,
indicando que ainda que a legislacao brasileira exclua a possibilidade de patenteamento
de plantas como produto, ha uma prote¢do indireta que recai sobre o produto resultante

de um processo patenteado, nos termos do artigo 42, Il da Lei de Propriedade Industrial'*’.

Neste sentido, BARBOSA propde nova redacao para os artigos 42 e 43 da Lei de
Propriedade Industrial, conforme se depreende a seguir:

Mas o elemento central de distingdo do sistema de patentes em face do de cultivares ¢ a

existéncia de limita¢cdes ou excegdes ao direito de cultivares, inexistentes no sistema de

patentes, que desaparecem em face de uma dupla protegdo, ou de uma extensdo da exclusiva
patentaria ao campo dos cultivares.

Especificamente, fala-se das limita¢des do fazendeiro (“farmer’s exception) e do melhorista
(“breeder’s exception”). Até eventual alteracdo da legislacdo brasileira no sentido de
restringir tais limitagdes, ¢ parte da politica publica nacional que tais limitagdes sejam
elementos do equilibrio constitucional da prote¢do de cultivares, e a inexisténcia dos
cuidados na intercessdao desses dois sistemas frustra tal politica, e deixa de aproveitar as
pertinentes flexibilidades propiciadas pelo direito internacional aplicavel ao Brasil.

A proposta abaixo visa (a) resolver a questdo do spillover do sistema de patentes indicado;
(b) aperfeicoar a interface entre os dois sistemas."

()

Assim, a exclusdo do regime de cultivar do palio das patentes ndo ofende, antes exercita, o
escopo das flexibilidades do direito internacional pertinente.

Texto a alterar
Da Lei 9.279/96:

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 e assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam
para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

137 Lei 9.279/96 - 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: (...) II -
processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.
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§ 2°. Ocorrera violagdo de direito da patente de processo, a que se refere o inciso I, quando
o possuidor ou proprietario ndo comprovar, mediante determinagdo judicial especifica, que
o seu produto foi obtido por processo de fabricagdo diverso daquele protegido pela patente.

§ 3° - O disposto no inciso II do caput, no tocante aos produtos diretamente obtidos por
processos patenteados, ndo serd aplicdvel as cultivares suscetiveis de protecdo segundo a

legislagdo propria.

No dispositivo acima, se perfaz a imunidade do campo reservado a protecao pelos cultivares
aos efeitos das patentes de processo. No texto abaixo, no qual se emenda o disposto das
limitagdes as patentes, prevé-se que uma vez que se faga chegar ao agricultor material de
propagac¢ao (ou seja, o elemento que ¢ protegivel por registro de cultivares) que porventura
se tenha protegido por patentes, o agricultor terd, em relagdo a tal material, exatamente as
mesmas faculdades que teria, se tal material fosse protegido por registro de cultivares.
Embora a neutralizagdo dos efeitos de uma patente de processo, tratada acima, deva equalizar
o tratamento das tecnologias na maior parte das circunstancias, outros tipos de patentes para
as quais possa haver proteg¢do de produto (por exemplo, os resultados sobre uma planta de
uma tecnologia de microorganismos transgénicos) serdo colhidos pelo dispositivo a seguir.

Art. 43 (...)

VIII - A venda ou outra forma de comercializagdo de material de propagacdo vegetal a um
agricultor pelo titular da patente ou com seu consentimento para o uso agricola implica a
permissao de o agricultor utilizar o produto de sua colheita nas hipdteses previstas no art. 10
da lei n.° 9.456, de 25 de abril de 1997.

Também, aperfeigoando a intercessao nos moldes pertinentes ao exemplo da Unido Europeia,
no tocante a reciproca licenga de dependéncia entre as duas modalidades de prote¢éo (emenda
ainda a Lei 9.279/96):

Art. 70-A

Caso o requerente ou titular dos direitos previstos pela lei n.° 9.456, de 25 de abril de 1997
nao puder explorar o respectivo cultivar sem infringir uma patente anterior, ser-lhe-a
facultado solicitar ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial licen¢a compulsdria, ndo
exclusiva, da invencdo protegida pela patente, sujeita ao pagamento da remuneracdo
calculada na forma do art. 73 deste Lei.

Paragrafo unico - Sendo tal licenca concedida, o titular da patente terd direito a uma licenca
cruzada em condi¢Oes razoaveis, para utilizar a variedade protegida.

Art. 70-B

Caso o titular de uma patente relativa a uma invencdo biotecnoldgica ndo puder explora-la
sem infringir um direito de registro de cultivares, ser-lhe 4 facultado solicitar ao orgio
competente para a emissdo do respectivo certificado de registro uma licenca obrigatoria para

a explorag@o ndo exclusiva da variedade protegida por esse direito, sujeito ao pagamento de
uma remunera¢do adequada.

Parégrafo unico - Caso tal licenca seja concedida, o titular do registro de cultivar tem direito
a uma licenca cruzada, em condi¢des razoaveis, para utilizar a invencdo protegida.

Art. 70-C

Nas hipéteses dos artigos 70-A e 70-B desta lei, os requerentes das licencas deverdo provar:

(A) que solicitaram, sem obterem, ao titular da patente ou do registro de cultivar uma licenca
voluntaria;
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(B) A variedade vegetal ou a invencdo representa um progresso técnico importante de
interesse_econdémico considerdvel relativamente a invenc¢do reivindicada na patente ou a
variedade vegetal protegida."!38

Resta claro, portanto, que ainda que se pretenda que as sementes nao sejam de forma
alguma protegidas pelo sistema classico de patentes e, que haja expressa proibicdo de que
as sementes sejam patenteadas como produtos, a principio, ndo haveria limitagdo na
legislagao brasileira quanto ao patenteamento de um processo que, indiretamente, proteja

a semente.

Neste sentido, cumpre citar novamente GARCIA:

Voltando a questdo da protegdo de cultivares, preceitua a norma juridica, em seu art. 2°: ... a
protegdo dos direitos relativos a propriedade intelectual referente a cultivares se efetua
mediante concessao de Certificado de Prote¢ao de Cultivares, (...) ¢ a unica forma de protecao
de cultivares...". A lei ¢ clara quando diz que a protecdo de cultivares serd exclusivamente
realizada pela Lei de Protecdo de Cultivares. Mas, com a possibilidade de se patentear
processos e produtos biotecnologicos, abre-se a possibilidade de as novas variedades vegetais
serem duplamente protegidas, pela LPC e pelo CPL

Isso equivale dizer que os microrganismos transgénicos — cumpridos determinados requisitos
técnicos — s80 aceitos como matéria patenteavel, conforme estabelece o CPI, art. 18, inc. III
e paragrafo tinico, ocorrendo assim, a dupla prote¢@o nas espécies que contenham um OGM
previamente patenteado. Ou seja, indiretamente, pela patente do gene, e diretamente, pela lei
de protegdo de cultivares. !*°

GARCIA propde solugdo paliativa que se busque o equilibrio entre os mecanismos

de protecdo até que a lei seja readequada. Sendo vejamos:

As complexidades desses dois mecanismos de prote¢do provocam duvidas quanto a sua
interpretacdo, deixando margens para uma série de questionamentos.

Neste aspecto, como serdo resolvidos os conflitos envolvendo o detentor da patente do gene
e o detentor da protecdo da cultivar? Como se resolveria a questdo dos limites do direito em
relacdo a uma cultivas de soja, por exemplo, que contenha no seu genoma um gene
patenteado conferindo resisténcia a um herbicida, e que também tenha sido protegida e
registrada no SNPC? O pequeno produtor rural estaria infringindo o CPI, quando utilizar essa
variedade? Como ele poderia usufruir desse direito? Qual das duas normas se aplicaria?

O importante ¢ que as normas estabelecidas sejam justas e obrigatorias. Se existe a LPC e o
sistema de Patente em vigor no Brasil, deve-se encontrar um equilibrio, até que a norma seja
readequada.

133 BARBOSA, Denis Borges. Proposta para regular a intercessio entre patentes/cultivares, 2010.
Disponivel em:

http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/economia/patente_cultivar.pdf. (pp. 6 a 8)

139 GARCIA, Selemara Berckembrock Ferreira. A protecdo juridica das cultivares no Brasil, pp. 126-127.
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De acordo com a LPC do Brasil, o melhorista ¢ livre para criar e comercializar uma nova
variedade a menos que seja uma variedade essencialmente derivada. Segundo a lei de
patentes, os melhorista ndo podem usar um gene patenteado sem o pagamento de royalties
e/ou ter a autorizagdo do detentor da patente. Porém, se o criador ndo tiver nenhum interesse
em resisténcia de herbicida, seria injusto negar a exce¢do do melhorista em relagdo aquela
variedade porque até mesmo se o gene € patenteado, o genoma inteiro da planta da soja ndo
é.

Se o melhorista usar variedades resistentes a herbicida para criar outra variedade de soja, por
exemplo, sem o herbicida, mas com caracteristica de resisténcia, e consequentemente por
isso, nao faca uso do gene ou partes do gene como sondas para o programa de procriacdo
deles, a LPC do Brasil asseguraria ao criador este direito. 'Nao seria justo proibir o criador
de usar todas as outras partes do genoma da soja para um programa de procriagdo porque um
unico gene de este genoma ¢ patenteado.

A adog@o de um contrato entre as partes, registrado em cartorio e averbado junto ao Instituto
Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) e ao SNPC, juridicamente, ¢ um meio eficaz para
minimizar conflito como o desta natureza.

E importante que solugdes para esse tipo de conflitos estejam previstas quando da criagdo de
norma legal, a fim de evitar uma série de questionamentos judiciais.

Para BRUCH, DEWES e VIEIRA, seria possivel a coexisténcia de dois direitos
distintos de propriedade industrial em uma mesma planta'*!. Segundo os autores:

Uma das possibilidades que poderia se apresentar seria a possiblidade de se estabelecer uma

licenca cruzada entre estes dois institutos, nos moldes preconizados para as patentes

dependentes. Neste caso, como o € no caso da licenca cruzada, ambos poderiam ter o direito

a explorar reciprocamente o resultado, posto que ndo haveria como separar a patente de

invengdo da protegdo da nova cultivar. Trata-se de matéria muito insipiente no Brasil, para
ndo dizer nova, e que deve ser objeto de interessantes estudos futuros.'#?

Diante das consideragdes da doutrina discutida neste Capitulo, parece-nos que, sem
davida, a legislagdo patria apresenta um ponto de controvérsia com relacdo a
possibilidade de que o direito de exclusiva decorrente de uma patente de microrganismo
transgénico ou de processo ndo essencialmente biologico atingir uma variedade vegetal
protegivel, em principio, somente pelo sistema sui generis consubstanciado na Lei de
Protecdo de Cultivares, pondo assim em questionamento, quais os direitos e quais
excecOes seriam aplicaveis a nova variedade vegetal, ao respectivo material de

reprodugao, bem como as derivagdes subsequentes.

140 Jdem, p. 127.

141 BRUCH, Kelly Lissandra; DEWES, Homero; VIEIRA, Adriana Carvalho Pinto. Prote¢do de Cultivares
e Patentes de Invengdo: Uma Coexisténcia Possivel in PIDCC, Aracaju, Ano IV, Volume 09 n° 03, pp. 067-
093, Out/2015. p. 89.

142 Idem, p. 89-90.
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Tanto ¢ assim que a maioria dos doutrinadores propde solucdes que passam pela
celebracgdo de contratos especificos para regular a questio e pela sugestdo de alteragdo da

lei para esclarecer os pontos controvertidos.
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Conclusoes

Impactos e consequéncias das conclusdes preliminares

Conforme mencionado, nossa preocupagao inicial neste trabalho foi dar uma breve
noticia historica acerca da afirmag¢dao do sistema de protecdo dos direitos dos
desenvolvedores de novas variedades vegetais e, nesse aspecto, deparamos com uma
primeira questdo relacionada a prote¢ao de tais direitos: seria legitimo o patenteamento
de seres vivos? Na analise dos casos submetidos a justica dos Estados Unidos,
verificamos a construcao jurisprudencial da Suprema Corte daquele pais no sentido de
que, salvo vedacao expressa na lei de patentes, toda e qualquer criagao humana sob o sol,

que atendesse aos requisitos para concessdo de patente, seria patentedvel.

Ademais, também com base na andlise de casos judiciais nos Estados Unidos,
abordamos quais os principios de interpretacdo 14 utilizados para definir se o
estabelecimento de um sistema especifico para protecao de novas variedades vegetais
excluiria tais variedades vegetais da prote¢do pelo sistema de patentes. Nesse sentido,
notamos a relevancia de se constatar que segundo a Suprema Corte daquele pais de que
os critérios para afastar a aplicacao de determinada legislagdo seriam: (i) a determinagao
expressa do legislador de afastar a aplicacdo de determinado diploma legal; ou (ii) a

existéncia de conflito irreconcilidvel entre os dois diplomas legais.

Nesse sentido, cumpre ressaltar que houve sempre uma preocupagdo tanto dos
legisladores nacionais, quanto dos organismos internacionais em estabelecer um sistema
especifico para a prote¢ao dos direitos dos obtentores de novas variedades vegetais. Isso
porque, no nosso entendimento, o bem juridico que se pretende proteger com o sistema
de patentes difere do bem juridico que se pretende proteger com um sistema sui generis
para protecao de novas cultivares. De fato, se com o sistema de patentes se pretende
proteger precipuamente o investimento e o interesse do inventor, exigindo-se como
contrapartida a divulgag¢ao do produto e/ou do processo desenvolvido, com o sistema sui
generis tem-se ndo apenas a preocupacao com os direitos dos obtentores, mas uma gama
de preocupagdes com a protecao da biodiversidade, com a producdo de alimentos e com

direitos dos agricultores que nao encontram reflexo no sistema de patentes.
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Tal entendimento ¢ embasado com a abordagem da normatividade internacional
constante do Capitulo 2 deste trabalho. Com efeito, pode-se constatar que a constitui¢ao
da UPOV em si mesma parte da preocupacao em se proteger o desenvolvimento de novas
cultivares e os direitos dos obtentores de modo distinto daquele estabelecido pelo sistema
de patentes. De se notar, todavia, que a Convengao UPOV de 1978 estabelecia que caso
um estado membro contasse com dois sistemas aplicaveis a prote¢ao de novas variedades
vegetais, deveria optar pela aplicagdo de um unico sistema, ao passo que a Convengao
UPOV de 1991 foi silente no tocante ao sistema a ser aplicado, o que permite, em tese, o
entendimento de que abriu-se a possibilidade de uma combinacao de dois sistemas

distintos para a protecao de novas cultivares.

Note-se que tal entendimento esta consistente com a previsao constante do Artigo
27.3 (b) de TRIPS quando determina que no tocante a variedades vegetais os paises
membros devem assegurar a protecao de novas variedades vegetais pelo sistema de

patentes, por um sistema sui generis ou pela combinagdo de ambos.

No segundo capitulo analisamos também a legislacdo especifica brasileira com o
proposito de constatar que os textos legais da Lei de Propriedade Industrial e da Lei de
Protecdo das Cultivares poderiam em principio ensejar entendimento de que novas
variedades vegetais obtidas por processos patenteados, poderiam contar também com
dupla protecdo, seja pelo sistema de patentes, seja pelo sistema de cultivares. Isso porque
o Brasil, tendo aderido ao TRIPS, estabeleceu na Lei de Propriedade Industrial que nao
sdo patenteaveis o todo ou parte de seres vivos, exceto microrganismos transgénicos, bem
como processos ndo essencialmente bioldgicos. Isso em principio, possibilita que um
processo patenteavel que resulte numa nova variedade vegetal, possa assegurar ao
inventor a protecao do produto resultante do processo (a nova variedade vegetal e seu
material de reproducdo) pelo sistema de patentes, ao passo que a Lei de Protecdao de
Cultivares prevé (em linha com o disposto na Convencdo UPOV 1978) a protecdo de

novas variedades vegetais exclusivamente de acordo com a Lei de Protegdo de Cultivares,

A confirmar a possibilidade de sobreposi¢ao e de questionamentos acerca do
sistema aplicavel a protecao de novas variedades vegetais, analisamos nao apenas o caso
paradigmatico abordado no capitulo terceiro, como, no capitulo 4, a doutrina europeia e
brasileira para constatar que também no entendimento da literatura especializada had uma

possivel sobreposi¢ao de direitos previstos no sistema de patentes (e, no caso brasileiro,
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na Lei de Propriedade Industrial) e no sistema sui generis (e, no caso do Brasil, na Lei de
Protecdo de Cultivares) no tocante as variedades vegetais obtidas mediante processo

protegido por patente.

Consideracoes finais

Partindo das conclusdes preliminares mencionadas acima, a sobreposi¢ao de
protecao de novas cultivares obtidas por processos patenteados € questdo real e altamente
controversa, debatida ndo apenas pela doutrina especializada, mas também pelos tribunais
e que justificou o esforco empreendido neste trabalho, no sentido de buscar um
entendimento sobre a legislagdo aplicével a hipdtese, bem como eventual solugdo para a

controvertida questao.

E pertinente primeiro analisar as disposi¢des dos tratados internacionais relativos a
matéria aos quais o Brasil aderiu, mais especificamente TRIPS e Conven¢ao UPOV 1978
para extrair de referidos tratados a premissa bésica de nosso entendimento, qual seja, a de
que a intenc¢do dos tratados ¢ assegurar a protecao dos direitos dos obtentores de novas
variedades vegetais, sem excluir a possibilidade de se optar pela ado¢do de um sistema
sui generis para tanto. Tanto ¢ assim que TRIPs estabelece expressamente a possibilidade
de protecdo por sistema de patentes, por sistema especifico ou por uma combinagdo de

ambos.

Havendo a possibilidade de protecao por sistema de patentes, aqueles estados que
optaram por ndo o fazer, adotando um sistema especifico nos moldes das convencdes da
UPOV tiveram a preocupacdo de resguardar bens juridicos especificos e de forma distinta
do que se propde o sistema de patentes. E o caso do Brasil, que tendo aderido ao TRIPS,
promulgou a Lei de Propriedade Industrial, bem como a Lei de Protecao de Cultivares,
consistente com a Convengdo UPOV 1978, mesmo tendo aderido a tal convengdo

somente em data posterior.

Importante retomar agora os conceitos e definicdes constantes da Lei de
Propriedade Industrial e da Lei de Protecao de Cultivares para verificar se a sobreposi¢ao
de protecao constatada representa, de fato um conflito insuperavel a ponto de se ter de
optar pela aplicagcdo de um tnico sistema de prote¢do e pelo afastamento de outro.
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Dispde a Lei de Propriedade Industrial que ndo se considerara invengao:

a) o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais bioldgicos encontrados na natureza ou
ainda que dela isolados (ou seja, ainda que obtidos por processo nao natural),

b) o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural, e

c) o0s processos bioldgicos naturais.

Estabelece ainda a Lei de Propriedade Industrial que ndo serdo patenteaveis o todo
ou parte dos seres vivos (ou seja, ainda que ndo encontrdveis na natureza € possam ser
considerados inventos, ndo serdo protegidos por patente), exceto microrganismos
transgénicos. E define microrganismos transgénicos como "organismos, exceto o todo ou
parte de plantas e animais, que expressem, mediante interven¢do humana direta em sua
composicdo genética, uma caracteristica normalmente ndo alcangédvel em condigdes
naturais. Aqui cabe ressaltar que foi novamente feita a excecao ao todo ou parte de plantas
e animais, a indicar que a patente concedida ao microrganismo transgénico ndo alcangaria

o todo ou parte de plantas e animais.

Mas as excegdes e exclusdes acima ndo abordam a questdo dos processos nao
biologicos passiveis de protecao por patente € que possam resultar na obtencdo de seres
vivos ou materiais bioldgicos, incluindo variedades vegetais. Estariam os produtos
resultantes de referidos processos protegidos pelo disposto no Artigo 42 da Lei de
Propriedade Industrial que garante ao titular da patente o direito de impedir terceiros de

produzir, usar e comercializar o produto obtido diretamente por processo patenteado?

Propomos responder a questao partindo da analise dos tratados internacionais aos
quais o Brasil aderiu e que tratam da matéria. O TRIPS em seu Artigo 27.3. (b) estabelece

que:

3. Os Membros também podem considerar como ndo patenteaveis:

a) métodos diagndsticos, terapéuticos e cirurgicos para o tratamento de seres humanos ou de
animais;

b) plantas e animais, exceto microorganismos e processos essencialmente bioldgicos para a
producdo de plantas ou animais, excetuando-se os processos nao-biolégicos e
microbiologicos. Nao obstante, os Membros concederdo protecdo a variedades vegetais,
seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema sui generis eficaz, seja por uma
combinacdo de ambos. O disposto neste subparagrafo serd revisto quatro anos apos a
entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.
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Pela andlise do disposto no artigo supratranscrito, vemos que hd uma questao
redacional importante a ser atacada. O texto na verdade abre a possibilidade de se

considerar ndo patenteaveis:

a) plantas e animais (exceto microrganismos), e

b) processos essencialmente biologicos para produgdo de plantas e animais (exceto
processos ndo-bioldgicos e microbioldgicos).

E importante levar em consideragdo a previsao de prote¢do de variedades vegetais
pela combinagdo de dois sistemas distintos: o sistema de patentes e um sistema sui
generis, pois isso, em principio, conflita com o disposto na Convencao UPOV 1978, a

qual o Brasil aderiu em 1999.

Contudo, resta claro que, com a promulgacio da Lei de Propriedade Industrial o
Brasil optou por legislacao consistente com o disposto no Artigo 27.3 (b) do TRIPS para
considerar excluidos do que possa ser considerado invengao o todo ou parte de seres vivos
naturais e materiais bioldgicos encontrados na natureza, bem como 0s processos

bioldgicos.

Reforcou a exclusdo ao estabelecer como ndo patentedveis os inventos que
constituam o todo ou parte de seres vivos (exceto microrganismos transgénicos que nao

sejam o todo ou parte de plantas e animais).

A Convengao UPOV 1978 em seu Artigo 2, estabelece que:

Artigo 2
Formas de protecao

1. Cada Estado da Unido pode reconhecer o direito do obtentor previsto pela presente
Convengdo, mediante a outorga de um titulo especial de protecdo ou de uma patente. Porém,
um Estado da Unido, cuja legislacdo nacional admite a protecdo em ambas as formas, devera
aplicar apenas uma delas a um mesmo género ou a uma mesma espécie botanica.

O disposto no Artigo 2 da Convengdo UPOV 1978 em principio, exclui a
possibilidade de combinagdo e dois sistemas distintos para prote¢do de variedades
vegetais ao impor a aplicacdo de apenas um dos sistemas para protecao de um mesmo

género ou espécie botanica.
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Novamente, ao promulgar sua legislagao especifica para protecao de cultivares em
1997, posteriormente a promulgacdo da Lei de Propriedade Industrial, o Brasil o fez de
forma a atender o disposto no tratado internacional que trata especificamente da matéria,
a Convencao UPOV 1978 (embora, como ja dito, so tenha aderido a tal tratado dois anos
depois da promulgacdo da Lei de Protecdo de Cultivares. E a Lei de Protecdo de
Cultivares estabelece, em consonancia com a Convencao UPOV 1978 que:

Art. 2° A protegao dos direitos relativos a propriedade intelectual referente a cultivar se efetua
mediante a concessdo de Certificado de Prote¢do de Cultivar, considerado bem movel para
todos os efeitos legais e tinica forma de protecdo de cultivares e de direito que podera obstar

a livre utilizacdo de plantas ou de suas partes de reproducdo ou de multiplicacdo vegetativa,
no Pais.

Visto que tanto nos tratados internacionais que tratam da matéria, quanto na
legislagdo nacional aplicavel existe a possibilidade de sobreposicdo de protecdo de
propriedade intelectual para plantas obtidas a partir de processos patenteados ou
patentedveis, parece necessario analisar qual a exata extensao da prote¢ao possivel por

cada um dos sistemas.

Se atentarmos para o disposto na Lei de Prote¢do de Cultivares, nos parece claro
que a unica forma de protecdo e forma de direito que poderd obstar a livre utilizacao de
plantas ou suas partes de reproducao ¢ o certificado de protecao de cultivar. Nesse tocante,

compactuamos com as licdes de SILVEIRA!'*.

Mas tal entendimento deve ser tomado ndo como afastando o direito de protegdo,
pelo sistema de patentes, de processos que visem a obtengdo de plantas, mas como
limitador daquela prote¢do. Em outras palavras, no tocante aos direitos conferidos ao
titular de patente de processo para obtencao de variedades vegetais, a interpretacdo logica
da legislacdo brasileira deve ser no sentido de que, para tais patentes (aquelas de produto
ou processo que consistam ou resultem em variedades vegetais) os direitos concedidos

sejam aqueles previstos na Lei de Prote¢ao de Cultivares.

Tal entendimento contempla uma interpretacdo que leva em conta ndo apenas que
cada um dos sistemas (de patentes e de prote¢do de cultivares) pretende proteger bens

juridicos distintos e de formas distintas, mas também leva em conta a estrutura dos

43 SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual. Manole: Barueri, 5. ed. rev. e ampl, 2014, p. 91.
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tratados internacionais na medida em atende ao disposto em TRIPS e na Convencgao
UPOV 1978. Mesmo que se leve em conta que a Convengdo UPOV 1991 nao prevé a
obrigatoriedade de aplicacdo de apenas um sistema, tal interpretacdo continuaria valida,
na medida em que TRIPS abre a possibilidade de uma combinacao de dois sistemas para

protecao de variedades vegetais.

Na esfera da legislagdo nacional aplicavel a matéria, tal interpretagdo se sustentaria
ndo apenas no fato de que a inten¢do do legislador foi clara ao excluir do sistema de
patentes o todo ou parte de plantas e animais (excluindo-os do que pode ser considerado
inveng¢do, bem como do que possa ser considerado patentedvel), mas também no fato de
que da Lei de Protecdo de Cultivares, atendendo ao disposto na Convengao UPOV 1978,
a qual o Brasil aderiu, estabelece que a tinica forma de prote¢do de plantas ou de suas

partes de reproducdo dar-se-a4 de conformidade com a legislacao especifica.

Isso nao impedira que se conceda patente de processo para obtencao de variedades
vegetais, mas implica que os direitos resultantes de tal patente sejam aqueles previstos na
Lei de Protecdo de Cultivares, com todas as exigéncias e restrigdes inerentes a esse

sistema.
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