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APRESENTAÇÃO
1.

A presente obra foi concebida por Denis Borges Barbosa pela sua pre-
ocupação com a importância da temáti ca da Propriedade Intelectual em suas 
diversas interfaces com as questões da agricultura em nosso país de dimen-
sões conti nentais. Assim é que apresentou o tema para que no âmbito do 
Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial coordenássemos juntos os 
trabalhos de elaboração desta obra coleti va.

A proteção de variedades de plantas pelo sistema de patentes impõe, 
em tese, requisitos mais elevados do que o de culti vares, trata-se de sistema 
sui generis, menos exigente, que garante de outro lado um menor rol de di-
reitos exclusivos. 

As questões trazidas na presente obra são absolutamente fundamen-
tais para a elaboração de políti cas públicas para o setor e indispensáveis para 
os estudiosos do tema da tutela jurídica da propriedade intelectual no âmbito 
da agricultura.

Temos aqui o resultado de dois anos de trabalhos realizados por pes-
quisadores nacionais e estrangeiros que formaram uma rede de pesquisa.

O primeiro arti go, sobre o objeto e os limites ao direito sobre os cul-
ti vares foi elaborado pelo professor Denis Borges Barbosa, estabelecendo 
as linhas mestres para um novo fundamento doutrinário sobre a questão da 
propriedade intelectual e suas interfaces na agricultura, visto que, o Acordo 
TRIPs não exige, na verdade, que se tenha um sistema sui generis. Aponta cri-
ti camente em seu texto que proteção de variedades de plantas por patentes 
atenderia o acordo; mas o Brasil uti lizou-se da faculdade de denegar patentes 
para seres vivos superiores, e deveria assim oferecer a proteção específi ca.

Os limites aos direitos de proteção incidentes sobre os culti vares 
é o tema da pesquisa realizada por Patrícia Carvalho da Rocha Porto, com 
acuidade de argumenta de maneira clara, que a legislação brasileira, veda a 
aquisição de qualquer outro direito de propriedade sobre culti var que não a 
propriedade concedida pelo certi fi cado de Proteção de Culti var, e neste sen-
ti do, veda também a oponibilidade de qualquer outro direito de propriedade 
para obstar a livre uti lização de plantas e suas partes no país. Concluindo seus 
estudos, afi rma que, qualquer decisão judicial em senti do diverso, violará tra-
tado internacional válido no país, bem como contraria normas consti tucionais 
e infraconsti tucionais.



De
ni

s 
Bo

rg
es

 B
ar

bo
sa

 &
 M

ar
co

s 
W

ac
ho

w
ic

z

6

A pesquisadora Charlene de Ávila apresenta três trabalhos de pesqui-
sa. No primeiro, aborda a anti nomia jurídica da intercessão entre patentes e 
culti vares, analisando com muita profundidade as questões quanto aos limites 
de incidência e aplicabilidade sobre a intercessão dos direitos de exclusiva 
especialmente no Brasil estão distantes de serem solucionadas e quando ve-
rifi cada a sobreposição de exclusivas em um mesmo objeto imaterial têm-se 
uma série de problemas técnicos, jurídicos, legais e administrati vos que ex-
trapolam a matéria consti tucional e os direitos adquiridos. O segundo, já mais 
específi co, trabalha as questões relati vas à expectati va de direitos da Mon-
santo no Brasil sobre os pedidos de patentes da tecnologia intacta RR2 PRO, 
analisando em seus detalhes as questões de onde estaria de fato a inovação. 
E, por fi m, empreende uma análise críti ca sobre o patenteamento de varieda-
des de plantas, no tocante aos métodos de melhoramento e seus impactos no 
mercado da comunidade europeia.

A pesquisadora Adriana Carvalho Pinto Vieira, apresenta pesquisa so-
bre a inovação e desenvolvimento tecnológico na rizicultura, na perspecti va 
de proteção de culti vares. Asseverando que é necessária a compreensão da 
importância e papel da Propriedade Intelectual num amplo campo de estudos 
que passa pela intersecção do direito e com a economia. Na agricultura como 
bem analisa a pesquisadora em seu texto, ganha importância estratégica para 
o país uma adequada regulação da propriedade industrial de plantas, em es-
pecial na agricultura do arroz no que toca a proteção de seus culti vares, para 
o desenvolvimento tecnológico do setor.

A contribuição do professor Peter K. Yu em sua pesquisa sobre os 
objeti vos concorrentes e subjacentes a proteção de propriedade intelectual 
sob o tí tulo “ The competi ng objeti ves underlying”, amplia o debate a nível 
internacional.

A professora Kelly Lissandra Bruch contribui com sua pesquisa sobre 
a compreensão dos princípios norteadores da proteção internacional da pro-
priedade intelectual aplicáveis às indicações geográfi cas, num arti go de gran-
de abrangência contemplando a Convenção da União de Paris e o TRIPs.

O Brasil é o país com o maior potencial agrícola do planeta, com esta 
percepção Mauricio Scherer procurou entender quais são as soluções que 
despontam tecnologicamente como expoente no cenário brasileiro de meca-
nização agrícola em termos de colhedoras (mercado esse que experimentou 
avanços signifi cati vos nas últi mas décadas), agregando valor ao produto colhi-
do e tornando o mercado muito mais competi ti vo.
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E por fi m, André R. C. Fontes veio contribuir para o aprofundamento 
do estudo dos conhecimentos tradicionais por meio de uma individualização e 
delimitação críti ca à ciência moderna, analisando questões dos conhecimen-
tos tradicionais em face da transferência inversa de tecnologia.

As pesquisas agora publicadas foram anteriormente apresentadas em 
seminários, congressos e eventos realizados no Brasil e no exterior com apoio 
das agências de fomento à pesquisa CAPES e CNPq.

2.

A fi nalização desses dois anos trabalhos de pesquisa é algo extrema-
mente grati fi cante.

Infelizmente, ao fi nal deste interregno, o professor Denis Borges Bar-
bosa veio a falecer, cabendo-nos realizar as tarefas derradeiras para a publi-
cação da obra. A importância acadêmico-jurídica dele é reconhecida nacional 
e internacionalmente. 

A falta deste grande mestre e amigo é incomensurável. 

Contudo, a sua ausência é ainda maior entre nós, pelo ser humano ex-
cepcional que foi, pelo seu carisma e vivacidade impares o torna insubsti tuível 
em nosso convívio.

 A amizade de décadas que ti ve a honra de manter com professor 
Denis Borges Barbosa, sempre foi marcada pela simplicidade ao falar e pela 
elegância com que comparti lhava suas histórias de vida. Nascido em 1948, 
ele teve duas grandes paixões em sua infância e adolescência: o escoti smo 
e a música. Denis Borges Barbosa era fl auti sta, viveu em Curiti ba nos anos 
de formação musical, fala com carinho desse tempo. O interesse pela música 
foi duradouro, porém foi ganhando o papel de hobby após escolher o direito 
como o centro de sua vida.

Em 1966, ingressou na Faculdade de Direito do Catete, da Universida-
de do Estado da  Benjó. Nos anos 1980, cursou o mestrado de Direito Empre-
sarial na exti nta Universidade Gama Filho. Em seguida foi para os Estados Uni-
dos para aprofundar estudos de direito comercial, no seu viés internacional e 
na sua vertente econômica. 

Voltando ao Brasil, foi aprovado no concurso da Procuradoria Geral 
do Município do Rio de Janeiro, destacando-se, de início, como diretor do cen-
tro de estudos e depois como subchefe de gabinete do prefeito. Sua experiên-
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cia neste órgão fez emergir suas raízes publicistas, intensifi cando sua edição 
de arti gos, textos e livros jurídicos. 

Nos anos 1990, publicou sobre Direito Administrati vo, Direito dos 
Investi mentos e Inovação, bem como escreveu seu “Uma Introdução à Pro-
priedade Intelectual”, seu primeiro clássico, que ti ve a sati sfação ler, abrindo 
para mim os caminhos para o estudo dos Direitos Intelectuais. Em 2006, tor-
na-se doutor em direito internacional pela UERJ, com tese sobre Semiologia 
das Marcas.

Jurista e parecerista consagrado, além de multi plicar sua produção 
acadêmica nacional e internacional, ati ngindo a marca de mais de cinquenta 
livros, noventa arti gos e quase duzentas palestras ministradas. Das insti tui-
ções nas quais lecionou, destacam-se a PUC-RJ (na especialização em Direito 
da Propriedade Intelectual), o INPI (no mestrado e doutorado profi ssionalizan-
te) e o PPED-UFRJ (mestrado e doutorado acadêmico). Orientou e coorientou 
cerca de cem trabalhos, entre TCCs, monografi as de graduação, dissertações 
e teses. 

Falecido em abril de 2016, Denis Borges Barbosa deixou muito mate-
rial inédito, um de seus arti gos inéditos agora se publica nesta obra coleti va.  A 
sua leitura faz com que seu pensamento conti nue vívido entre nós e as ideias 
por ele lançadas sejam inspiradoras de novas refl exões.

Para todos nós que trabalhamos com o professor Denis Borges Bar-
bosa, nestes anos, é uma obrigação para com ele realizar a conclusão e a pu-
blicação do presente livro.

Agora, esta obra coleti va se reveste caráter especial, como um tribu-
to, uma homenagem ao nosso mestre e amigo que sempre comparti lhou com 
generosidade os seus conhecimentos.

Marcos Wachowicz
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O OBJETO E DOS LIMITES AO DIREITO SOBRE 
CULTIVARES – DOUTRINA E PRECEDENTES 

CORRENTES

Denis Borges Barbosa

A Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, veio a insti tuir a Lei de Prote-
ção de Culti vares (LPC). Pela mesma lei foi criado, no âmbito do Ministério da 
Agricultura e do Abastecimento, o Serviço Nacional de Proteção de Culti vares 
– SNPC1.

Posteriormente, a Lei no 10.711, de 5 de agosto de 20032 estabele-
ceu dispositi vos complementares à LPC, que serão considerados a seguir.

O objeti vo da proteção é dúplice. Em primeiro lugar, cumprir as obri-
gações resultantes do Tratado TRIPs, em vigor no País, segundo as quais os 
estados membros devem manter um sistema de proteção às variedades de 
plantas. Muito antes da vigência de TRIPs, porém, na lei de 19453, já se previa 
tal proteção, com intuito de esti mular a pesquisa agrícola, para a qual se vis-
lumbrava uma vocação nacional.

1 A lei foi regulamentada pelo decreto nº 2.366, de 5 de novembro de 1997, nela criando-se também, 
com caráter consulti vo e de assessoramento ao SNPC, a Comissão Nacional de Proteção de Culti vares – 
CNPC. 

2 Dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas e dá outras providências, regulamentada pelo 
decreto Nº 5.153, de 23 de julho de 2004.

3 Art. 3º, a do Dec. Lei 7.903/45: Art. 3.º A proteção da propriedade industrial se efetua mediante:a. a 
concessão de privilégio de: (...) variedades novas de plantas. Art. 219 A proteção das variedades de plantas, 
previstas no arti go 3.º, alínea a, deste Código, dependerá de regulamentação especial. Vide PONTES DE 
MIRANDA, Tratado de Direito Privado, vol. XVI, § 1.995. Variedade nova e propriedade industrial. Sobre o 
mesmo assunto, disse GAMA CERQUEIRA: “Em nosso país, já se cogitou deste assunto, que chegou a ser 
objeto de um projeto de lei de autoria do deputado GRACO CARDOSO (nossa obra citada, vol. I pág. 157 e 
nota). Recentemente, no Projeto de Cód. da Propriedade Industrial, incluiu-se a regulamentação dos privi-
légios sobre novidades vegetais nos mesmos moldes dos privilégios de invenção. Propusemos a supressão 
das disposições respecti vas pelos mesmos fundamentos acima expostos. A Comissão andou bem inspirada 
suprimindo o capítulo relati vo às novidades vegetais; mas o projeto publicado as manteve no quadro da 
propriedade industrial, a que evidentemente não pertence, dispondo que a sua proteção dependerá de 
regulamentação especial”. 
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Em Estudo de 19904, assim descrevemos os objeti vos nacionais e au-
tônomos que terminaram levando o legislador à proteção como incluída na 
leide 1997.

A pressão nacional é senti da, no caso dos culti vares, em parti cular, 
pela iniciati va dos centros de pesquisa agropecuária e, em menor grau, pelas 
empresas de biotecnologia. Conforme documento apresentado pela Empresa 
Brasileira de Pesquisas Agropecuárias (EMBRAPA) (Castro, 1990), o Brasil de-
veria adotar patentes de processos de biotecnologia, de agroindustriais e de 
proteção de variedades vegetais no modelo UPOV.

Segundo o trabalho, a grande maioria dos culti vares brasileiros em 
uso pelos agricultores foi produzida pelos centros de pesquisa nacionais 5. A 
falta de pagamento de royalti es e “outras difi culdades políti cas” vêm fazendo 
com que estas enti dades estejam em difi culdades econômicas. Com a prote-
ção pelo sistema UPOV, a receita das insti tuições aumentaria, evitando a fuga 
dos técnicos para as multi nacionais.

O Acordo TRIPs não exige, na verdade, que se tenha um sistema sui 
generis. A proteção de variedades de plantas por patentes atenderia o acor-
do; mas o Brasil uti lizou-se da faculdade de denegar patentes para seres vivos 
superiores6, e deveria assim oferecer a proteção específi ca.

A proteção de variedades pelo sistema de patentes impõe, em tese, 
requisitos mais elevados do que o de culti vares; o sistema sui generis, menos 
exigente, garante de outro lado um menor rol de direitos exclusivos7. Tal dife-
rença é ilustrada pela longa série de ações judiciais movidas pela Monsanto no 
Brasil, todas com base em suas patentes, já que fazê-lo com base na proteção 
de culti vares facultaria os plantadores a esgrimir o argumente replanti o para 
uso próprio, inexistente no caso de patentes.

4 Sobre a Propriedade Intelectual (1990), cit. 

5 Nominalmente, o Insti tuto Agronômico de Campinas (IAC), a Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queirós (ESALQ), a Universidade Federal de Viçosa e a EMBRAPA.

6 Lei 9.279/96, Art. 18. Não são patenteáveis: III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microor-
ganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, ati vidade inventi va 
e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta. Parágrafo único. Para os fi ns 
desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, 
que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genéti ca, uma característi ca nor-
malmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

7 Vide Doc. OMPI BIOT/CE-I/3, Par. 46-49, e o Doc. UPOV(A)/XIII/3, Par. 35-38.
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BASES CONSTITUCIONAIS DA PROTEÇÃO AOS CULTIVARES

A lei estabelece, sob o amparo da Consti tuição Federal, art. 5o., inciso 
XXIX, a proteção, no campo da Propriedade Industrial, de uma forma especí-
fi ca de criação industrial. Além dos inventos industriais, protegidos desde a 
Carta de 1824, a atual Consti tuição dispõe:

a lei assegurará (...) proteção às criações industriais (...)....., tendo em 
vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Desta forma, além dos inventos industriais, o texto consti tucional pre-
vê a possibilidade de proteção, sempre dentro dos parâmetros do interesse 
social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, de criações in-
dustriais8.

Quais serão tais criações? Serão elas criações. E serão elas industriais, 
ou seja, práti cas numa acepção econômica. Assim como dá fundamento à 
construção da lei ordinária, a Carta também lhe dá limites e consti tui obriga-
ções correlati vas. Em grande parte, a proteção dos culti vares comparti lha do 
estatuto consti tucional das patentes, ao qual cumpre referir-nos.

Os autores das criações industriais (os “melhoristas”) serão os bene-
fi ciários da tutela legal; os cessionários e quaisquer outros sucessores (“os 
obtentores”) não terão, a teor da norma básica, senão tí tulo derivado. O pri-
meiro direito prefi gurado pela Carta é, assim, o chamado direito autoral de 
personalidade do criador, expresso nesta Lei pelo direito de nominação ou de 
anonimato; o segundo direito é o direito à aquisição do certi fi cado; o direito 
ao certi fi cado propriamente dito nascerá, ou não, ao fi m da prestação admi-
nistrati va de exame e concessão descrita nesta Lei. A Consti tuição protege, 
assim, o princípio da criação ao criador (Erfi nderprinzip), por oposição ao prin-
cípio do requerimento (anmelderprinzip), como notava Pontes de Miranda 9.

O fundamento da tutela será o novo culti var (ou o culti var derivado).

O direito é essencialmente temporário, como parte do vínculo que a 
criação com “o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico 
do País”;

8 “E é aqui que se há de repudiar a confusão (mais uma...) da inicial, entre culti vares e a propriedade 
industrial. Uma coisa é o aprimoramento de variedades vegetais, de que trata a Lei n.º 9.456/97, que conta 
com registro perante órgão próprio do Ministério da Agricultura. Aqui, sim, reconhecido direito do produ-
tor reservar sementes de culti vares para uso próprio. Outra coisa é a propriedade industrial, que supõe 
invento, com reconhecimento através patente junto ao Insti tuto Nacional da Propriedade Industrial.” TJRS, 
AI 70011116258, pela Vigésima Câmara Cível, Desembargadora Angela Maria Silveira, 23/09/2009,

9 Pontes de Miranda, Comentários..., p. 561.
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O privilégio será concedido para a uti lização do culti var, obviamente 
de forma compatí vel os fi ns sociais a que o próprio dispositi vo consti tucional 
se volta. Não se trata, como no caso da lei de 1830, ou das Cartas de 1824, 
1891, 1934 e 1946 (estas, jamais regulamentadas no perti nente), de recom-
pensa monetária aos melhoristas, mas de um privilégio, ou seja, de uma si-
tuação jurídica individualizada e exclusiva, que recai sobre a própria solução 
técnica a qual, sendo práti ca, propiciará, no mercado, o retorno dos esforços 
e recursos investi dos na criação.

O privilégio será sujeito a exame substanti vo de seus requisitos; a ex-
cepcionalidade da restrição à livre concorrência, através do privilégio, e o re-
levante interesse público envolvido, por força da cláusula fi nal do inciso XXIX 
do art. 5º impõem que o direito exclusivo só seja consti tuído na presença dos 
requisitos legais e consti tucionais.

Tem-se assim, dois limites consti tucionais para o alcance do privilégio, 
além do limite temporal: ele se exerce sobre a própria solução técnica que o 
justi fi ca, e não sobre outros elementos da tecnologia ou sobre outros segmen-
tos do mercado; e mesmo no tocante à oportunidade de mercado assegura-
da com exclusividade pelo certi fi cado, o privilégio não poderá ser abusado, 
tendo como parâmetro de uti lização compatí vel com o Direito o uso social da 
propriedade.

São essas as condicionantes consti tucionais para a proteção de culti -
vares10.

CONDICIONANTES INTERNACIONAIS DA LEGISLAÇÃO DE CULTI-
VARES

Segundo o art. 27 de TRIPs, os Estados-membros poderiam excluir 
dos seus sistemas de patente a proteção dos inventos referentes às plantas e 
animais (como produto), mas obrigatoriamente deveriam consti tuir sistema 
próprio para a proteção de variedades de plantas11.

10 Vide, numa outra perspecti va, SOUSA, Narliane Alves de Souza e, Melhoramento genénico: proteção 
de culti var x arroz e feijão transgênico e o princípio da precaução, Dissertação Jurídica de Mestrado em 
Direito Agrário, com linha de pesquisa em “História e Evolução Jurídica da Posse e da Propriedade da Terra 
no Centro-Oeste” submeti do ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Goiás, 
como parte dos requisitos necessários para obtenção do tí tulo de Mestre em Direito Agrário, 2011, p. 29 e 
seg., encontrado em htt p://mestrado.direito.ufg.br/uploads/14/original_NARLIANE_ALVES_DE_SOUZA_E_
SOUSA.pdf, visitado 4/5/2014.

11 Vide BASSO,Maristela e RODRIGUES JR, Edson Beas, Acordos de livre comércio, UPOV e as variedades 
vegetais, Revista de Direito Ambiental, v. 41, p. 44-92, 2006. FRANCISCO, Alison Cleber, Royalti es de culti va-
res transgênicas: sua formação no plano nacional e internacional sob a convenção da UPOV, 01/05/2009, 
1v. 294p. Mestrado. Universidade de São Paulo - Direito Orientador(es): Newton Silveira, encnotrado em 
htt p://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-14102010-163531/publico/Dissertacao_fi nal.pdf
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Assim, sob TRIPs12, culti vares podem ser protegidos por patente, 
pelo sistema da UPOV, por outro sistema sui generis, ou por uma combina-
ção destes (o que ocorre nos EUA). Mas têm de ser protegidos13.

12 DREXL, Josef The Evoluti on of TRIPS: Toward Flexible Multi lateralism, published in French in KORS, J.; 
REMICHE, B. ADPIC, première décennie: droits d´auteur et accès à l´informati on. Perspecti ve lati no-ame-
ricaine. L´Accord ADPIC: dix ans après. Belgica: LARCIER, 2007 “ As to the protecti on of plant varieti es, the 
provision states an opti on for WTO Members. They can either provide for patent protecti on or “an eff ecti ve 
sui generis system - thereby alluding to the concept of plant breeders’ rights as provided for by the UPOV 
Conventi on, without menti oning it - or protecti on by a combinati on of the two IP rights. Developing cou-
ntries have a strong interest in Art. 27.3(b) TRIPS, which is basically twofold. Firstly, developing countries 
want to make sure that the farmers’ privilege of the UPOV Conventi on according to which UPOV member 
states may allow farmers to use crop for bringing out new seeds on their own land can be considered part 
of an “eff ecti ve” sui generis system of protecti on.”

13 Denis Borges Barbosa and Karin Grau-Kuntz, Biotechnology, in Lionel Bentley, org., Exclusions from 
Patentable Subject Matt er and Excepti ons and Limitati ons to the Rights, WIPO, 2010)“The coverage of plan-
t-related technologies by at least two diff erent systems of protecti on brings complex issues to analysis. The 
patent system in this area must not defeat the PVP system, and the latt er’s excepti ons and limitati ons are 
not to frustrated by any double protecti on. The interacti on among the three kinds of patents/PVP applica-
ble to plants under US practi ce is indicated below. The EU Directi ve provides for some guidance as to the 
relati on between the two systems: (a) by indicati ng areas where a patent is not to extend to fi elds covered 
by PVP; (b) where the breeder’s or farmer’s excepti ons should be extended to the patent environment; and 
(c) where a dependent compulsory license should be issued to allow for the exploitati on of a plant variety 
that could clash against a dominant patent or vice versa. Those are the relevant provisions: Arti cle 4 (...) 2. 
Inventi ons which concern plants or animals shall be patentable if the technical feasibility of the inventi on 
is not confi ned to a parti cular plant or animal variety. Arti cle 11 1. By way of derogati on from Arti cles 8 and 
9, the sale or other form of commercializati on of plant propagati ng material to a farmer by the holder of 
the patent or with his consent for agricultural use implies authorizati on for the farmer to use the product 
of his harvest for propagati on or multi plicati on by him on his own farm, the extent and conditi ons of this 
derogati on corresponding to those under Arti cle 14 of Regulati on (EC) No 2100/94. Arti cle 12 1. Where a 
breeder cannot acquire or exploit a plant variety right without infringing a prior patent, he may apply for a 
compulsory licence for non-exclusive use of the inventi on protected by the patent inasmuchas the licence 
is necessary for the exploitati on of the plant varietyto be protected, subject to payment of an appropriate 
royalty. Member States shall provide that, where such a licence is granted, the holder of the patent will be 
enti tled to a cross-licence on reasonable terms to use the protected variety. 2. Where the holder of a patent 
concerning a biotechnological inventi on cannot exploit it without infringing a prior plant variety right, he 
may apply for a compulsory licence for non-exclusive use of the plant variety protected by that right, subject 
to payment of an appropriate royalty. MemberStates shall provide that, where such a licence is granted, the 
holder of the variety right will be enti tled to a cross-licence on reasonable terms to use the protected inven-
ti on. 3.Applicants for the licences referred to in paragraphs 1 and 2 must demonstrate that: (a) they have 
applied unsuccessfully to the holder of the patent or of the plant variety right to obtain a contractual licen-
ce; (b) the plant variety or the inventi on consti tutes signifi cant technical progressof considerable economic 
interest compared with the inventi on claimed in the patent or the protected plant variety. 4.Each Member 
State shall designate the authority or authoriti es responsible for granti ng the licence. Where a licence for 
a plant variety can be granted only by the Community Plant Variety Offi  ce, Arti cle 29 of Regulati on (EC) No 
2100/94 shall apply. No similar provisions were verifi ed in the other jurisdicti ons (outside the EU Directi ve-
covered domesti cstatutes) reported in this study. As such, soluti ons would require most probably a specifi c 
legal language, and it may beassumed that no other jurisdicti on has such an elaborate conciliati on system.” 
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O Brasil cumpriu tal exigência pela adesão à versão 1978 do Acordo 
da UPOV14, e pela promulgação da lei n.º 9.456, de 25 de abril de 199715. Den-
tro das fl exibilidades propiciadas pela cláusula de TRIPs, a decisão de fi liar-se 
ao sistema internacional de culti vares se fez à versão de 1978, e não à já exis-
tente UPOV 1991, já que importantes aspectos disti nguem os dois regimes16.

Note-se que a afi liação à versão UPOV representa o nível de proteção 
a que o Brasil está sujeito pelo direito internacional; a não ser quando tal trata-
do estabeleça limites máximos à proteção, a legislação interna pode afastar-se 
do padrão internacional oferecendo ao ti tular um nível mais exacerbado de 
proteção17. Assim é que a legislação brasileira incorpora dispositi vos constan-
tes da UPOV 1991, mais favorável aos ti tulares do que o modelo 197818.

14 A adesão se deu após a lei. Vide: “[Decisão agravada incorporada e manti da] A promulgação da Con-
venção Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais, por meio do Decreto nº 3.109, de 30 de 
junho de 1999, não revoga, necessariamente, as disposições conti das na Lei nº 9.456, r no Decreto nº 
2.366, ambos de 1997. Com efeito, referida Convenção não derroga, especifi camente, a defi nição legal da 
homogeneidade e da estabilidade conti da nas normas internas”. TRF1, AI 2009.01.00.045995-0/DF, Sexta 
Turma, JFC Rodrigo Navarro de Oliveira, 10/05/2010.

15 Em 2008, iniciaram-se discussões quanto à modifi cação deste diploma, ainda não levadas a termo. 
Vide quanto ao exercício de modifi cação legislati va Borges Barbosa, Denis e Lessa, Marcus, citado, e nosso 
“A pretensa e a verdadeira..” e SILVEIRA, Newton, e FRANCISCO, Alison, A UPOV 1991 e um Novo Marco 
Regulatório para as Culti vares no Brasil, N. 3 (2011): Revista Eletrônica do Ibpi - Revel - NR. 3, em htt p://
ibpibrasil.org/ojs/index.php/Revel/issue/view/10. 

16 “Scope of protecti on. Under UPOV 1978, commercial use of reproducti ve materials of the protected 
variety is not allowed. In other words, a farmer could not purchase a protected variety, and grow seed 
from it for subsequent sale, since it could be used to reproduce the protected variety. UPOV 1991 off ers 
the same protecti on, but in some cases takes it further, to the products of the protected variety. According 
to this restricti on, if permission has not been properly obtained for the growing of a protected variety, the 
products of the crop (e.g., fruit from protected tree varieti es) are also accorded IP protecti on. Durati on of 
protecti on. UPOV 1978 provides for a minimum of 15 years of protecti on, while UPOV 1991 extends this 
to 20 years. Farmers’ privilege. Farmers’ privilege refers to the right of farmers using a protected variety to 
retain the seed from their crop for reuse, without paying royalti es again to the breeder—a burden which 
would be parti cularly diffi  cult for poor farmers. UPOV 1978 allows for farmers’ privilege, while UPOV 1991 
leaves it at the discreti on of the nati onal government. Breeders’ exempti on. Breeders’ exempti on refers 
to the practi ce of allowing breeders free access to protected varieti es for research purposes—a measure 
devoted to fostering increased innovati on. UPOV 1978 allows for such an exempti on. UPOV 1991 allows 
only a limited applicati on of this exempti on. If the resulti ng improved variety is deemed to be “essenti ally 
derived” from the original protected variety (i.e., suffi  ciently geneti cally similar) then, while the breeder 
of the new variety may be granted IPRs, IPRs over the new variety are also granted to the breeder of the 
original variety. It is not yet clear how “essenti ally derived” will be defi ned in practi ce. This last element 
of UPOV 1991 might be thought to benefi t traditi onal farmers, since a number of improved commercial 
varieti es might be deemed to be essenti ally derived from land races. However, since there is no protecti on 
for such land races in the fi rst place under UPOV, this potenti al protecti on for varieti es derived from them 
is not available either.” COSBEY, Aaron, The Sustainable Development Eff ects of the WTO TRIPS Agreement: 
A Focus on Developing Countries, Internati onal Insti tute for Sustainable Development (1996). htt p://www.
tradeobservatory.org/library.cfm?fi lename=Sustainable_Development_Eff ects_of_the_W TO_TRI.htm, last 
consultado em 5/31/2009.

17 Vide WIPO, WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, encontrado em htt p://www.
wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf, visitado em 4/5/2014. Vide Informações aos 
Usuários de Proteção de Culti vares, (atualizadas em 2010), encontrado em htt p://www.agricultura.gov.br/
arq_editor/fi le/INFORMACOES_AOS_USUARIOS_SNPC_nov2010.pdf, visitado em 4/5/2014.

18 Quanto ao diferimento do prazo de afi liação à UPOV 1978, vide SILVEIRA, Newton, e FRANCISCO, Alison, 
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Um exemplo de limite máximo imposto pela UPOV 1978 (Art. 2.119), 
que é o vigente no país, é que a proteção de uma variedade de planta por 
culti var exclui a proteção do mesmo objeto por patente20:

(LPC) Art. 2º A proteção dos direitos relati vos à propriedade intelectu-
al Culti var, considerado bem móvel para todos os efeitos legais e única forma 
de proteção de culti vares e de direito que poderá obstar a livre uti lização de 
plantas ou de suas partes de reprodução ou de multi plicação vegetati va, no 
País.

Note-se que o art. 7º da LPC diz que os dispositi vos dos Tratados em 
vigor no referente a culti var se efetua mediante a concessão de Certi fi cado 
de Proteção de Brasil são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas 
fí sicas ou jurídicas nacionais ou domiciliadas no País.

OBJETO DE PROTEÇÃO

O objeto de proteção na LPC é 21:

O culti var, defi nido como a variedade de qualquer gênero ou espécie 

cit. 

19 2(1) Each member State of the Union may recognise the right of the breeder provided for in this 
Conventi on by the grant either of a special ti tle of protecti on or of a patent. Nevertheless, a member State 
of the Union whose nati onal law admits of protecti on under both these forms may provide only one of 
them for one and the same botanical genus or species. Veja htt p://www.upov.int/en/publicati ons/conven-
ti ons/1978/w_up780_.htm#_1_3, visitado 10 de abril 2014. 

20 “Correa (Correa, 1992), enti ende que este artí culo a dado una solución al críti co problema de la acu-
mulación de derechos. El artí culo 2 del Acta de 1978 de UPOV, con tenía la explícita prohibición de doble 
protección de variedades, de manera tal que cada Estado debía optar por dar una protección del esti lo del 
Acta de UPOV o aplicar el sistema de patentes. Según este autor, la eliminación de esta prohibición era uno 
de los objeti vos principales de quienes buscaban el fortalecimiento de los sistemas de protección aplicados 
a plantas. El Acta de 1978 de UPOV decía en su Artí culo 2 que “todo Estado de la Unión, que admita la pro-
tección en ambas formas (convenio y patente), deberá aplicar solamente una de ellas a un mismo género 
o una misma especie botánica” (UPOV, 1978).” RAPELA, Miguel Angel. Derechos De Propiedad Intelectual 
En Vegetales Superiores. Ed. Ciudad Argenti na. Buenos Aires. 2000. Pg. 41-43 e 57-70. Vide também PLAZA, 
Charlene. M. C. Ávila. Interface dos direitos proteti vos em propriedade intelectual. Revista da ABPI, v. 112, 
p. 27-46, 2011 e CARVALHO, Sergio Paulino de, SALLES FILHO, Sergio Luiz Monteiro, BUAINAIN, Antonio 
Marcio, A insti tucionalidade propriedade intelectual no Brasil: os impactos da políti ca de arti culação da 
Embrapa no mercado de culti vares no Brasil’ Cadernos de estudos avançados. v.2, n.1, 2005, p. 35 e seg. 

21 Vide AVIANI, Daniela M. et alii, Proteção de Culti vares no Brasil, MAPA. 2011, encontrado em htt p://
www.agricultura.gov.br/arq_editor/fi le/Livro_Protecao_Culti vares.pdf, visitado em 15/4/2014, p.38 e se-
guintes. Vide GARCIA, Selemara Berckembrock Ferreira. A Proteção Jurídica das Culti vares No Brasil – Plan-
tas Transgênicas e Patentes. Curiti ba. Edit. Juruá. 2004. Pg. 85-92; 110-112; 115-116; NERO, Patricia Aurelia 
Del. Propriedade intelectual - a tutela jurídica da biotecnologia. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2ª 
edição, atualizada e ampliada. 2004. P. 247-274 e NERO, Patricia Aurélia Del, Biotecnologia - Análise Críti ca 
do Marco Jurídico Regulatório. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2009, p. 242-244. Vide também BRUCH, 
Kelly Lissandra, Limites do direito de propriedade industrial de plantas, Dissertação de Mestrado apresen-
tada ao Programa de Pós-Graduação em Agronegócios da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como 
requisito parcial para a obtenção do tí tulo de Mestre em Agronegócios, encontrado em htt p://www.lume.
ufrgs.br/handle/10183/8148, visitado em 15/4/2014, p. 46. 
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vegetal superior que seja claramente disti nguível de outras culti vares conhe-
cidas por margem mínima de descritores, por sua denominação própria, que 
seja homogênea e estável quanto aos descritores através de gerações sucessi-
vas e seja de espécie passível de uso pelo complexo agrofl orestal, descrita em 
publicação especializada disponível e acessível ao público22, bem com.

A linhagem componente de híbridos.

É, assim, em primeiro lugar a variedade de qualquer gênero 23 ou es-
pécie vegetal superior 24. Não se protegem espécies animais, e nem elemen-
tos infracelulares, ou ti dos pela ciência aplicável como espécies ou gêneros 
vegetais inferiores. Assim, a proteção exclusiva na que se refere o art. 1o é 
excludente apenas de outras modalidades de proteção para tais variedades 
ou linhagens.

Segundo o livro publicado pelo SNPC25:

Culti var é a designação dada a determinada forma de uma planta cul-
ti vada, correspondendo a um determinado genóti po e fenóti po que foi sele-
cionado e recebeu um nome único e devidamente registrado com base nas 

22 A defi nição corresponde à da Lei de Sementes, art. 2º XV. 

23 “Afi rmam que a Consti tuição Federal, em seu art. 7º, inciso IV, relaciona, entre as necessidades vitais 
do cidadão e de sua família, a alimentação, na qual o trigo e a soja fariam parte essencial, na produção do 
pão, alimento básico e no óleo para cozinhar. Aduzem que, assim, a Lei de Culti vares não se aplicaria às se-
mentes de trigo e soja. Sem razão. A Lei de Proteção de Culti vares (LPC), sancionada em 25/04/1997, é uma 
espécie de proteção intelectual dos direitos de criação do pesquisador e assim encorajar o investi mento em 
pesquisa agrícola. Com o advento dessa lei, o uso, pelo produtor de sementes, de uma culti var protegida, 
somente poderá ser feito mediante prévia autorização do criador da culti var, que poderá ou não exigir o 
pagamento de “royalti es” pela sua exploração comercial. Ora, o direito de propriedade sobre culti vares é 
garanti do por lei e o que os apelantes pretendem é que esta não seja aplicada, Se fossemos aplicar as nor-
mas da maneira como pretendem os apelantes, como o direito a moradia é garanti a consti tucional, não se 
poderia mais falar em direito de propriedade de bens imóveis, Seria uma total ofensa ao estado democráti -
co de direito, o que não pode ser admiti do em hipótese alguma.” TJPR, 790228-9 (Acórdão), Sexta Câmara 
Cível do Tribunal de Justi ça do Estado do Paraná, por unanimidade, Des. Prestes Matt ar, 30/08/2011.

24 Vide a noção na legislsção europeia: “3.16 As follows from Arti cle 5(1) the Community 
system is open for ‘Varieti es of all botanical genera and species . . .’. The noti on of ‘variety’ is in 
the second paragraph of that arti cle defi ned in conformity with the defi niti on to be found in the 
UPOV Conventi on: ‘variety’ shall be taken to mean a plant grouping within a single botanical 
taxon of the lowest known rank, which grouping, irrespecti ve of whether the conditi ons for 
grant are fully met, can be: “Defi ned by the expression of the characteristi cs that result from a 
given genotype or combinati on of genotypes, “Disti nguished from any other plant grouping by 
the expression of at least one of the said characteristi cs, and “Considered as a unit with regard 
to its suitability for being propagated unchanged”. WÜRTENBERGER, Gurt; KOOIJ, Paul Van Der; 
KIEWIET, Bart; EKVAD, Marti n. (2009) European Community Plant Variety Protecti on. New York: 
Oxford University Press, Inc. p.28-29. Para o Sistema indiano, SAHAI, S. “India’s Protecti on of 
Plant Varieti es and Farmer’s Rights Act”. In: SAHAI, Suman e UJJWAL, Kumar, eds., Status of the 
Rights of Farmers and Plant Breeders in Asia. Nova Déli, Gene Campaign, 2003.
25 AVIANI, cit. 
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suas característi cas produti vas, decorati vas ou outras que o tornem interes-
sante para culti vo. O culti var deve apresentar em cultura, e manter durante o 
processo de propagação, um conjunto único de característi cas que o disti n-
gam de maneira consistente de plantas semelhantes da mesma espécie.

A atribuição de um nome a um culti var é obrigatoriamente feita em 
conformidade com o estabelecido no Código Internacional de Nomenclatura 
de Plantas Culti vadas (mais conhecido pela sua sigla inglesa ICNCP ou por Có-
digo das Plantas Culti vadas). A atribuição de um nome exige a demonstração 
que o culti var é diferente de qualquer outro já registado e que pode ser pro-
pagado de forma consistente mantendo as característi cas descritas da através 
da metodologia para tal proposta (semente, enxerti a, estaca, ou outra).

O arti go 2.1 do Código Internacional de Nomenclatura de Plantas Cul-
ti vadas estabelece que um culti var é a “categoria primária de plantas culti va-
das cuja nomenclatura é regulada pelo presente Código.” e defi ne um culti var 
como “um conjunto de plantas que foi selecionado tendo em vista um atribu-
to parti cular, ou combinação de atributos, e que é claramente disti nto, unifor-
me e estável nas suas característi cas e que, quando propagado pelos métodos 
apropriados, retém essas característi cas” (arti go 2.2 do Código).

Note-se que não há limites ao objeto da proteção, como os há na le-
gislação americana 26, na qual se excluem as plantas propagadas por tubércu-
los, stricto sensu. Assim, segue este arti go o disposto na UPOV 1991, já que a 
versão de 1978 permiti a que se limitasse a proteção a determinadas espécies 
ou gêneros, determinadas na lei nacional.

Tais linhagens são os materiais genéti cos homogêneos, obti dos por al-
gum processo autogâmico conti nuado. Ou seja, a conti nuada autopolinização 
com os elementos genéti cos do mesmo espécime. Como se verá, tal méto-
do, quando uti lizado em conjugação com o cruzamento de linhagens geneti -
camente diferentes, produz as culti vares híbridas, tendencialmente estéreis. 
Como as variedades obti das por hetero-polinização, também o objeto de li-
nhagens integra o conceito de culti var, e recebe proteção legal.

É híbrido o produto imediato do cruzamento entre linhagens geneti -
camente diferentes 27. Cruzando linhagens, obti das por autopolinização, desde 
que geneti camente diferentes, tem-se os híbridos. A expressão tem perti nência 
jurídica para a defi nição de culti var, e para fi xar o alcance da proteção: a exclu-
sividade abrange não só os culti vares idênti cos, mas também os derivados, e 

26 Townsend-Purnell Act, 35 USC, Par. 161-164 (1976)

27 Segundo a Lei de Sementes, art. 2º, XIX - híbrido: o resultado de um ou mais cruzamentos, sob condi-
ções controladas, entre progenitores de consti tuição genéti ca disti nta, estável e de pureza varietal defi nida;
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os híbridos (art. 10o., § 2o., I).

Já vimos que a tendência dos híbridos é de não ser suscetí vel de re-
produção sexual preservando as suas característi cas. Assim, a hibridização 
pode resultar numa contí nua dependência agrotécnica - tem o agricultor de 
conti nuamente adquirir exemplares, eis que o que planta não se reproduz nas 
mesmas condições28.

OBJETO

O objeto da proteção do direito exclusivo sobre as culti vares é a solu-
ção técnica, expressa em informação genéti ca, tal como conti da num elemen-
to vegetal classifi cado como culti var29. Enquanto tal informação assegure a re-
produti bilidade da solução técnica – que ela seja estável de geração a geração 
e homogênea a cada espécime no qual se aplique – e sati sfi zer os requisitos 
de novidade e contributo mínimo (além das demais exigências legais) o Estado 
consti tuirá a exclusiva perti nente.

O elemento vegetal é o corpus mechanicum que suporta e incorpora 
o bem imaterial, objeto da proteção: é sobre esse bem, ou corpus mysti cum, 
tomado na sua peculiar relação com o elemento vegetal perti nente 30, que a 
exclusividade incide.

REQUISITOS PARA A CONCESSÃO

Na defi nição do art. 1o da LPC estão identi fi cados quatro dos cinco 
requisitos técnicos e jurídicos da proteção: a disti nti vidade, homogeneidade e 
estabilidade (técnicos); a novidade (jurídico); e a uti lidade (econômico)31. Além 
disto, requer-se ainda que a culti var seja provida de uma denominação pró-
pria.

No caso de variedades, as característi cas que resultam na proteção 
jurídica serão apuradas sem qualquer manipulação conti nuada de autopolini-
zação. A culti var é autoduplicati va. Já no caso de linhagens suscetí veis de re-
sultar em híbridos, para se obter um culti var, estável, etc., é preciso uma con-
tí nua manipulação (que não é neste caso manipulação genéti ca infracelular) 

28 Sobre a indução arti fi cial de situação análoga em frutos de reprodução sexuada, vide nosso Dois Estu-
dos sobre a Soja RR1, p. 39-41. 

29 É essa relação necessária com a materialidade do elemento vegetal que consti tui um dos traços dis-
ti nti vos da proteção oferecida pelas patentes, quando a lei nacional o admite. 

30 Como ocorre com desenhos industriais, a proteção recai na verdade sobre a relação corpus mecha-
nicum e corpus mysti cum, pois a mesma cração, aposta a um outro suporte, pode (atendidos os demais 
pressupostos) confi gura um disti nto objeto de proteção. 

31 Para uma ilustração pragmáti ca desses requisitos, vide AVIANI et alii, cit. 
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através de técnicas autogâmicas. Neste caso, o culti var não é autoduplicati vo.

A culti var é o equivalente, neste campo específi co, à invenção. Ele 
tem de sati sfazer os critérios de disti nti vidade - acima mencionado -, os de 
homogeneidade e estabilidade.

O critério de homogeneidade implica em que os vários exemplares de 
uma mesma variedade tenham similaridades sufi cientes entre si para merecer 
sua identi fi cação varietal. Assim, é preciso que todos exemplares de um ti po 
de tulipa, proposto coma culti var, tenham os descritores relevantes.

Mais ainda, é preciso que tais descritores sati sfaçam o requisito de 
estabilidade, ou seja, que, após várias séries de reprodução ou propagação, a 
variedade mantenha suas característi cas descritas.

Um elemento a mais é o de denominação - o direito ao culti var nas-
ceu historicamente como uma consequência do sistema de marcas.

A variedade, para merecer proteção, tem de ser noti fi cada em suas 
característi cas relevantes, ou seja, descrita em publicação especializada dis-
ponível e acessível ao público. Ao contrário do que poderia pretender o intér-
prete ardiloso, o requisito de publicidade, por ser essencial em todo sistema 
da Propriedade Industrial, se aplica tanto às varietais quanto às linhagens de 
híbridos.

REQUISITO DE NOVIDADE

A defi nição da novidade necessária para a concessão do culti var se 
encontra essencialmente no mesmo art. 3º:

V - nova culti var: a culti var que não tenha sido oferecida à venda no 
Brasil há mais de doze meses em relação à data do pedido de proteção e que, 
observado o prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à 
venda em outros países, com o consenti mento do obtentor, há mais de seis 
anos para espécies de árvores e videiras e há mais de quatro anos para as 
demais espécies;

Assim, perde a novidade a culti var cuja informação genéti ca tenha se 
tornado disponível ao público no período perti nente.

A capacidade de o público acessar a informação necessária à repro-
dução da solução técnica ínsita a um invento industrial convencional e a um 
culti var é disti nta: num invento mecânico ou químico, as informações tecno-
lógicas constantes do relatório descriti vo e desenhos devem, em princípio, 
permiti r a reprodução do invento. Num culti var, a reproduti bilidade vem do 
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acesso ao vegetal ele mesmo, no seu processo de propagação.

O prazo legal incorpora um período de graça diferenciado, levando 
em conta exatamente a disti nção entre a circulação das informações por via 
simbólica, e as informações genéti cas incorporadas ao vegetal. Assim, a no-
vidade não é apurada, como seria no caso de patentes, à data do pedido de 
proteção, mas no momento anterior indicado pela lei.

O SNPC vem interpretando o dispositi vo em questão no senti do de 
que a simples publicidade da comercialização romperia a novidade; interpre-
tação essa que reputamos errônea e assistemáti ca.

Como o acesso à proteção exclusiva depende, no regime legal brasi-
leiro vigente, a uma ação estatal prévia que defi na os descritores mínimos de 
uma faixa de culti vares, a lei prevê também um segundo prazo de graça, de 
efeitos limitados, em relação aos vegetais benefi ciados pela publicação dos 
descritores mínimos.

CARACTERIZAÇÃO LEGAL

Considera-se dotada de novidade a culti var que não tenha sido ofe-
recida à venda no Brasil há mais de doze meses em relação à data do pedido 
de proteção e que, observado o prazo de comercialização no Brasil, não tenha 
sido oferecida à venda em outros países, com o consenti mento do obtentor, 
há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras e há mais de quatro 
anos para as demais espécies.

Igual tratamento terá a culti var que for essencialmente derivada32, 
de qualquer gênero ou espécie vegetal. A culti var originária ou a derivada são 
protegidas; aquela autonomamente, esta após autorização do ti tular do culti -
var originário33.

Nova culti var, no que defi ne a lei, será a comercialmente indisponível 
até a data do termo anterior ao pedido de proteção; mas entendo que, sob a 

32 A noção mantém paralelo com a de obra derivada no direito autoral e, de certa forma, com a de 
invento dependente, ou seja, aquele invento que para seu exercício necessita de autorização do ti tular de 
uma patente anterior. 

33 LPC Art. 3o., IX - culti var essencialmente derivada: a essencialmente derivada de outra culti var se, 
cumulati vamente, for: a) predominantemente derivada da culti var inicial ou de outra culti var essencial-
mente derivada, sem perder a expressão das característi cas essenciais que resultem do genóti po ou da 
combinação de genóti pos da culti var da qual derivou, exceto no que diz respeito às diferenças resultantes 
da derivação; b) claramente disti nta da culti var da qual derivou, por margem mínima de descritores, de 
acordo com critérios estabelecidos pelo órgão competente; c) não tenha sido oferecida à venda no Brasil há 
mais de doze meses em relação à data do pedido de proteção e que, observado o prazo de comercialização 
no Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o consenti mento do obtentor, há mais 
de seis anos para espécies de árvores e videiras e há mais de quatro anos para as demais espécies;
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Consti tuição, a novidade deva ser de uma criação e não de uma descoberta. 
Quem acha uma nova variedade no mato, não adquirirá dela a exclusividade.

A novidade foi introduzida como requisito obrigatório pela UPOV 
1991; antes, permanecia como um elemento defi nível pela lei nacional. Diz o 
intérprete da Convenção.

A Convenção de 1978 estabelece que, na data do depósito do pedido, 
a variedade não deve ter sido posta à venda ou comercializada, com o consen-
ti mento do obtentor, no país onde a proteção UPOV é pedida. Só comercializa-
ção pelo criador pode prejudicar a sua novidade. Esta regra é baseada na visão 
de que o conhecimento da existência da variedade, antes do arquivamento 
não signifi ca que o público tenha acesso a ela ou poderia reproduzi-lo. Somen-
te quando a variedade foi comercializada legiti mamente teria que ocorrer ou 
ser possível.

A Convenção de 1978 reforça esta posição com uma declaração de 
que “Testes da variedade que não envolvam a oferta para venda ou comercia-
lização não prejudica o direito à proteção. O fato de que a variedade tornou-se 
uma questão de conhecimento comum em outros do que oferecer para venda 
ou formas marketi ng também não prejudica o direito do criador de proteção 
“- a não ser, ao que parece, ao abrigo da lei sobre proteção das variedades 
vegetais nos EUA34.

Assim, embora a publicação dos elementos característi cos da culti var 
seja obrigação geral, não é tal publicidade que determina ou não a existência 
de um novo culti var, mas a disponibilidade no mercado 35. Na verdade, a no-

34 “The 1978 Conventi on states that, at the fi ling date of the applicati on, the variety must not have been 
off ered for sale or marketed, with the agreement of the breeder, in the UPOV country where the protecti on 
is applied for. Only commercialisati on by the breeder can prejudice its novelty. This rule is based on the view 
that knowledge of the existence of the variety prior to fi ling does not mean that the public has access to it 
or could reproduce it. Only when the variety has been marketed legiti mately would that occur or be possi-
ble. The 1978 Conventi on reinforces this positi on with a statement that “Trials of the variety not involving 
off ering for sale or marketi ng shall not aff ect the right to protecti on. The fact that the variety has become 
a matt er of common knowledge in ways other than off ering for sale or marketi ng shall also not aff ect the 
right of the breeder to protecti on” - except, it appears, under the law on plant variety protecti on in the USA”. 
BYRNE, Noel. Commentary on the substanti ve law of the 1991 UPOV Conventi on For The Protecti on Of Plant 
Varieti es. University Of London p. 27-28. No mesmo senti do: “Trials of the variety not involving off ering for 
sale or marketi ng shall not aff ect the right to protecti on. The fact that the variety has become a matt er of 
common knowledge in ways other than through off ering for sale or marketi ng shall also not aff ect the right 
of the breeder to protecti on”. Explanatory notes on novelty under the UPOV conventi on, UPOV/EXN/NOV 
Draft  3, August 31, 2009, encontrado em htt p://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/en/c/43/upov_exn_
nov_draft _3.pdf, visitdao em 4/5/2014. Sem acesso à informação genéti ca (e assim mesmo, com exceções 
listadas no documento UPOV, não há perda de novidade.

35 Tal interpretação da UPOV, no entanto, caiu em ouvidos moucos quanto à praxe brasileira corrente. 
Conforme AVIANI et alii, p. 42-43: “Considera-se comercialização a primeira operação comercial envolven-
do semente genéti ca, básica e certi fi cada da culti var. Também é observado, pelos analistas de processos de 
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vidade própria das variedades vegetais resulta, de um lado, da noção de co-
nhecimento “geral” e de outro, do princípio da disti nti vidade; mas sem ofensa 
ao parâmetro UPOV, pode haver completo abandono da noção intelectual de 
“conhecimento”, como aqui, em favor de outro critério, que é o de disponibi-
lidade - e, precise-se, no mercado.

Pela LPC, são também passíveis de proteção as culti vares sem novida-
de, que já tenham sido oferecidas à venda até a data do pedido, dentro de um 
“período de graça” específi co, assim defi nido, cumulati vamente.

I - o pedido de proteção seja apresentado até doze meses após o 
estabelecimento dos respecti vos descritores mínimos para tal espécie ou 
culti var pelo órgão competente36.

II - que a primeira comercialização da culti var haja ocorrido há, no 
máximo, dez anos da data do pedido de proteção.

Neste caso, a proteção produzirá efeitos tão somente para fi ns de 
uti lização da culti var para obtenção de culti vares essencialmente derivadas37. 
A proteção será concedida pelo período remanescente aos prazos previstos 
para os certi fi cados perti nentes, considerada, para tanto, a data da primeira 
comercialização.

Porém este ti po de proteção retroati va é limitado quanto aos efeitos 
jurídicos: a) protege contra a derivação, não contra a propagação, e b) pelo 
prazo vintenário a contar do início virtual (a primeira comercialização) c) pro-

proteção, o conceito de comercialização estabelecido na Lei de Sementes e Mudas (Lei n° 10.711/2003), 
responsável por regular a produção e a comercialização de sementes e mudas no Brasil. Por essa lei, comér-
cio é o ato de anunciar, expor à venda, ofertar, vender, consignar, reembalar, importar ou exportar sementes 
ou mudas. Assim, o obtentor deve estar atento a determinadas ações promocionais ou de lançamento 
das culti vares, para não colocar em risco a sua novidade. Esse período, compreendido entre a primeira 
comercialização e o prazo limite para solicitar a proteção da culti var, é também conhecido como período 
de graça, esti pulado pela Convenção da UPOV e uti lizado por todos os seus países-membros.” Como já nos 
manifestamos anteriormente, considero absolutamente errada tal orientação, não obstante esteja sendo 
seguida pelo órgão jurídico do MAPA. A lei de Sementes indubitavelmente complementa a Lei de Culti vares, 
mas a extensão da perda de novidade pela simples divulgação por folhetos, sem acesso à informação ge-
néti ca, é claramente assistemáti ca no âmbito da propriedade intelectual, e não se conforma ao parâmetro 
consti tucional. 

36 LPC art. 4º, § 2º Cabe ao órgão responsável pela proteção de culti vares divulgar, progressivamente, as 
espécies vegetais e respecti vos descritores mínimos necessários à abertura de pedidos de proteção, bem 
como as respecti vas datas-limite para efeito do inciso I do parágrafo anterior. 

37 LPC art. 4o, § 1º São também passíveis de proteção as culti vares não enquadráveis no disposto no 
caput e que já tenham sido oferecidas à venda até a data do pedido, obedecidas as seguintes condições 
cumulati vas: I - que o pedido de proteção seja apresentado até doze meses após cumprido o disposto no 
§ 2º deste arti go, para cada espécie ou culti var;II - que a primeira comercialização da culti var haja ocorrido 
há, no máximo, dez anos da data do pedido de proteção;III - a proteção produzirá efeitos tão somente para 
fi ns de uti lização da culti var para obtenção de culti vares essencialmente derivadas; IV - a proteção será 
concedida pelo período remanescente aos prazos previstos no art. 11, considerada, para tanto, a data da 
primeira comercialização.
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tege para o futuro. Não cabe retroagir, por inteiro, a efeti va proteção.

A defi nição da novidade necessária para a concessão do culti var se 
encontra essencialmente no mesmo art. 3º:

V - nova culti var: a culti var que não tenha sido oferecida à venda no 
Brasil há mais de doze meses em relação à data do pedido de proteção e que, 
observado o prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à 
venda em outros países, com o consenti mento do obtentor, há mais de seis 
anos para espécies de árvores e videiras e há mais de quatro anos para as 
demais espécies;

Assim, perde a novidade a culti var cuja informação genéti ca tenha se 
tornado disponível ao público no período perti nente.

A capacidade de o público acessar a informação necessária à repro-
dução da solução técnica ínsita a um invento industrial convencional e a um 
culti var é disti nta: num invento mecânico ou químico, as informações tecno-
lógicas constantes do relatório descriti vo e desenhos devem, em princípio, 
permiti r a reprodução do invento. Num culti var, a reproduti bilidade vem do 
acesso ao vegetal ele mesmo, no seu processo de propagação.

O prazo legal incorpora um período de graça diferenciado, levando 
em conta exatamente a disti nção entre a circulação das informações por via 
simbólica, e as informações genéti cas incorporadas ao vegetal. Assim, a no-
vidade não é apurada, como seria no caso de patentes, à data do pedido de 
proteção, mas no momento anterior indicado pela lei. 

O SNPC vem interpretando o dispositi vo em questão no senti do de 
que a simples publicidade da comercialização romperia a novidade; interpre-
tação essa que reputamos errônea e assistemáti ca.

Como o acesso à proteção exclusiva depende, no regime legal brasi-
leiro vigente, a uma ação estatal prévia que defi na os descritores mínimos de 
uma faixa de culti vares, a lei prevê também um segundo prazo de graça, de 
efeitos limitados, em relação aos vegetais benefi ciados pela publicação dos 
descritores mínimos. 

REQUISITO DE DISTINTIVIDADE

Atende o requisito de disti nti vidade a culti var que se disti ngue clara-
mente de qualquer outra cuja existência na data do pedido de proteção seja 
reconhecida. Nova, no senti do de que ainda não está disponível no mercado 
relevante, a culti var ainda tem de ser disti nta, para merecer a proteção jurí-
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dica.

A disti nti vidade é resultado da existência de um conjunto de descrito-
res claramente determinados, alcançando e superando a margem mínima re-
conhecida pelo órgão encarregado da emissão do Certi fi cado. Descritor vem a 
ser a característi ca morfológica, fi siológica, bioquímica ou molecular uti lizada 
na identi fi cação de culti var em face de culti vares já conhecidas – protegidas 
ou não.

O descritor é, assim, o elemento da criação de culti var, cujo conjunto 
novo, se ultrapassa a chamada “margem mínima”, é comparável ao da ati -
vidade inventi va das patentes normais, que sati sfaz ao critério da UPOV de 
disti nti vidade38.

O parâmetro do tratado é que a variedade seja disti nta de outras de 
“conhecimento geral”, deixando livre às legislações nacionais e que se deve 
entender como tal. A disti nti vidade, como mencionado, é na verdade um cri-
tério agrotécnico; uma planta se disti ngue de outra por suas cores, sua resis-
tência a pragas, etc.

O descritor integra um dos requisitos técnicos (biológicos) da prote-
ção dos culti vares: o de disti nti vidade. Não são, porém, os elementos bioló-
gicos os relevantes para a proteção jurídica, mas os agrotécnicos: a culti var 
serve para alguma coisa, no campo econômico, e são estes elementos úteis 
os levados em conta para a tutela de direito. O simples diferencial biológico é 
irrelevante, em si mesmo.

A “margem mínima” a que se referiu acima é o conjunto mínimo de 
descritores, a critério do órgão competente, sufi ciente para diferenciar uma 
nova culti var ou uma culti var essencialmente derivada das demais culti vares 
conhecidas. Com a noção anterior, de descritor, a de margem mínima perfaz 
o dado de disti nti vidade.

Diz o Livro publicado pelo SNPC39:

Conforme defi nido na Lei de Proteção de Culti vares (LPC), descritor 
é “a característi ca morfológica, fi siológica, bioquímica ou molecular que seja 
herdada geneti camente, uti lizada na identi fi cação de culti var” e, muito embo-
ra os marcadores moleculares sejam capazes de detectar diferenças no DNA, 
somente serão considerados descritores quando se enquadrarem nos crité-

38 Vide BARBOSA, Denis Borges ; RAMOS, C. T. ; MAIOR, R. S. . O Contributo Mínimo na Propriedade 
Intelectual: Ati vidade Inventi va, originalidade, Disti nguibilidade e Margem Mínima. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2010. v. 1. 578p .

39 AVIANI, cit. p. 155. 
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rios expostos no Capítulo 1 deste Módulo. Caso as diferenças entre os DNAs 
de culti vares não sejam relacionadas a uma expressão fenotí pica, a técnica 
molecular é empregada complementarmente às análises efetuadas, na maio-
ria dos casos, para planejamento de testes comparati vos entre culti vares. As-
sim, a culti var candidata à proteção será considerada, de fato, disti nta quando 
os descritores morfológicos, fi siológicos ou bioquímicos usualmente empre-
gados forem sufi cientes para diferenciá-la das demais conhecidas.

Ainda que não tenham caráter decisivo, os perfi s genéti cos (“fi nger-
printi ng”) de culti vares, obti dos por meio de marcadores, podem ser anexa-
dos ao pedido de proteção pelos obtentores para fi ns de caracterização de 
culti vares. Um exemplo são as diretrizes para testes de disti nguibilidade, ho-
mogeneidade e estabilidade (DHE) para eucalipto, que devido ao uso de clona-
gem para propagação dos materiais comerciais, traz no item VIII, Informações 
Adicionais, a indicação de 25 microssatélites internacionalmente referenda-
dos, com boa acurácia para informar o perfi l genéti co das culti vares.

É disti nti va a criação cujo conjunto de descritores relevantes ati nge 
a margem mínima - segundo o critério do órgão especializado - capaz de me-
recer a proteção jurídica. Note-se que, ao contrário dos critérios objeti vos do 
sistema de patentes (ati vidade inventi va como um parâmetro do técnico no 
assunto), a discricionariedade do órgão de concessão do Cerifi cado é asse-
gurada pela Lei como exclusividade sua, e assim não está sujeita à revisão 
judicial.

Note-se, no entanto, que não basta que a margem mínima seja per-
ceptí vel - como nota a alínea subsequente, ela tem de ser claramente disti n-
guível. Tem-se aí, em parte, a mesma rejeição à inovação mínima, que no sis-
tema de patentes é objeto do critério de ati vidade inventi va, como segurança 
de que a invenção não seja obviamente um resultado corriqueiro do que já 
existe.

De minimis non curat praetor, e o direito só protegerá o que ati nja 
uma margem mínima de disti nti vidade que seja claramente disti nguível. O re-
quisito pretende evitar que uma diferença meramente cosméti ca 40 entre o 
novo e o anti go culti var mereça proteção de direito.

A QUESTÃO DOS DESCRITORES MÍNIMOS

Pelo art. 11 do Regulamento, somente será aceito pedido de prote-
ção para nova culti var ou para culti var essencialmente derivada na hipótese 

40 A expressão é de Marcelo Dias Varella, Propriedade Intelectual de Setores Emergentes, Atlas, 1996, p. 
67. 
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de o SNPC ter, previamente, divulgado as espécies vegetais e seus respecti vos 
descritores mínimos. Assim, no âmbito da UPOV 1978, só haverá possibilidade 
de proteção após ação estatal acolhendo tais descritores mínimos.

 Cabe ao órgão responsável pela proteção de culti vares divulgar, pro-
gressivamente, as espécies vegetais e respecti vos descritores mínimos ne-
cessários à abertura de pedidos de proteção. A divulgação obedecerá a uma 
escala de espécies, observado um cronograma legal, expresso em total cumu-
lati vo de espécies protegidas.

O cronograma é programáti co. Não há imposição ao Executi vo, nem 
se consti tui aqui uma faculdade exercitável pelos eventuais interessados, 
através, por exemplo, de mandado de injunção ou inconsti tucionalidade por 
omissão. Não há garanti a consti tucional à retroação de um direito, consti tuído 
pela lei ordinária; pelo contrário, é altamente arguível a consti tucionalidade 
do próprio direito.

O REQUISITO DE HOMOGENEIDADE

Sati sfaz o requisito de homogeneidade a culti var que, uti lizada em 
planti o, em escala comercial, apresente variabilidade mínima quanto aos des-
critores que a identi fi quem, segundo critérios estabelecidos pelo órgão com-
petente41.

A Lei determina, aqui, a aplicação do critério de homogeneidade: não 
se apurará in vitro, mas em planti o, em escala comercial. Assim, é nula a con-
cessão de proteção cujo objeto, na escala comercial, se comprove como exce-
dendo o nível de variabilidade mínima, discricionariamente estabelecido pelo 
órgão competente.

O REQUISITO DE ESTABILIDADE

Reputa-se estável a culti var que, reproduzida em escala comercial, 
mantenha a sua homogeneidade através de gerações sucessivas. Aqui o parâ-

41 Os dois requisitos, de estabilidade e homogeneidade, correspondem ao requisito das patentes, se-
gundo o qual a solução técnica que não produz efeitos estáveies e homogêneos não sati sfaz o requisito 
de aplicabilidade industrial. Vide o nosso Tratado, vol. II, Cap. VI, [ 2 ] § 4. 1. - Aplicação industrial como 
repeti bilidade: “A qualifi cação de industrial, que terá em tal contexto, signifi ca, assim, que a aplicação será 
dotada de repeti bilidade, ou seja, a possibilidade da solução técnica ser repeti da indefi nidamente sem a 
intervenção pessoal do homem” [MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial brasi-
leiro. Atualizado por Ricardo Rodrigues Gama. Campinas: Russell Editores, 2003, (p. 153) “A invenção deve 
ser real, por outra, a possibilidade de realizar, de executar a ideia do inventor é condição essencial para o 
reconhecimento legal dela. Isso signifi ca que a invenção deve ser apta a produzir, com os mesmos meios, 
resultados constantemente iguais; que deve ser suscetí vel de repeti ção, estabelecendo o seu autor a rela-
ção de causa e efeito entre os meios empregados e o resultado obti do e realizado na invenção. Assim, são 
excluídas da proteção legal as invenções charlatanescas, que visam a abusar da credulidade do público”.
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metro é objeti vo, sem atribuir-se ao órgão administrati vo o estabelecimento 
de parâmetros de homogeneidade.

Note-se que este é tanto um requisito de aquisição quanto de ma-
nutenção do direito. Pelo Regulamento, em seu art. 9º, o ti tular deve garanti r 
que a culti var protegida permaneça conforme sua descrição, após reprodu-
ções ou multi plicações sucessivas ou, quando o mesmo haja defi nido um ciclo 
parti cular de reproduções ou multi plicações, ao fi nal de cada ciclo durante 
todo o prazo de proteção da culti var.

O REQUISITO DE UTILIDADE

Além da denominação própria, da disti nti vidade, da estabilidade e da 
homogeneidade, a culti var, para merecer proteção terá de ter uti lidade: seja 
“passível de uso pelo complexo agrofl orestal”. A proteção jurídica não aponta 
para uma criação em si, mas para uma criação industrial, como quer a Consti -
tuição Federal: dotada de uma uti lidade para a economia, e sujeita aos princí-
pios consti tucionais de uso social da propriedade.

Entende-se como complexo agrofl orestal o conjunto de ati vidades 
relati vas ao culti vo de gêneros e espécies vegetais visando, entre outras, à 
alimentação humana ou animal, à produção de combustí veis, óleos, corantes, 
fi bras e demais insumos para fi ns industrial, medicinal, fl orestal e ornamental.

O contexto onde se fi xa a exclusividade resultante do Certi fi cado é o 
conjunto de ati vidades relati vas ao culti vo de gêneros e espécies vegetais. A 
rigor, o culti vo para qualquer fi m econômico, diretamente (venda do próprio 
culti var), ou indiretamente (venda de seu óleo essencial). Como diz a lei, o que 
se protege é o direito à reprodução comercial (art. 8o.), ainda que a proteção 
recaia especifi camente sobre o material de propagação. Não está no âmbito 
da exclusividade a ati vidade de culti vo que se faça fora da fi nalidade comercial 
(por exemplo, para pesquisa ou para simples decoração domésti ca).

NATUREZA DO DIREITO

Pelo art. 2º da LPC, a proteção dos direitos relati vos à propriedade 
intelectual referente a culti var se efetua mediante a concessão de Certi fi cado 
de Proteção de Culti var, no que o art. 5o defi ne como sendo direito de pro-
priedade42.

42 Art. 5º À pessoa fí sica ou jurídica que obti ver nova culti var ou culti var essencialmente derivada no País 
será assegurada a proteção que lhe garanta o direito de propriedade nas condições estabelecidas nesta Lei. 
“Propriedade”, mas não no senti do do código civil. Trata-se de uma exclusividade de exploração econômica 
do bem imaterial expresso pelo culti var: é uma propriedade tal como estbelecida nesta lei. Não obstante a 
subsidiariedade do direito comum (aquele indicado pela noção de “propriedade”), e a classifi cação como 
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Não obstante o fato de que os culti vares sejam objetos fí sicos, assim 
como seu material de propagação, tal propriedade é imaterial. A propriedade 
não é sobre o elemento fí sico 43, que pode ser de outro proprietário44, mas so-
bre uma regra de reprodução 45. No caso, sobre as característi cas do culti var, 
expressas por um conjunto de elementos genéti cos existentes no material de 

sendo uma das propriedades consti tucionais, o regime de propriedade a que se refere este art. 5º é aquele 
confi gurado por esta lei. Assim, o regime primário a que se submetem as patentes é a da “propriedade dos 
culti vares”, como desenhado pelo regime específi co aqui traçado. Sobre essa questão, vide nosso Tratado, 
vol. I, cap. I e II. 

43 Nem sempre esta disti nção é fácil. Neste trecho do estudo de SILVEIRA e FRANCISCO, por exemplo, 
as considerações qunto ao corpus mechanicum se mesclam com a análise do bem imaterial: “ Na defi nição 
do direito à culti var, diferentemente à LPC, o anteprojeto não declara serem bens móveis os direitos de 
proteção às culti vares. Contudo, bens imóveis são numerus clausus, conforme expressamente defi nidos em 
lei, em nosso ordenamento nacional, sendo, por critério residual, todos os outros bens móveis. Apesar da 
possível confusão em razão dos termos do arti go 79 do Código Civil brasileiro (“tudo que se possa incorpo-
rar ao solo”), as plantas incorporadas ao solo são entendidas pela doutrina, de forma pacífi ca, como bens 
móveis por antecipação (serão colhidos no futuro, destacados da terra, atendendo assim ao seu fi m).”

44 “Do seu exame, consoante os elementos constantes dos autos, com fulcro nas disposições da Lei 
Federal nº 9.456, de 25 de abril de 1997 (Lei de Culti vares), a apelante como detentora dos certi fi cados de 
proteção de culti var de soja CD 213RR, CD 214RR, CD 215 e CDFAPA 220, expedidos pelo Ministério da Agri-
cultura (fl s. 242 a 246), em sede de ação cautelar inominada (autos nº 262/2005), obteve decreto judicial 
de apreensão do produto. A apreensão foi consumada consoante se infere pelo auto de vistoria, inspeção 
e apreensão (fl s. 10). Já, os apelados, na condição de terceiros, obti veram a desconsti tuição da constrição 
judicial, sob o argumento de que a soja é de seu domínio e posse.
Depreende-se da prova coligida no caderno processual que os apelados, como terceiros embargantes, 
comprovaram, quantum sati s, que o produto apreendido lhes pertence, sendo que estavam apenas em 
depósito junto à parte requerida da ação cautelar, ou seja, Sementes Giovani Postal - ME. Nesse desiderato, 
as notas fi scais de produtor, de entrada e de benefi ciamento de sementes encartadas aos autos (fl s. 11 a 
25), as quais não foram impugnadas pela apelante/embargada, demonstram que a soja foi depositada pelos 
apelados/embargantes, junto à empresa citada e requerida da ação cautelar. (....
Não resta dúvida de que os embargos de terceiro se tratarem de meio judicial de natureza eminentemente 
processual, para a defesa da posse e do domínio de bens ati ngidos por qualquer constrição judicial, de 
quem não seja parte no processo. E, os apelados/embargantes tendo comprovado que o produto apreen-
dido é de sua propriedade, afi gura-se correto o posicionamento do eminente magistrado de primeiro grau 
em julgá-los procedentes. (....
Inquesti onavelmente, para o desfecho dos embargos, é totalmente irrelevante a questão relati va à pirataria 
do produto em relação aos apelados, ora embargantes. Isso porque, o que importa no restrito âmbito do 
presente feito é a propriedade dos mesmos e a sua condição de terceiros relati vamente à ação cautelar que 
ensejou à constrição judicial atacada. Diante disso, o argumento da apelante quanto à pirataria, mesmo que 
comprovada (por oportuno, ressalte-se que os presentes autos fazem apenas indicação nesse senti do), não 
pode direcionar o julgado recorrido em outro senti do, porquanto os embargos têm o seu âmbito delimitado 
às condições constantes dos arti gos 1.046 e 1.047, do Código de Processo Civil.
Assim, esse fato exausti vamente sustentando pela apelante deve ser objeto de apreciação em ação própria 
contra os apelados. Destarte, descabe a inclusão dos embargantes no pólo passivo da ação cautelar, que 
deu origem à apreensão judicial, objeto desta medida, por tratar-se de pedido que comporta ser formulado 
na aludida cautelar, como bem enfati zado pelo julgador singular.” TJPR, AC 443621-1, Séti ma Câmara Cível 
do Tribunal de Justi ça do Estado do Paraná, por unanimidade, Des. Ruy Francisco Thomaz, 11/12/2007.

45 Alois Troller, Précis du Droit de la Propriété Immatérielle, Helbing & Lichtenhahn, Bâle, 1978, p. 34:’ 
La nature intellectuelle des biens immatériels - qui est indépendante de leur fi xati on corporelle et de leur 
emploi - leur assure un pouvoir parti culier caractérisé dans le domaine de la fabricati on et de la vente des 
biens. Une inventi on peut servir dans tous les pays comme règle pour fabriquer de façon illimitée une mar-
chandise ou por exécuter une acti vité. On peut représenter une oeuvre litt éraire, musicale ou arti sti que en 
divers lieux et au même moment. L’usage du signe disti ncti f de l’entreprise ou de la marchandise mainti ent 
et renforce sa capacité de référence et, partant, d’individualisati on. Tous les biens immatériels peuvent être 
la source d’un usage indéfi niment répété, quanti tati vement, dans le temps et dans l’espace ». 
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reprodução ou propagação, que lhe enseja a repeti bilidade 46.

Como se conciliam os dois ti pos de propriedade - fí sico e imaterial? 
O proprietário da planta pode tudo fazer com ela - comer, usar, vender, etc. -, 
menos o que é fi xado na lei como exclusivo do ti tular do direito imaterial. O 
ti tular do direito imaterial nada pode fazer, senão o exercício exclusivo do que 
está no art. 8o da Lei. Nos limites angustos de seu direito, pode fazer prevale-
cer sua limitação ao direito sobre a propriedade fí sica.

Como ocorre com os bens da propriedade industrial e os direitos au-
torais, o tí tulo jurídico expresso no Certi fi cado de Culti var é considerado bem 
móvel para todos os efeitos legais. Ao conferir ao direito à culti var (que, ob-
viamente, não é o “Certi fi cado”, mero documento que evidencia a concessão, 
sem nenhuma materialidade cartular) a natureza de bem móvel a lei refl ete a 
tradição do direito autoral e, agora, do Código de Propriedade Industrial, sem 
nada inovar ao entendimento doutrinário.

DO CONTEÚDO DO DIREITO
O conteúdo do direito exclusivo sobre o culti var é defi nido pela super-

posição de quatro dispositi vos da LPC:

O art. 5º, que classifi ca o direito sobre culti var como propriedade, 
como visto.

O art. 9º 47, que analisaremos a seguir sob a rubrica de “limite legal 
do direito”.

O conjunto de sanções administrati vas (e de outra natureza) disposto 
no art. 37, que veremos a seguir, e ainda.

O disposto no Art. 10, § 2º 48.

Mas vale aqui tabular tais direitos. 49

46 De novo, vide o nosso Tratado, vol. II, Cap. VI, [ 2 ] § 4. 1. - Aplicação industrial como repeti bilidade.

47 Art. 9º A proteção assegura a seu ti tular o direito à reprodução comercial no território brasileiro, 
fi cando vedados a terceiros, durante o prazo de proteção, a produção com fi ns comerciais, o oferecimento 
à venda ou a comercialização, do material de propagação da culti var, sem sua autorização.

48 LPC, Art. 10, § 2º Para os efeitos do inciso III do caput, sempre que: I - for indispensável a uti lização 
repeti da da culti var protegida para produção comercial de outra culti var ou de híbrido, fi ca o ti tular da 
segunda obrigado a obter a autorização do ti tular do direito de proteção da primeira; II - uma culti var venha 
a ser caracterizada como essencialmente derivada de uma culti var protegida, sua exploração comercial 
estará condicionada à autorização do ti tular da proteção desta mesma culti var protegida.

49 Note-se, porém, o disposto no art. 10, II exclui da proteção mesmo o material de propogação, quando 
usado ou vendido como alimento ou matéria-prima, e constante de produto obti do do seu planti o. [UPOV 
1978, art. 5º: “O material de multi plicação vegetati va abrange as plantas inteiras”.]  Assim, um grão de milho 
ou soja, resultante de planti o próprio, e vendido para alimento ou insumo de óleo, mesmo sendo biologica-
mente material de reprodução, foge aos direitos privati vos, porque desti nado a fi ns não-reproduti vos. 
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Atos privati vos 
do art. 5º

Atos privati vos 
do art. 9º.

Atos privati vos o 
art. 37

Atos privati vos do 
art. 10 § 2º

Usar [do direito 
exclusivo]

Gozar [do direito 
exclusivo]

Dispor [do direito 
exclusivo]

Reaver de quem 
injustamente de-
tenha [o direito 
exclusivo]

a produção com 
fi ns comerciais do 
material de propa-
gação da culti var 1

Reprodução de mate-
rial de propagação

o oferecimento à 
venda do material 
de propagação da 
culti var

oferta à venda de ma-
terial de propagação

a comercialização 
do material de pro-
pagação da culti -
var49

a venda, importação, 
ou exportação de ma-
terial de propagação

embalagem ou arma-
zenamento para os 
fi ns acima listados de 
material de propaga-
ção

cessão a qualquer tí -
tulo de material de 
propagação

Autorizar a uti lização 
repeti da da culti var 
protegida para produ-
ção comercial de outra 
culti var ou de híbrido

Autorizar a exploração 
comercial de uma cul-
ti var essencialmente 
derivada
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DIREITO EXCLUSIVO E EXCLUDENTE

Segundo o art. 1o da LPC, o Certi fi cado é “a única forma de proteção 
de culti vares e de direito que poderá obstar a livre uti lização de plantas ou de 
suas partes de reprodução ou de multi plicação vegetati va, no País”50.

Com esta redação imprecisa, a Lei assegura exclusividade (“direito 
[de] obstar a livre uti lização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de 
multi plicação vegetati va”) ao ti tular de um Certi fi cado de Proteção à culti var.

Este direito também é exclusivo, ao afastar outras modalidades de 
proteção ao mesmo objeto, como por exemplo, a das patentes tradicionais 
e, até mesmo, o do segredo industrial. A sabedoria desta exclusão objeti va 
poderia - e será - muito questi onada, em parti cular em face da evolução da 
técnica51.

Entendida como vedando a concessão de patentes sobre o mesmo 
objeto, a disposição segue a UPOV 1978; a versão posterior não previne a 
dupla (ou múlti pla) proteção.

Entenda-se: “nenhum outro direito”, direito regulado por esta Lei. 
Muitas razões de direito podem obstar a livre uti lização do culti var, por exem-
plo, obrigações entre partes de um contrato celebrado sem violação das leis 
de defesa da concorrência.

Quanto à sobreposição das duas proteções, objeto de alentada dis-
cussão judicial neste país 52:

50 “[Voto do Des. Carlos Roberto Lofego Caníbal] Não se pode admiti r a prefalada dupla proteção modo 
a autorizar o proceder que se pretende com este recurso obstaculizar. Até porque pela Lei da Propriedade 
Industrial, tendo por objeto tecnologia, no caso, denominada Clearfi eld e pela Lei de Culti vares, tendo por 
objeto variedade de arroz, no caso, denominada IRGA 422CL (mutagenia) porque daí decorre que, em prin-
cípio, também não se pode admiti r dupla cobrança de royalti es pelo detentor dos direitos da Carta-Patente 
pelo detentor do Certi fi cado de Proteção de Culti var, isso porque os culti vares incorporam a tecnologia, 
como é sabido, e não sendo outro o moti vo por que o art. 2º da Lei 9.456/97, estabelece que o Certi fi cado 
é a “única forma de proteção de culti vares e de direito que poderá obstar a livre uti lização de plantas ou 
de suas partes de reprodução ou de multi plicação vegetati va no País.” É de compreender que Lei 9.279/96 
(LPI) funciona como lei geral; logo, aplica-se aos culti vares apenas na medida em que a Lei 9.456/97 (LC), 
lei especial, for omissa. Desta forma, não se aplica aos culti vares o art. 42, da LPI, pelo qual tem o ti tular de 
Carta-Patente o direito de impedir terceiro de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar..” TJRS, AI 
70021344197, Primeira Câmara Cível, DES. IRINEU MARIANI, 12 de dezembro de 2007.

51 Vide Marti nez Canellas, Anselmo M., Dual Protecti on of Industrial Property Rights on Transgenics 
Plants: As Inventi ons and as Plant Varieti es (La Protección Dual de la Propiedad Industrial de las Plantas 
Transgénicas: Como Invenciones y Como Variedades Vegetales) (Spanish) (January 1, 2011). InDret, Vol. 1, 
2011. Available at SSRN: htt p://ssrn.com/abstract=1762691

52 PLAZA, Charlene Maria Coradini de Avila, e SANTOS, Nivaldo dos, “Interpenetração de direitos de 
proteção em propriedade intelectual: o caso das patentes de invenção e culti vares, Anais do XIX Encontro 
Nacional do CONPEDI, realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010
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A sobreposição de exclusivas através de patentes e certi fi cados de 
culti vares pode ser analisada sob o aspecto da complementaridade entre as 
formas de proteção. No caso da proteção de plantas pela legislação brasileira 
de culti vares os direitos de exclusiva é obti da por meio de concessão de cer-
ti fi cados de proteção de culti vares. A contrario senso, as variedades vegetais, 
em tese, podem ser protegidas através da Lei 9.456/97 e, concomitantemen-
te, os processos de inserção que tenham por objeto genes manipulados gene-
ti camente e os próprios genes, se patenteados abarcarão a proteção pela Lei 
9.279/96.

Além de que, no sistema de patentes, a proteção de um processo se 
estende aos produtos obti dos diretamente por ele, por força do arti go 42, 
incisos I e II, o que, no caso das plantas, pode ser entendido como abarcando 
não só a primeira geração resultante do processo, como as ulteriores.

Especifi camente, a proteção para os organismos transgênicos assu-
me formas disti ntas, vez que alguns países reconhecem patentes de produto 
para genes e sequências de genes desde que sati sfeito o requisito de uti lidade 
(como nos EUA), enquanto o Brasil protege por patentes de produto, como ex-
ceção, apenas os microrganismos geneti camente modifi cados, se atenderem 
aos requisitos de patenteabilidade prescritos no arti go 8° da Lei 9.279/96.”

A proteção legal, resultantes das patentes de invenção, difere da pro-
teção legal dos direitos de culti vares quanto às funções tópicas de cada insti -
tuto. E, em havendo a sobreposição ou cumulação das referidas exclusivas em 
um mesmo bem imaterial, há desequilíbrio dos interesses e princípios gerais 
da propriedade consti tucionalmente resguardados, consequentemente, con-
fl itos são gerados entre as funções tópicas de cada sistema infraconsti tucional 
de proteção.”

O EFEITO DA CONVENÇÃO DA UPOV

Como já se expôs a LPC, que é posterior à LPI, contém em seu art. 2º 
uma norma de exclusão de sobreposição de proteções:

Art. 2º A proteção dos direitos relati vos à propriedade intelectual re-
ferente a culti var se efetua mediante a concessão de Certi fi cado de Proteção 
de Culti var, considerado bem móvel para todos os efeitos legais e única forma 
de proteção de culti vares e de direito que poderá obstar a livre uti lização de 
plantas ou de suas partes de reprodução ou de multi plicação vegetati va, no 
País.

Também notamos que, ao incluir tal norma, a LPC dá aplicabilidade 
interna à norma internacional perti nente:
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[UPOV 1978] Arti go 2 - Formas de proteção

1. Cada Estado da União pode reconhecer o direito do obtentor pre-
visto pela presente Convenção, mediante a outorga de um tí tulo especial de 
proteção ou de uma patente. Porém, um Estado da União, cuja legislação na-
cional admite a proteção em ambas as formas, deverá aplicar apenas uma 
delas a um mesmo gênero ou a uma mesma espécie botânica.

Como já notamos, quanto à aplicação dos tratados de propriedade 
intelectual.

(...) a lei em vigor, consagrada pela Consti tuição, pode cumprir ou 
opor-se ao previsto pelo texto internacional, sem que com isso perca norma-
ti vidade. Assim, pode-se dar o caso de que a lei em vigor tenha optado por 
seguir caminho divergente, ou não tenha acolhido o texto internacional. Se tal 
não se der, a interpretação devida deve ser conforme com o texto internacio-
nal.

Em suma, a integridade do sistema jurídico 53 impele a que – salvo 
decisão políti ca, expressa pelo sistema legal – se procure dar máxima efi cácia 
à norma internacional à qual o Brasil se vincula.

Tomado o texto internacional como fulcro de interpretação não ca-
beria dúvidas quanto à proibição direta de dupla ou múlti pla proteção por 
patentes e culti vares, especifi camente sobre a livre uti lização de plantas ou de 
suas partes de reprodução ou de multi plicação vegetati va, no País.

Assim, a lex nova introduziu um limite abstrato e incondicional a 
quaisquer direitos exclusivos de propriedade intelectual, segundo o qual, ino-
bstante o escopo da outra proteção, ela não pode proibir a livre uti lização des-
crita. Em outras palavras, sem sequer precisar discuti r a validade de quaisquer 
patentes, a LPC criou uma condição de inoponibilidade de qualquer privilégio, 
em face do objeto singularizado em seu art. 2º54.

53 Em face do direito internacional, o sistema brasileiro tem sido classifi cado como de dualismo mo-
derado: ADIN 1480-DF de 1997. Ou seja, a norma internacional vige em estamento separado da norma 
interna, mas com intercessões relevantes: “A eventual precedência dos tratados ou convenções interna-
cionais sobre as regras infraconsti tucionais de direito interno somente se justi fi cará quando a situação de 
anti nomia com o ordenamento domésti co impuser, para a solução do confl ito, a aplicação alternati va do 
critério cronológico (“lex posterior derogat priori”) ou, quando cabível, do critério da especialidade”. Dentro 
desse sistema, não cabem confl itos entre normas igualmente dotadas de teor jurídico, senão seja através 
dos sistemas de subsunção (como os indicados no acórdão do STF citado aqui) seja através da ponderação 
de princípios, quando as normas tenham a natureza destes.
CORREA, Carlos M., Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Commentary on the TRIPS 
Agreement (Oxford Commentaries on Internati onal Law). 

54 Vide, em posição parcialmente contrária, o parecer de Paulo Brossard de Souza Pinto, Criações Inte-
lectuais resultantes da engenharia genéti ca, Revista Forense, v. 101, n. 377, p. 255-261, fev. 2005. 
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Assim, o direito sobre culti vares não é só exclusivo, como o é a paten-
te, mas também excludente, pois repele e inoponibiliza qualquer jus prohiben-
di, que não o conti do em sua norma de regência.

Não obstante tal tema ter sido extensivamente liti gado, especialmen-
te no TJRS, não se tem cadeia precedencial nem sólida, nem sequer indicati va, 
que afronte a interpretação que ora oferecemos55.

Assim é que nos cabe responder: na lei brasileira vigente, nenhuma 
patente, nem de produto, nem por força da aplicação de invenção de proces-
so, poderá obstar à livre uti lização de eucaliptos ou de suas partes de repro-
dução ou de multi plicação vegetati va, no País.

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DE OUTRA NATUREZA

Segundo o art. 37 da LPC56 são sujeitas a sanção de caráter indeni-
zatório e puniti vo os seguintes atos relati vos ao material de propagação de 
culti var protegida, prati cados sem autorização do ti tular:

55 Decisão conjunta nos Agravos de Instrumento n. 70010897772 e 70010740264, julgados pela 18ª 
Câmara Civil do TJRS, em 17/02/2005, Relator Pedro Luiz Pozza, entendeu que seria discutí vel a dupla pro-
teção: “pois mesmo que se entenda que tal diploma legal afaste o direito assegurado na Lei de Patentes, 
o que é bastante discutí vel...”. Sugere-se, assim, uma reavaliação na análise de BRUCH, dissertação, cit., p. 
116.

56 Art. 37. Aquele que vender, oferecer à venda, reproduzir, importar, exportar, bem como embalar ou 
armazenar para esses fi ns, ou ceder a qualquer tí tulo, material de propagação de culti var protegida, com 
denominação correta ou com outra, sem autorização do ti tular, fi ca obrigado a indenizá-lo, em valores a 
serem determinados em regulamento, além de ter o material apreendido, assim como pagará multa equi-
valente a vinte por cento do valor comercial do material apreendido, incorrendo, ainda, em crime de viola-
ção dos direitos do melhorista, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis. § 1º Havendo reincidência 
quanto ao mesmo ou outro material, será duplicado o percentual da multa em relação à aplicada na últi ma 
punição, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. § 2º O órgão competente desti nará gratuitamente o 
material apreendido - se de adequada qualidade - para distribuição, como semente para planti o, a agricul-
tores assentados em programas de Reforma Agrária ou em áreas onde se desenvolvam programas públicos 
de apoio à agricultura familiar, vedada sua comercialização. § 3º O disposto no caput e no § 1º deste arti go 
não se aplica aos casos previstos no art. 10.
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Venda57, Oferta à venda, Reprodução, Importação, Exportação, Em-
balagem ou armazenamento para os fi ns acima listados58, ou Cessão a qual-
quer tí tulo.

57 “2.4.2. Nesse passo, o convencimento desta relatora enveredou no senti do diverso daquele decidido 
em primeiro grau, impondo-se entender que as condutas irregulares a serem ti pifi cadas não dizem respeito 
somente a `vender’ as sementes, como consignado na r. sentença.
Não provado o ato de venda em si, mas entende-se provada a manipulação de sementes, pois além de 
todos os dados acima comentados, tem-se as afi rmati vas ora repeti das: ... depois de verifi cadas as notas na 
PRODUZA, foram até os agricultores ali identi fi cados e lá constatou que eles compravam o trigo ensacado 
lote A como CD 104, este uma culti var da COODETEC (AUTORA), e o trigo ensacado lote B como ALCOVER 
que é culti var da OR MELHORAMENTOS (AUTORA). E ainda, tem-se que: ...teve lavoura de trigo com as 
culti vares IPR-85, CD-104 e IAPAR-78, e que adquiriu tais sementes da PRODUZA (KGM) de Londrina.
Então, em que pese não haver prova efeti va da venda propriamente dita (com a documentação contábil 
necessária), houve `ato’ da empresa ré (oferecer à venda, embalar, armazenar para esses fi ns, ou ceder a 
qualquer tí tulo, material de propagação de culti var protegida) das sementes protegidas, cuja conduta se 
encaixa no teor do arti go de lei respecti vo. Se por um lado a conduta da ré não está inserida no art. 10 da Lei 
de Proteção de Culti vares (nº 9.456/97), por outro enfoque, o art. 37 da mesma lei elenca várias condutas 
passíveis de reparação civil (...)
E concorda-se com as apelantes no senti do de que, no referido processo administrati vo estão descritos os 
atos ilícitos que a KGM prati cou, com a manipulação das culti vares intelectualmente protegidas da OR e 
COODETEC, e “embora não tenha havido condenação administrati va por uma tecnicalidade, os atos ilícitos 
descritos no referido processo administrati vo foram todos corroborados pelos depoimentos das partes e 
das testemunhas”.
Evidencia-se então a pozssibilidade de condenação da empresa KGM, como se vê das leis específi cas (Leis 
9.456/97 LPC - e 10.711/03 Lei de Sementes), além da aplicação da nossa lei substancial, pois o CCB em seus 
arti gos 186, 927 e 944, dão base para a responsabilização civil da ré.” TJPR, AC 880950-5, 10ª Câmara Cível, 
Denise Antunes, 06/06/2013.

58 “Argüição de violação ao art. 37 da lei de proteção de culti vares. Não acolhimento. Falta de provas 
do armazenamento de sementes protegidas para venda, reprodução, importação ou exportação. Alegação 
de intepretação errônea do dispositi vo legal. Imperti nência. Ausência de vedação ao armazenamento para 
outros fi ns. Adução de violação ao regramento da lei de sementes. Não comprovação. Autuação adminis-
trati va não defi niti va. Possibilidade, ademais, de impedimento ao exercício regular de ati vidade própria ao 
armazém geral. Redução da verba honorária apropositada. Recurso parcialmente provido.” (TJPR - Apelação 
Cível 454199-1, Acórdão 10313, 8ª Câmara Cível, Rel. Des.Guimarães da Costa, julg. 29.05.2008). “Lei de 
proteção de culti vares. Sementes.  armazenamento. Ausência de prova da comercialização (...) . Por ine-
xisti r, mesmo na ati vidade de benefi ciamento perpetrada pela requerida, qualquer intuito de mercancia 
neste conceito abrangido a exposição à venda, reprodução, importação ou exportação de culti vares, não 
se pode falar, que tenha havido violação de direitos autorais da autora, sobretudo porque as sementes que 
foram apreendidas na empresa, pertenciam a terceiras pessoas, que uti lizavam-se da prestação de seus 
serviços.” TJPR, AC 654570-0,7ª Câmara Cível, Des. Joatan Marcos de Carvalho, 20/07/2010. No entanto: 
“Ressalto que o fato controverso nos presentes autos é a fi nalidade do armazenamento das sementes, pois: 
a Apelada afi rma que os Apelantes usaram e comercializaram indevidamente (sem pagamento de royalti es) 
culti vares de sua propriedade intelectual com fulcro no art. 37 da Lei de Proteção de Culti vares nº 9456/97 
requerendo indenização por danos materiais e morais; em contraparti da os Apelantes confi rmam a existên-
cia das sementes conforme exordial em local pertencente à Cooperati va Agrosul e afi rmam a propriedade 
das sementes, contudo negam a comercialização e o uso indevido conforme o art. 10, I da Lei de Proteção 
de Culti vares nº 9456/97.
Assim, após estudo do conjunto probatório anexado aos autos, afi rmo que, conforme auto de busca e 
apreensão lavrado pelo ofi cial de justi ça, as sementes encontradas na Cooperati va Agrosul são da espécie 
CD-215, a qual é de propriedade intelectual da Apelada e, as sementes não estavam armazenadas para uso 
próprio, pois não se comprovou nos autos os ditames dos arti gos 114 e 115 do Decreto Federal nº 5153/00.
No mais, os Apelantes somente poderiam armazenar quanti dade compatí vel com a qual seria plantada na 
safra seguinte, não havendo prova da inscrição das áreas no Ministério da Agricultura, o que reforça a ilici-
tude e fi ns diversos que acarretaram no armazenamento.” TJPR, AC 644246-6, 7ª Câmara Cível do Tribunal 
de Justi ça do Estado do Paraná, por unanimidade, Des. Antenor Demeterco Junior, 08/06/2010.
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Para efeitos da norma, é indiferente se em tais operações se usa a 
denominação jurídica correta ou com outra. A sanção de caráter indenizatório 
se dá segundo valores a serem determinados em regulamento.

O material todo poderá ser apreendido59. O órgão competente desti -
nará gratuitamente o material apreendido - se de adequada qualidade - para 
distribuição, como semente para planti o, a agricultores assentados em pro-
gramas de Reforma Agrária ou em áreas onde se desenvolvam programas pú-
blicos de apoio à agricultura familiar, vedada sua comercialização.

Será ainda imposta (em favor da União?60) multa equivalente a vinte 
por cento do valor comercial do material apreendido. Havendo reincidência 
quanto ao mesmo ou outro material, será duplicado o percentual da multa 
em relação à aplicada na últi ma punição. Note-se que a legislação geral de 
sementes (Lei n° 10.711/2003) lista outras sanções administrati vas que podem 
ser perti nentes61.

59 “Após a apreensão das sementes, o demandado veio em juízo postular a venda do produto, o qual 
estaria na iminência de perecimento no depósito em que se encontrava. A Magistrada a quo, após oiti va da 
autora, autorizou a venda, mediante a presença de ofi cial de justi ça e depósito do preço em juízo. Contra 
essa decisão, o réu interpôs o presente recurso. Contudo, como visto acima, acaso confi rmado os indícios 
existentes nos autos, de que as sementes apreendidas são objeto de ilícito coibido pela Lei de Proteção de 
Culti vares, não haverá direito do réu ao produto da venda do material apreendido.” TJRS, AI 70022143952, 
Décima Oitava Câmara Cível,Des. Pedro Celso Dal Prá, 14 de fevereiro de 2008.

60 “Com base em tal disposição legal, refere o apelante que não poderia o magistrado aplicar o percen-
tual de 35%, porquanto a Lei prevê “multa equivalente a vinte por cento do valor comercial do material 
apreendido”. Ora, tal disposição se refere à multa administrati va aplicada ao agente que incorre na ação 
descrita no arti go, nos processos administrati vos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
Por evidente, tal percentual não precisaria ser adotado pelo magistrado para a quanti fi cação do dano mate-
rial. Quanto à adoção do percentual de “35% - margem de lucro médio, sobre o faturamento bruto da ré nas 
comercializações registradas nas notas fi scais de nºs 851, 862 e 865, bem como na operação de venda das 
sementes que foram objeto de busca e apreensão, a tí tulo de perdas e danos e royalti es não pagos”, con-
forme referido na sentença (fl . 390), tenho que se trata de índice razoável, devendo ser manti do. Primeira-
mente, note-se que na sentença se reconheceu o direito à indenização referente a danos materiais (perdas 
e danos e royalti es não pagos), sendo, então, aplicado o percentual de 35%, que foi o valor informado pela 
apelada, como sendo seu percentual de lucro médio sobre o faturamento bruto (fl . 50). Ora, o juízo “a quo” 
estabeleceu a quanti fi cação em consonância com o prejuízo material referido pela autora. Tal percentual 
quanti fi ca o dano material sofrido de modo condizente com o caso concreto, mormente porque traduz o 
que a autora deixou de auferir, em decorrência da atuação comercial evidentemente ilícita do apelante.” 
TJRS, AC 70023712367, Nona Câmara Cível, Des. Léo Romi Pilau Júnior, 06 de agosto de 2008.

61 “Merecem destaque, no concernente às culti vares, as sanções impostas pela Lei de Sementes e Mu-
das (Lei n° 10.711/2003), regulamentada pelo Decreto n° 5.153, de 23 de julho de 2004. Essa lei insti tuiu 
o Sistema Nacional de Sementes e Mudas (SNSM), que atribui obrigações e responsabilidades a todos os 
elos da cadeia de produção agrícola, desde o produtor do material de propagação até o usuário do material 
de propagação (agricultor). O Decreto n° 5.153/2004, que regulamentou a Lei de Sementes e Mudas, traz, 
a parti r do arti go n° 176, as infrações administrati vas que podem gerar advertência, multa, apreensão de 
material, condenação de material e suspensão ou cassação de inscrição de produtor de sementes ou de 
mudas no Registro Nacional de Sementes e Mudas (Renasem).”, AVIANI et alii, p. 76. 
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A LPC ainda prevê que a hipótese é de crime de violação dos direitos 
do melhorista, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis62; mas a indi-
cação carece de ti po, e é inaplicável63.

O arti go 37 da LPC é um primor de falta de técnica legislati va. Seus 
efeitos, na aplicação da lei, podem ser catastrófi cos. Caberia excluí-lo por in-
teiro da lei, por ofensa ao princípio consti tucional do substanti ve due process 
of law, na proporção em que as leis, para serem razoáveis, têm de ser coeren-
tes.

 A incoerência resulta, primeiro, por o art. 37 efetuar uma mistura 
eminentemente difusa entre sanções civis, penais, administrati vas, e não se 
sabe mais o quê.

O regulamento não poderá determinar, certamente, a indenização 
devida aos ti tulares de direitos de culti var; poderá, talvez, indicar certos parâ-
metros. Mas ainda assim, por adentrar em matéria cível ou de processo, nem 
mesmo isto fará, ou, fazendo-o, estará sujeito à óbvia comparação com os 
parâmetros de consti tucionalidade.

Aliás, o Regulamento em vigor, em seu art. 33, efeti vamente escolheu 
determinar que a remuneração do ti tular fosse calculada com base nos preços 
de mercado para a espécie, prati cados à época da constatação da infração, 
sem prejuízo dos acréscimos legais cabíveis64.

62 ‘DIREITO AUTORAL. BUSCA E APREENSÃO. SOJA TRANSGÊNICA. CONTRADITÓRIO RECURSAL. AUSÊN-
CIA DAS FUNDADAS RAZÕES. (...) 2. Ademais de ser questi onável a legiti midade em mover o aparato cri-
minal, em face das exigências em termos de biossegurança, não há plausibilidade da medida de busca e 
apreensão (arti go 240 do CPP) de amostras de soja transgênica quando houve autorização governamental 
para comercialização das safras, regulamentação das vendas e preservação de direitos autorais; quando 
os requerentes já demandam no cível, opondo-se à cobrança de royalti es [por violação de patentes] ou 
quaisquer outros valores, pelas requerentes da medida criminal; quando houve plantação maciça de soja 
transgênica no Estado; quando há informação de que 90% dos produtores apoiaram a proprietária das 
sementes ROUNDUP READY. 3. Podendo, na esfera cível ser resolvida a questão, com o restabelecimento da 
paz jurídica, não intervém o Direito Penal, em face de seu caráter subsidiário e fragmentário.” TJRS, A Crim. 
70013300611, Séti ma Câmara Criminal, Des. Marcelo Bandeira Pereira, 13 de abril de 2006. 

63 TRIPS não obriga à previsão de sanção penal para violação de direitos de culti var, restando assim à 
discricionariedade dos estados-membros insti tuir ou não um crime correspondente em suas leis nacionais. 
Há, sim, previsão de crime de violação de patentes, de desenhos industriais, etc., na Lei 9.279/96, assim 
como há para marcas e direitos autorais (esses últi mos, segundo TRIPs, são crimes de previsão obrigatória). 
A legislação proposta pelo MAPA prevê a criminalização de alguns atos de violação. 

64 Art 33. Para os efeitos da indenização prevista no art. 37 da Lei nº 9.456, de 1997, a remuneração do 
ti tular será calculada com base nos preços de mercado para a espécie, prati cados à época da constatação 
da infração, sem prejuízo dos acréscimos legais cabíveis. Os precedentes tem, no entanto, acolhido o pa-
râmetro do regulamento: “O art. 33 do Decreto n° 2.36697/, dispõe que: “Para os efeitos da indenização 
prevista no art. 37 da Lei n° 9.456, de 1997, a remuneração do ti tular será calculada com base nos preços de 
mercado para espécie, prati cados à época da constatação da infração, sem prejuízo dos acréscimos legais 
cabíveis.” O valor apurado pelo autor foi obti do levando-se em consideração a mercadoria apreendida e o 
valor da semente à época da infração, conforme se verifi ca do termo de apreensão juntado às fl s. 238/243, 
bem como do documento juntado às fl s. 180, estando, portanto, dentro os permissivos legais, devendo 
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A multa de 20% é administrati va65, é civil, ou penal? Quem a recebe? 
Se penal, consti tuir-se-á na única sanção criminal, eis que não se tem pena pri-
vati va de liberdade? A apreensão é acautelatória, para obter prova processual, 
ou puniti va? Cabe tal confi sco em face das regras consti tucionais próprias? É 
a apreensão do objeto do crime, a que remonta o CPP? Sendo-o, conti nua tal 
fi gura contemplada pela Carta da República? Não seria pressuposto da manu-
tenção de tal fi gura, como ocorreu no caso de apropriação de glebas uti lizadas 
para planti o de tóxicos, que a previsão constasse do próprio teor da Carta.

A fi gura penal, se na verdade há alguma, é extremamente defecti va. 
Vide o que se dirá sob o art. 9o desta Lei. Claramente o alcance da proteção 
do art. 9o não é esgotado por este art. 37 - o ti po penal é mais estreito do que 
o permite o citado art. 9o.

Para terminar este rol de dúvidas, vale lembrar que o § 3o certamen-
te não pode ser entendido à letra, a não ser no tocante às suas repercussões 
penais. Pois o art. 10 trata de muitas coisas, por exemplo, da noção de culti var 
essencialmente derivada. Não haverá sanções civis para o uso de uma culti var 
essencialmente derivada, sem autorização? Certamente não haverá sanção 
penal, já pelo resultado das incertezas redacionais, já pelo fato de que tal efei-
to, querido ou não, não faz boa políti ca legislati va.

LIMITES AO DIREITO

LIMITE FÍSICO DA EXCLUSIVIDADE
Contrariamente ao que ocorre com as patentes, o conteúdo dos direi-

to sobre culti vares tem um elemento material e outro jurídico. A exclusividade  
sobre uma parcela específi ca do culti var, biologicamente determinada 66.

recair sobre o lote de ti tularidade da apelada. (...) Nos casos de contrafação o que deve ser observado 
é a identi fi cação e a violação do direito, que está reconhecida, não sendo relevante a comprovação da 
comercialização do produto. Por tal feito, o valor da indenização deve ser manti do, por restar comprovada 
a violação do direito da ti tularidade das sementes da recorrida, que causou a apreensão de sessenta lotes 
de sementes de 200 sacos de 50 quilogramas de sementes soja culti var DM-339, identi fi cada com a deno-
minação indevida, perfazendo um total de 600.000 quilos, com o cálculo em cima do preço de mercado à 
época do ato ilicito prati cado. Deve-se, contudo, considerar como quanti dade irregular todos os sessenta 
lotes apreendidos, pois o a prova pericial foi feita por amostragem, como se comprova o memorial e a 
amostra 191 foi reti rada destes 60 lotes, demonstranto a igualdade genéti ca da culti var Diamante à prote-
gida DM339. Oportuno ressaltar, que nos presentes autos, a controvérsia em grau de recurso, não gira em 
torno da comprovação de o produto encontrado nos armazéns ser semente ou não, que tenha germinação 
correspondente a no mínimo 80%, e sim na existência do ato ilícito e no valor a ser arbitrado deste dano, 
não sendo relevante essa asserti va da recorrente, já que o laudo técnico pericial é convincente para o fi m a 
que se desti na. “ TJGO, AC 110337-8/188 (200701290409, Terceira Câmara Cível, Primeira Turma Julgadora, 
à unanimidade, Des. Sandra Regina Teodoro Reis, 31 de julho de 2007

65 GARCIA, cit., p 116 entende que é administrati va. Como se viu logo acima, há precedentes que segeu-
ma mesma posição. 

66 Vide BRUCH, cit.
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Segundo o art. 8º da LPC, a proteção da culti var recairá sobre o mate-
rial de reprodução ou de multi plicação vegetati va da planta inteira.

Propagação é a reprodução e a multi plicação de uma culti var, ou a 
concomitância dessas ações. A propagação, na LPC, é uma noção essencial-
mente jurídico-econômica, seja qual for seu substrato biológico. Nocional-
mente é elemento essencial para o conceito legal de “material de propaga-
ção”, objeto central da proteção jurídica. O que recebe proteção direta não é 
sequer o culti var, mas o material de propagação deste (art. 9o., art. 37).

Assim, para efeitos da LPC, propagação é a exploração econômica, 
através de um dos meios de Direito, seja pela reprodução sexual ou qualquer 
outro meio (multi plicação).

Entende-se como material propagati vo toda e qualquer parte da 
planta ou estrutura vegetal uti lizada na sua reprodução e multi plicação. Como 
vimos, é o material de propagação o objeto central da proteção jurídica. O que 
recebe proteção direta não é o culti var, mas o material de propagação deste 
(art. 9o., art. 37).

O material de propagação é defi nido como toda e qualquer parte da 
planta (vide, abaixo, a defi nição de planta inteira) ou estrutura vegetal, o que 
inclui sementes, na sua específi ca defi nição legal. É, assim, tanto o polo ati vo 
quanto o passivo de um procedimento de reprodução ou multi plicação.

A redação é compatí vel com a UPOV 1978; a Convenção de 1991 pro-
tegeria todo o material da planta, e não só o elemento reproduti vo67. Sendo o 
culti var simultaneamente um exemplar de uma regra de reprodução (objeto 
de um direito intelectual) e um objeto material, como compati bilizar as duas 
coisas? A lei entende que a proteção recai não sobre a planta inteira, mas so-
bre o material de propagação. Mais precisamente - e isso é importante - sobre 
a função de propagação.

Note-se a defi nição legal de “planta inteira”: a planta com todas as 
suas partes passíveis de serem uti lizadas na propagação de uma culti var. Por 
oposição ao material propagati vo, e aos elementos vegetais em geral, a planta 
inteira se defi ne pelo composto de todas as partes passíveis de serem uti liza-
das na propagação de uma culti var.

O material de propagação - uma semente - pode ser comida, ou dela 
extraída óleo combustí vel; nem por isso haverá direito exclusivo do ti tular 
do Certi fi cado. Não é por ser material de propagação, mas por ser ele usado 
como tal, que se exerce o direito.

67 O Projeto do MAPA altera esse limite material. 
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LIMITE INTERNO DA EXCLUSIVA

Pelo art. 9º do LPC, a proteção assegura a seu ti tular apenas o direito 
à reprodução comercial no território brasileiro. Assim, terceiros não podem, 
durante o prazo de proteção:

Realizar a produção com fi ns comerciais, do material de propagação 
da culti var, sem autorização; o.

Oferecer à venda ou a comercialização o mesmo material.

Em adição ao que já se disse, há que entender que não é qualquer uso 
do material propagati vo para fi ns de propagação que recai sobre o privilégio. 
Este uso, para ser restrito, tem de ser comercial68, que a lei indica ser produ-

68 “Por inexisti r, mesmo na ati vidade de benefi ciamento perpetrada pela requerida, qualquer intuito 
de mercancia – neste conceito abrangido a exposição à venda, reprodução, importação ou exportação de 
culti vares, não se pode falar, que tenha havido violação de direitos autorais da autora, sobretudo porque as 
sementes que foram apreendidas na empresa, pertenciam a terceiras pessoas, que uti lizavam-se da presta-
ção de seus serviços. (...) Considerando-se, pois, que as provas convergem no senti do deque a conduta da 
apelada consisti u apenas no armazenamento deprodutos de terceiro, consoante a ati vidade fi m exercida 
pelo armazém geral, conforme conta deseu contrato social, e que não contrariou a inteligência do art. 37 da 
LPC, outra não poderia ser a solução do confl ito deinteresses. [Sentença incorporada no acórdão] Portanto 
a conclusão que pode ser aferida da conjugação dos dispositi vos capitulados no art. 41 caput e § único da lei 
nº 10711/03, com a regulamentação imprimida pelo art. 178, caput do Decreto 5153/04 e no art. 37 caput 
da Lei 9456/97, é que a vedação de embalamento e/ou armazenamento de culti vares, sem a autorização 
do ti tular do direito autoral respecti vo, somente consti tui-se em afronta à legislação protéti ca de culti vares, 
quando estas ati vidades são direcionadas á venda, oferta, reprodução, importação ou exportação destas es-
pécies. Esta interpretação sistemáti ca, pode ser aferível pelo fato de que fosse o mero armazenamento ou 
embalamento de culti vares, ati vidade proibida em qualquer circunstância, razão não haveria pra a ressalva 
expressa, capitulada no art. 37 caput da lei 9456/97, que está em pleno vigor, e deve ser observada em 
consonância com os demais diplomas legais que regem a matéria em debate nesta lide.” TJPR, AC 654.570-
0, Séti ma Câmara Cível do Tribunal de Justi ça do Estado do Paraná, por unanimidade, Joatan Marcos De 
Carvalho, 20 de julho de 2010. No mesmo senti do: “... os elementos coligidos nos autos não fazem prova 
cabal de que as sementes estocadas pela apelada estavam sendo ilegalmente comercializadas, ou seja, que 
foram objeto de pirataria. Vale dizer, a vistoria realizada na respecti va ação cautelar envolvendo as partes 
apenas comprovou o armazenamento de sementes na dependência da apelada, o que é bem compreensí-
vel, inclusive por ser esta a sua ati vidade principal. Contudo, nada restou provado a respeito de quaisquer 
condutas ilegais, notadamente aquelas previstas na Lei 9.456/1997.” TJMS, AC 2006.000520-4,Segunda 
Turma Cível,Des. Divoncir Schreiner Maran. Também: “[Sentença incoporada no acórdão] “Embora a cau-
telar tenha logrado evidenciar o armazenamento das sementes nas dependências da demandada - que, 
aliás, tem na armazenagem de grãos uma de suas principais ati vidades - o fato é que não se comprovou se 
efeti vamente estavam sendo prati cadas as condutas proscritas pela Lei 9.456/97. Deveras, a conduta ilíci-
ta - aquela proibida pela legislação perti nente - é a produção com fi ns comerciais, o oferecimento à venda 
ou a comercialização do material de propagação da culti var, sem autorização do ti tular, no caso, a autora. 
Todavia, como mencionado, do conti do nos autos, não é possível concluir que a demandada estaria agindo 
em afronta à previsão legal. Não se pode olvidar: a boa fé se presume, mas a má fá deve ser comprovada. 
Enfi m, o direito da autora em ver protegidas suas sementes, por si só, não autoriza concluir que a requerida, 
com fi ns comerciais, produzindo, oferecendo à venda ou, de qualquer forma, comercializando a culti var 
ou o material de reprodução ou multi plicação” TJMS, AC 2006.011725-5/0001-00,Segunda Turma Cível, 
Desa. Tânia Garcia de Freitas Borges, 9 de junho de 2009. Ainda: “Como se vê, o que a lei procura coibir é 
o aproveitamento comercial da semente (culti var) protegida, desenvolvida por meio de novas tecnologias, 
incluindo recursos de engenharia genéti ca, que são devidamente registradas junto ao Serviço Nacional 
de Proteção de Culti vares SNPC, órgão do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento MAPA, de 
acordo com as normas proteti vas. Ocorre que, no caso em tela, sequer restou demonstrado que os bens 
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ção com fi ns comerciais, o oferecimento à venda ou a comercialização. Mes-
mo sob tais restrições, ainda é preciso conferir as limitações complementares 
do art. 10, caput. De outro lado, há outros direitos exclusivos, além do descrito 
neste arti go, no art. 10, § 2o.

Assim, o culti var é apenas um contexto, quanto ao qual se sati sfazem 
os pressupostos de proteção (técnicos e jurídicos); mas o objeto da proteção é 
a circulação econômica do material de propagação.

Note-se que a Lei não diz para fi ns econômicos. Há certamente produ-
ção para fi ns econômicos (como a de aperfeiçoamento tecnológico) que não é 
comercial. Também, como se verá, não está limitado o uso comercial indireto. 
Veda-se a produção de material de propagação para ser vendido para fi ns de 
reprodução, assim como o oferecimento à venda de tal material, ou sua efeti -
va comercialização. E só isso.

Mas o art. 37 desta lei, especifi cando e, por vezes, introduzindo con-
fusão, considera sujeito à sanção os atos de vender, oferecer à venda, repro-
duzir, importar, exportar, bem como embalar ou armazenar para esses fi ns, ou 
ceder a qualquer tí tulo 69. Redação defecti va a do art. 37, pois deixa de levar 
em consideração importantes atos que são comerciais, mas não implicam em 
venda nem, tecnicamente, cessão, como o de emprésti mo, escambo, etc.

LIMITES QUANTO AO PRAZO

Pelo art. 11 da LPC, a proteção da culti var vigorará, a parti r da data da 
concessão do Certi fi cado Provisório de Proteção, pelo prazo de quinze anos, 
excetuadas as videiras, as árvores frutí feras, as árvores fl orestais e as árvores 
ornamentais, inclusive, em cada caso, o seu porta-enxerto, para as quais a 
duração será de dezoito anos. A duração é compatí vel com a UPOV 1978. Para 
a UPOV 1991, o prazo será de, no mínimo, vinte anos.

Diz o art. 12 que, decorrido o prazo de vigência do direito de prote-
ção, a culti var cairá em domínio público e nenhum outro direito poderá obstar 
sua livre uti lização.

apreendidos, consistentes em 224 sacas de soja variedade CD-216 e 02 amostras de soja variedade Santa 
Catarina, uma do lote com 221 sacas de soja e a outra do lote com 760 sacas de soja (laudo de fl s. 193 dos 
autos da cautelar), eram oriundas de culti vares protegidos pela apelante, como bem ressaltado bem d. Juí-
zo singular em sua decisão, pois para isso seria indispensável a produção de prova pericial. TJPR,Ac 92971-3, 
Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justi ça do Estado do Paraná, por unanimidade, Des. Laurindo de Souza 
Nett o, 26/01/2012.

69 A legislação da União Européia, além dos atos citados pelo art. 9o da lei brasileira, ainda considera 
protegidos a multi plicação (sem a cláusula com fi ns comerciais), o acondicionamento com vistas à propaga-
ção, a exportação, a importação e o armazenamento.
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LIMITAÇÕES LEGAIS AO DIREITO

Nunca exceções, mas limites à proteção70, as hipóteses do art. 10 
consideram fora da exclusividade uma série de atos que podem ser prati cados 
sem a permissão do ti tular do Certi fi cado, em um rol de exclusões legais (daí, 
involuntárias), objeti vas e incondicionais do direito exclusivo à culti var.

São elas:

 O direito ao replanti o (chamado de farmer’s right) de sementes e 
mudas para uso próprio, em quanti dades sufi cientes para a próxima safra, 
no estabelecimento do benefi ciário ou em estabelecimento de terceiros cuja 
posse detenha;

O esgotamento do direito, uma vez uti lizado o material de propagação 
para a propagação pretendida, podendo os seus frutos ou produtos serem 
livrementes usados, exceto para fi ns reproduti vos.

O uso do culti var como fonte de variação no melhoramento genéti co 
ou na pesquisa cientí fi ca (breeder’s right); mas deve ser observada a restrição 
não a tal uso, mas à exploração do melhoramento que resultar em culti var 
essencialmente derivada.

A multi plicação de sementes por pequeno produtor rural (defi nido 
na legislação), para doação ou troca, exclusivamente para outros pequenos 
produtores rurais, no âmbito de programas de fi nanciamento ou de apoio a 
pequenos produtores rurais, conduzidos por órgãos públicos ou organizações 
não-governamentais, autorizados pelo Poder Público.

A par de tais limitações explícitas, existe ainda a qualifi cação, essen-
cial à aplicação dos direitos privati vos, de que só há exclusividade quanto ao 
uso comercial do elemento protegido.

70 Limites resultantes do próprio desenho do insti tuto jurídico, e não exceções, que devam ser interpre-
tadas restritamente. Vide: “Necessidade de interpretação sistemáti ca e teleológica do enunciado norma-
ti vo do art. 46 da Lei n. 9610.98 a luz das limitações estabelecidas pela própria lei especial, assegurando 
a tutela de direitos fundamentais e princípios consti tucionais em colisão com os direitos do autor, como a 
inti midade, a vida privada, a cultura, a educação e a religião. III - O âmbito efeti vo de proteção do direito a 
propriedade autoral (art. 5o, XXVII, da CF) surge somente apos a consideração das restrições e limitações a 
ele opostas, devendo ser consideradas, como tais, as resultantes do rol exemplifi cati vo extraído dos enun-
ciados dos arti gos 46, 47 e 48 da Lei 9.610.98, interpretadas e aplicadas de acordo com os direitos funda-
mentais. III - Uti lização, como critério para a identi fi cação das restrições e limitações, da regra do teste dos 
três passos (‘three step test’), disciplinada pela Convenção de Berna e pelo Acordo OMC. TRIPS. (...) Ora, se 
as limitações de que tratam os arts. 46, 47 e 48 da Lei 9.610/98 representam a valorização, pelo legislador 
ordinário, de direitos e garanti as fundamentais frente ao direito à propriedade autoral, também um direito 
fundamental (art. 5º, XXVII, da CF), consti tuindo elas -as limitações dos arts. 46, 47 e 48 - o resultado da pon-
deração destes valores em determinadas situações, não se pode considerá-las a totalidade das limitações 
existentes. “ STJ, Resp 964.404 - ES (2007.0144450-5), Terceira Turma do Superior Tribunal de Justi ça, por 
unanimidade, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino , 15 de março de 2011
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Tais limitações confi guram a proteção de culti vares de uma forma es-
pecífi ca, que foi escolhida pelo legislador brasileiro exatamente por consti tu-
írem um minus proteti vo em face do padrão de patentes, e simultaneamente 
contrabalançam os menores rigores para a obtenção da proteção. É estrutu-
ralmente mais fácil para o melhorista obter registro de culti var, mas o balanço 
líquido dos direitos que o obtentor terá como ti tular é menor do que o de um 
ti tular de patente.

A LISTAGEM DAS LIMITAÇÕES LEGAIS

O art. 10 da LPC introduz uma série de limites ao exercício dos direitos 
exclusivos determinados pelos art. 5o, 9o, 10 § 2º e 37, resultantes da cláusula 
fi nal do art. 5o., XXIX Carta de 1988, que condiciona a propriedade das cria-
ções industriais à função social.

Aquele que prati ca os atos cobertos por uma limitação ao direito do 
ti tular do Certi fi cado não está sujeito aos efeitos da exclusividade71.

Como já se disse, tais restrições ao pleno exercício dos direitos seriam 
limitações administrati vas, defi nidas como “toda imposição geral, gratuita, 
unilateral, e de ordem pública, condicionadora do exercício de direitos ou ati -
vidades parti culares às exigências do bem-estar social 72”.

Já ti vemos ocasião de defi nir como limitações legais aos direitos de 
propriedade intelectual certos elementos consti tuti vos da atribuição do direi-
to, ainda que de caráter negati vo 73. Repeti mos aqui nosso exemplo compara-
ti vo: o dever do proprietário de permiti r o acesso à água potável inclusa pelos 
ti tulares de imóveis circundantes.

A LPC considera fora da exclusividade uma série de atos que podem 
ser prati cados sem a permissão do ti tular do Certi fi cado. Da mesma forma 
que ocorre nas várias leis de Propriedade Intelectual74, trata-se de um rol de 

71 Numa perspecti va expansiva do art. 10 da LPC: “Não obstante o teor proibiti vo da norma do art. 37, 
da Lei nº 9.456/97, há que se considerar a excludente aludida no art. 10, do mesmo diploma legislati vo. 
Portanto, a fl exibilidade da lei em face do monopólio da pesquisa caracteriza mesmo uma ressalva ao di-
reito de exclusividade dos ti tulares de patentes, permiti ndo, assim, uma brecha para que os agricultores 
tenham acesso ao material protegido sem o pagamento de royalti es. É assim o direito à reserva de parte da 
colheita e a chamada isenção do melhorista. Daí a explicação razoável, emprestada pela apelada, de que, no 
meio rural, é comum a práti ca corrente de troca/venda de grãos, sejam eles com fi ns alimentares ou como 
matéria prima, classifi cados ou não.” TJRS, AC 70014986798, Sexta Câmara Cível, Des. José Aquino Flôres 
De Camargo, 06 de março de 2008.

72 Hely Lopes Meirelles, Direito Administrati vo Brasileiro, 1a 1a. edição, 1988.

73 José de Oliveira Ascenção, Direito Autoral, Forense, 1980, pg. 254.

74 Lei 9.610 de 1998, Art. 46 e seg. Lei 9.279/96, art. 43 e 132, etc. Vide nosso Tratado, vol. II, [ 14 ] § 4 
. - Limites Legais Extrínsecos: Fair Usage.
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limitações legais (daí, involuntárias), objeti vas e incondicionais à exploração da 
direito à culti var 75.

Tratando-se de restrições a uma norma excepcional, como é a da ex-
clusividade imposta à exploração comercial do culti var, as limitações são in-
terpretadas extensamente, ou melhor, com toda a dimensão necessária para 
implementar os interesses que pretendem tutelar.

Em suma, o art. 10 elenca exemplifi cati vamente atos não caracteri-
zados como de uso comercial. A regra geral é a do art. 9º. Não se pretende 
excluir o uso próprio, os atos de efeito comercial indireto, a cooperação entre 
produtores rurais, nem a pesquisa e desenvolvimento, etc., já pelo interesse 
social relevante na limitação, já pelo alcance intrínseco da exclusividade con-
cedida.

De qualquer maneira enfati ze-se que todos os atos privados ou de 
fi ns não comerciais, quaisquer sejam eles, mesmo não listados no art. 10, fo-
gem ao art. 9o., e não estão assim abrangidos pela exclusividade 76.

75 A licença e a simples autorização têm caráter consensual e são concedidas em caráter subjeti vo. A 
licença de direitos, ainda que tenha um cunho de oferta unilateral - polilicitatória -, não deixa de ser também 
consensual e subjeti va. A licença compulsória é condicionada, resultante que é do não atendimento de 
certas obrigações por parte do ti tular ou licenciado da patente.

76 Carlo, Ignacio Quintana, El Reglamento CE Número 2100/1994 relati vo a la protección comunitaria de 
las obtenciones vegetales, in Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, vol. XVI (1996). p. 96.
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LIMITAÇÃO LEGAL: USO PRÓPRIO.

Pelo inciso I do art. 10o 77, não fere o direito de propriedade sobre a 
culti var protegida 78 aquele que reserva e planta sementes para uso próprio79, 
em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros cuja posse de-
tenha80.

77 Art. 10. Não fere o direito de propriedade sobre a culti var protegida aquele que: I - reserva e planta 
sementes para uso próprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros cuja posse dete-
nha. “Não fere o direito de propriedade sobre a culti var protegida aquele que reserva e planta sementes 
para uso próprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiro cuja posse detenha” (art. 10, 
inciso I, da Lei 9458/97, que trata da proteção dos culti vares). Demais temas relacionados com a ati vidade 
desenvolvida pela agravante, inclusive fatos que tenham ocorrido anteriormente, e que eventualmente 
redundem no descumprimento das disposições dessa legislação e do que estabelece a Lei 10.711/2003, de-
vem ser debati dos e analisados em ação própria e específi ca. Recurso provido.” TJPR Agravo de Instrumento 
411945-9, Acórdão 18794, 6ª Câmara Cível, Rel. Juiz Luiz Cezar Nicolau, julg. 11.09.2007. “Caso concreto 
em que os elementos de prova trazidos aos autos não servem à pretendida condenação da ré. Prova que 
necessita ser cabal acerca da suposta violação da proteção legal. Uso de gravação ti da como legíti ma, mas 
que, do seu conteúdo, em absoluto, se pode concluir pela práti ca do ilícito. Fotografi as que nada esclare-
cem sobre a alegada fraude. Ilações e suposições que não se erguem à categoria de prova. Ônus que per-
tencia ao autor art. 333, I, do CPC -, e do qual não se desincumbiu. O eventual repasse de sementes por for-
ça da brecha legal decorrente do direito à reserva de parte da colheita e a chamada isenção do melhorista 
não é sufi ciente ao decreto condenatório pretendido pela denunciante. Arti gos 9º e 10, da Lei nº 9.456/97. 
Sentença de improcedência manti da.” Apelação Cível Nº 70014986798, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Jus-
ti ça do RS, Relator: José Aquino Flores de Camargo, Julgado em 06/03/2008. No entanto: “Por fi m, em que 
pese a agravante sustente que as sementes apreendidas desti nam-se para uso próprio, bem como que a 
não liberação das sacas o traria prejuízos, vez que deixaria de plantar na época apropriada, deixou de trazer 
aos autos que as referidas sementes não se desti nam a outros fi ns.” TJPR, AC 488197-2,Séti ma Câmara Cível 
do Tribunal de Justi ça do Estado do Paraná, por unanimidade, Des. Joatan Marcos de Carvalho, 18/11/2008.

78 “As condutas tendentes a “vender, oferecer à venda, reproduzir, importar, exportar, bem como emba-
lar ou armazenar para esses fi ns, ou ceder a qualquer tí tulo, material de propagação de culti var protegida”, 
conforme disposto no art. 37 da Lei de Proteção de Culti vares (Lei 9.456/97), excetuada a hipótese de re-
serva para uso próprio, prevista no art. 10 da mesma lei, é que caracterizam o dano indenizável. Pequenas 
irregularidades no transporte ou armazenagem das sementes podem acarretar autuações do órgão próprio 
do Ministério da Agricultura, por infração administrati va, não indenização para a ti tular da propriedade 
intelectual da culti var.(TJPR - 8ª C.Cível - AC 0684681-7 - Goioerê - Rel.: Des. Miguel Kfouri Neto - Unânime - J. 
09.12.2010)

79 Desde que inicialmente adquirida de fonte autorizada: “De qualquer sorte, sendo a agravada ti tular 
das patentes relati vas às sementes uti lizadas pelos produtores, plausível sua pretensão, escudada na Lei 
Maior (art. 5º, caput, inc. XXIX) e Lei de Patentes, de pretender indenização (não royalti es) pelo uso de 
sementes de soja por ela desenvolvidas. Vedação, ademais, ao enriquecimento sem causa. Não incidência 
do art. 10º da Lei nº 9456/97 (Lei das Culti vares), de cuja aplicação só se poderia cogitar ti vesse o agricultor 
obti do as sementes licitamente e pago royalti es à agravada naquela ocasião.” TJRS, AI 70010740264, Agravo 
Interno 70010827772, Décima Oitava Câmara Cível,Des. Pedro Luiz Pozza, 17 de fevereiro de 2005. “Diante 
do uso pelo autor de semente desenvolvida e patenteada pela empresa demandada junto ao INPI, impõe-
se o pagamento de royalti es, em retribuição à uti lização da tecnologia desenvolvida pelo requerido. Prote-
ção da propriedade industrial, químico-genéti ca e intelectual - Lei nº 9.279/96. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À 
LEI DE CULTIVARES. Não comprovada a obtenção lícita das sementes, bem como o pagamento de royalti es 
relati vamente àquelas sementes que deram origem às uti lizadas para o replanti o, não há falar em aplicação 
da Lei de Culti vares.” TJRS, AC 70030433536, Des.ª Kati a Elenise Oliveira Da Silva, 30 de junho de 2010. No 
mesmo senti do: TJRS, AC 70030660799, Vigésima Câmara Cível, Des. Angela Maria Silveira, 23/09/2009

80 Nota SOUSA, Narliane Alves de Souza e, citada: “Com relação ao primeiro limite, atos sem fi m comer-
cial ou uso próprio, subentende-se a uti lização do objeto da patente ou da proteção de culti var de maneira 
que, se realizada com fi nalidade econômica resultaria em violação do direito. Então o limite é a fi nalidade 
econômica com que se uti liza.
Verifi ca-se, contudo, que há uma limitação maior e mais abrangente deste item para a proteção de culti -



De
ni

s 
Bo

rg
es

 B
ar

bo
sa

 &
 M

ar
co

s 
W

ac
ho

w
ic

z

48

Tal disposição na verdade não limita nenhum direito que já não o es-
ti vesse pelo art. 9º, eis que o ato mencionado (reserva e plantação de semen-
tes) para uso próprio não consti tui uso comercial81.

Note-se que o dispositi vo serve para confi gurar o conceito de uso 
comercial como sendo direto: se o planti o de um culti var de milho para uso 
próprio se desti na, após a colheita, à comercialização de espigas, nem por isto 
haverá sujeição do plantador à exclusividade desta Lei. Note-se também que 
a lei exige que a produção se dê no próprio estabelecimento rural (no senti do, 
de que o produtor seja proprietário) ou de que tenha posse. E “semente” terá 
a defi nição legal82, que não se reduz ao que é entendido comumente como tal.

vares. O arti go 10, ida Lei 9.456/97, que fala de reserva e planti o de sementes para uso próprio, em seu 
estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros cuj a posse detenha, não limita a quanti dade do uso 
e não se refere necessariamente à impossibilidade de auferir lucros com esse planti o. A proibição é de f or-
necer estas sementes ou mudas para terceiro. Contudo a Lei 10.711 de 05 de agosto de 2003 trouxe outra 
limitação a esta possibilidade de replanti o em seu arti go 23.
Embora seja possível guardar e replantar as sementes ou mudas, para fazer isso o produtor rural fi ca con-
dicionado à prévia inscrição dos campos de produção no MAPA. [Art. 23. No processo de certi fi cação, as 
sementes e as mudas poderão ser produzidas segundo as seguintes categorias: i- semente genéti ca; Ii- se-
mente básica; IIi- semente certi fi cada de primeira geração - C1; IV - semente certi fi cada de segunda geração 
- C2; V - planta básica; Vi- planta matriz; VIi- muda certi fi cada.]
No caso das patentes, segundo o arti go 43, I, da Lei 9.279/1996, esta possibilidade se refere expressamen-
te a atos em caráter privado, sem fi nalidade comercial e desde que não acarretem prejuízo ao interesse 
econômico do ti tular da patente. Ou seja, o uso privado, além de não poder incluir a auferição de lucros 
também não pode prej udicar o interesse econômico do ti tular, ao contrário da limitação ao uso próprio. 
Desta maneira, verifi ca-se que a imposição negati va de limites ao ti tular, apresentada pela Lei 9.279/1996 
é menor que a imposição negati va de limites impostos ao ti tular segundo a Lei 9.456/1997. Por se tratar 
de um limite que vem a benefi ciar parti culares, este pode ser classifi cado como um limite negati vo de 
interesse privado”.

81 Importante aqui a disti nção entre uso comercial e uso econômico. Certamente é econômico o uso 
em replanti o (com talvez as exceções do parágrafo único do art. 115 do Decreto nº 5.153, “agricultores 
familiares, assentados da reforma agrária e indígenas”); mas esse uso é lícito. 

82 Lei no 10.711, de 5 de agosto de 2003, art. 2o., XXXVIII - semente: material de reprodução vegetal 
de qualquer gênero, espécie ou culti var, proveniente de reprodução sexuada ou assexuada, que tenha 
fi nalidade específi ca de semeadura; XXXIX - semente genéti ca: material de reprodução obti do a parti r de 
processo de melhoramento de plantas, sob a responsabilidade e controle direto do seu obtentor ou in-
trodutor, manti das as suas característi cas de identi dade e pureza genéti cas; XL - semente básica: material 
obti do da reprodução de semente genéti ca, realizada de forma a garanti r sua identi dade genéti ca e sua 
pureza varietal; XLI - semente certi fi cada de primeira geração: material de reprodução vegetal resultante 
da reprodução de semente básica ou de semente genéti ca; XLII - semente certi fi cada de segunda geração: 
material de reprodução vegetal resultante da reprodução de semente genéti ca, de semente básica ou de 
semente certi fi cada de primeira geração; XLIII - semente para uso próprio: quanti dade de material de repro-
dução vegetal guardada pelo agricultor, a cada safra, para semeadura ou planti o exclusivamente na safra 
seguinte e em sua propriedade ou outra cuja posse detenha, observados, para cálculo da quanti dade, os 
parâmetros registrados para a culti var no Registro Nacional de Culti vares - RNC; (Vide Medida provisória nº 
223, de 2004).
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Em nosso texto de 2003, assim tratamos do tema:

Semente para a LPC é toda e qualquer estrutura vegetal uti lizada na 
propagação de uma culti var83. A defi nição legal não se identi fi ca com a do 
dicionário. Semente não é, tradicionalmente, toda e qualquer estrutura vege-
tal. “Estrutura”, ainda que disti nta - mais restrita - do que a lei entende como 
material propagati vo, tem um alcance muito mais amplo do que “semente”. 
Assim, o pólen se inclui na defi nição legal, como também o óvulo antes da 
ferti lização, os elementos de enxerto, etc.

A noção legal de semente é usada para defi nir os limites do direito do 
ti tular do Certi fi cado, pois é uso lícito o de quem “reserva e planta sementes 
para uso próprio” ou o do “pequeno produtor rural que multi plica sementes, 
para doação ou troca” (art. 10o.) A extensão maior é assim notável, por impli-
car em restrição de direitos.

A Lei de Sementes, porem, em texto que se pode sugerir a integração 
com a LPC, propõe como já citado pelos menos dois conceitos legais de “se-
mente” que são perti nentes ao art. 10, I:

XXXVIII - semente: material de reprodução vegetal de qualquer gêne-
ro, espécie ou culti var, proveniente de reprodução sexuada ou assexuada, que 
tenha fi nalidade específi ca de semeadura;

XLIII - semente para uso próprio: quanti dade de material de reprodu-
ção vegetal guardada pelo agricultor, a cada safra, para semeadura ou planti o 
exclusivamente na safra seguinte e em sua propriedade ou outra cuja posse 
detenha, observados, para cálculo da quanti dade, os parâmetros registrados 
para a culti var no Registro Nacional de Culti vares - RNC; (Vide Medida provi-
sória nº 223, de 2004).

O regulamento da Lei de Sementes (Decreto nº 5.153, de 23 de julho 
de 2004) ainda provê restrições maiores para a aplicação do limite de uso 
próprio:

Art. 115. O material de propagação vegetal reservado pelo usuário, 
para semeadura ou planti o, será considerado “sementes para uso próprio” ou 
“mudas para uso próprio”, e deverá:

 I - ser uti lizado apenas em sua propriedade ou em propriedade cuja 
posse detenha;

83 LPC Art. 3º, XIV - semente: toda e qualquer estrutura vegetal uti lizada na propagação de uma culti var; 
(...) XVI - material propagati vo: toda e qualquer parte da planta ou estrutura vegetal uti lizada na sua repro-
dução e multi plicação;
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 II - estar em quanti dade compatí vel com a área a ser plantada na 
safra seguinte, observados os parâmetros da culti var no RNC e a área desti na-
da à semeadura ou planti o, para o cálculo da quanti dade de sementes ou de 
mudas a ser reservada84;

 III - ser proveniente de áreas inscritas no Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, quando se tratar de culti var protegida de acordo 
com a Lei no 9.456, de 1997, atendendo às normas e aos atos complementa-
res;

 IV - obedecer, quando se tratar de culti vares de domínio público, ao 
disposto neste Regulamento e em normas complementares, respeitadas as 
parti cularidades de cada espécie; e

 V - uti lizar o material reservado exclusivamente na safra seguinte.

 Parágrafo único. Não se aplica este arti go aos agricultores familiares, 
assentados da reforma agrária e indígenas que multi pliquem sementes ou mu-
das para distribuição, troca ou comercialização entre si.

84 A apelada COODETEC Cooperati va Central de Pesquisa Agrícola, detentora da ti tularidade intelectual 
das sementes, alega na inicial que os réus estavam comercializando as sementes piratas, inclusive com 
divulgação através de anúncio em rádio, jornais e telefone, até para clientes da própria COODETEC.
De início, há que se registrar que estas provas da comercialização fi caram apenas nas alegações, pois não 
foi juntado jornal algum com anúncio de venda das culti vares e as rádios locais, Goioerê AM e 104 FM, in-
formaram por meio de ofí cio (fl s. 669 e 670), que não divulgaram qualquer anúncio de venda das sementes 
em questão.
Sem essas provas, a comprovação do objeti vo de comercialização se assentaria em diversos indícios, espe-
cialmente pela incompati bilidade da quanti dade de semente com a área pertencente ao agricultor, parti n-
do do conceito de “uso próprio” fornecido pelo Decreto nº 5.153, de 23 de julho de 2004, que regulamen-
tou a Lei nº 10.711/2003, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas SNSM. (....
Como não existe nenhuma prova direta da comercialização, a análise deve ser feita sobre os indícios exis-
tentes, notadamente os dos incisos I, II e IV do art. 115 do Decreto nº 5.153/2004, vez que estas disposições 
podem indicar, com relati va segurança se as sementes se desti navam ao planti o na safra seguinte pelos 
respecti vos proprietários. 
No caso em exame, todos os produtores rurais enquadrados como réus na ação, negaram peremptoria-
mente que ti vessem como objeti vo a comercialização das sementes e alguns ainda alegaram que as se-
mentes armazenadas não eram de propriedade intelectual da apelada, mas da EMBRAPA, e teriam sido 
arroladas erroneamente como sendo da COODETC. (...) Por outro lado, os laudos de vistoria e assistência 
técnica (fl s. 408/413), referente à safra de 2005, assinados por um consultor técnico da Cooperati va Mista 
Agropecuária do Brasil e um engenheiro agrônomo, indicam o planti o de 17.200kg. de grãos de trigo da va-
riedade CD-104 (de propriedade intelectual da COODETEC) e 31.500 da variedade BRS-208 (da EMBRAPA).
A área total de planti o foi de 272,4 hectares, logo, perfeitamente compatí vel com a quanti dade de semen-
tes depositadas, e, inclusive, com a quanti dade apreendida em nome do apelante (686 sacas de 50kg).
Portanto, os requisitos mais importantes do art. 115 do Decreto nº 5.153, de 23 de julho de 2004, foram 
atendidos, como é o caso da compati bilidade da quanti dade de grãos armazenados com a área a ser planta-
da, planti o em área de propriedade ou posse do apelante, e uti lização do material na safra seguinte, como 
efeti vamente ocorreu (safra de 2005).” TJPR, AC 684681-7, Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justi ça do 
Estado do Paraná, por unanimidade, Des. Miguel Kfouri Neto, 09/12/2010.
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Note-se que não há revogação expressa das defi nições da LPC pela Lei 
de Sementes, e que a eventual superação da lei específi ca pela lex nova não é 
necessariamente pacífi ca85.

Isso posto, vale notar as disti nções:

LPC Lei de Sementes
Semente: toda e qualquer estrutura vegetal 
uti lizada na propagação de uma culti var;

Semente: material de reprodução vegetal 
de qualquer gênero, espécie ou culti var, 
proveniente de reprodução sexuada ou 
assexuada, que tenha fi nalidade específi -
ca de semeadura;

Material propagati vo: toda e qualquer parte da 
planta ou estrutura vegetal uti lizada na sua re-
produção e multi plicação;

Como se vê, a nova lei introduz uma noção de fi nalidade específi ca 
para a defi nição de semente para os efeitos legais perti nentes. O que biologi-
camente for semente, mas ti ver fi nalidade de consumo alimentar, semente já 
não será86.

O regulamento da Lei de Sementes, de outro lado, cria requisitos 
complementares, de duvidoso amparo legal, que extrapolam em muito das 
fi nalidades de regulação agrícola para as quais se volta a norma.

Somando-se os efeitos da legislação posterior à LPC, verifi ca-se que 
teor original da limitação para uso próprio encontra-se agora (aceitando-se, 
como hipótese, a validade e aplicabilidade da Lei de Sementes e de seus Regu-
lamento) bastante restrito: o uso é limitado à quanti dade necessária (defi nida 
pela autoridade) para replanti o na safra seguinte. Há, aqui, uma afi liação tácita 
aos parâmetros da UPOV 199187.

85 Incidentalmente, veja-se a norma temporária de 2003 versando sobre a matéria. Consta na Lei nº 
10.814/2003:”Art. 1º. Às sementes da safra de soja geneti camente modifi cada de 2003, reservadas pelos 
agricultores para o uso próprio, consoante os termos do art. 2º, inciso XLIII, da Lei nº 10.711, de 5 de agosto 
de 2003, e que sejam uti lizadas para planti o até 31 de dezembro de 2003, não se aplicam as disposições: 
(..) Art. 13. Em relação às safras anteriores a 2003, fi ca o produtor de soja geneti camente modifi cada isento 
de qualquer penalidade ou responsabilidade decorrente da inobservância dos dispositi vos legais referidos 
no art. 1º desta Lei.”

86 Essa defi nição do regime legal pela desti nação do elemento vegetal reaparece em outras defi nições 
do art. 2º da Lei de Sementes: XLV - uti lização de sementes ou mudas: uso de vegetais ou de suas partes com 
o objeti vo de semeadura ou planti o; XLVI - usuário de sementes ou mudas: aquele que uti liza sementes ou 
mudas com objeti vo de semeadura ou planti o;

87 Que são assim descritos na Manual da OMPI: “5.645 The fact that the breeder’s authorizati on is only 
required for the producti on of propagati ng material “for purposes of commercial marketi ng” means that 
producti on of propagati ng material that is not intended for marketi ng, but only for use on the farm where 
it was produced, falls outside the scope of protecti on. This has the eff ect of creati ng implicitly the so-called 
“farmer’s privilege,” whereby farmers may replant on their farms propagati ng material from the previous 
year’s harvest.5.646 Arti cle 14(1) of the 1991 Act provides that, in respect of the propagati ng material of a 
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Essa limitação é um dos instrumentos mais característi cos do siste-
ma de culti vares88, e um signifi cati vo instrumento de políti ca pública em face 
do sistema de patentes89. Ainda que bastante constrito, não foi excluído pela 
UPOV 199190·. No entanto, mesmo no âmbito do estado brasileiro91, é um ins-

protected variety, any producti on, reproducti on (multi plicati on), conditi oning for the purpose of propaga-
ti on, off ering for sale, selling or other marketi ng, exporti ng or importi ng, or stocking for any of these pur-
poses, shall require the authorizati on of the breeder. Accordingly, the basic scope of the protecti on extends 
to all producti on or reproducti on (multi plicati on) without a reference to its purpose and, unlike the 1978 
Act, does not have the eff ect of creati ng, by implicati on, a “farmer’s privilege.” “ WIPO, WIPO Intellectual 
Property Handbook: Policy, Law and Use, Chapter 5 - Internati onal Treati es and Conventi ons on Intellectual 
Property, htt p://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf, visitado em 9/7/2014.

88 Vide o Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéti cos para a Alimentação e a Agricultura “9.1 As 
Partes Contratantes reconhecem a enorme contribuição que as comunidades locais e indígenas e os agri-
cultores de todas as regiões do mundo, parti cularmente dos centros de origem e de diversidade de culti vos, 
têm realizado e conti nuarão a realizar para a conservação e para o desenvolvimento dos recursos fi togené-
ti cos que consti tuem a base da produção alimentar e agrícola em todo o mundo. 9.2 As Partes Contratantes 
concordam que a responsabilidade de implementar os Direitos dos Agricultores em relação aos recursos fi -
togenéti cos para a alimentação e a agricultura é dos governos nacionais. De acordo com suas necessidades 
e prioridades, cada Parte Contratante deverá, conforme o caso e sujeito a sua legislação nacional, adotar 
medidas para proteger e promover os Direitos dos Agricultores, inclusive: (a) proteção do conhecimento 
tradicional relevante aos recursos fi togenéti cos para a alimentação e a agricultura; (b) o direito de parti cipar 
de forma eqüitati va na reparti ção dos benefí cios derivados da uti lização dos recursos fi togenéti cos para a 
alimentação e a agricultura; e (c) o direito de parti cipar na tomada de decisões, em nível nacional, sobre 
assuntos relacionados à conservação e ao uso sustentável dos recursos fi togenéti cos para a alimentação e 
a agricultura. 9.3 Nada no presente Arti go será interpretado no senti do de limitar qualquer direito que os 
agricultores tenham de conservar, usar, trocar e vender sementes ou material de propagação conservado 
nas propriedades, conforme o caso e sujeito às leis nacionais.”

89 Vide PLAZA, cit. Vide também: “The original UPOV Conventi on laid down the rules for PBR that would 
have to be included in nati onal laws in order for countries to qualify for membership. In essence, plant 
breeders are given a limited monopoly over the reproducti ve material of the variety. Even if it may seem 
only a nuance, this entails an important diff erence with patents, since patent holders claim ownership to 
the germplasm, technology and industrial processes, while breeders -in the original UPOV concept - can only 
control multi plicati on and sale of seeds. UPOV has also provided - unti l the 1991 version discussed below - 
special protecti on for farmers and the conti nued free access to plant geneti c resources. Farmers have been 
allowed to conti nue with their ancestral costume of saving seeds for the coming seasons and informally 
exchanging them with other farmers, even from protected varieti es, and this right is called the farmers’pri-
vilege. Plant breeder and Netherlands genebank director, Jaap Hardon, described this free availability of 
germplasm once as a “ consti tuti onal right” in agriculture. “A right going back 12’000 years to the dawn of 
agriculture and the domesti cati on of all these crops we grow or have grown.” June Grain, UPOV: Getti  ng a 
Free Trips Ride? Seedling, June 1996, htt p://www.grain.org/seedling/?id=161, last visitedon 5/22/2009.

90 “Interesti ngly, during the diplomati c conference to discuss the 1991 amendments to the UPOV, the 
Netherlands proposed removing the paragraph 2 “farmer‘s privilege” to save seed [Summary Minutes, in 
Int‘l union for the protecti on of new varieti es of plants, Records of the diplomati c conference for the re-
vision of the internati onal conventi on for the protecti on of new varieti es of plants, GENEVA, 1991, at 352 
(1992) [hereinaft er Summary Minutes]. The U.S. delegate stated that his delegati on would fi nd it diffi  cult to 
establish such a limitati on on the farmer‘s privilege [UPOV art. 30]”. Kelly T. Crosby, The United States and 
Iraq: Plant Patent Protecti on and Saving Seed, 9 Wash. U. Glob. Stud. L. Rev. 511 (2010),htt p://digitalcom-
mons.law.wustl.edu/globalstudies/vol9/iss3/5

91 “Todavia, mesmo com a regulamentação do uso próprio, ainda há muita polêmica envolvendo a sua 
práti ca. O segmento de pesquisa em melhoramento vegetal clama pela alteração da LPC, a fi m de reduzir 
a abrangência do uso próprio de sementes. Com isso, os danos hoje sofridos seriam minimizados quando 
uma culti var é colocada no mercado e amplamente multi plicada por agricultores que, com elevado nível 
tecnológico, produzem suas próprias sementes e deixam de recolher royalti es por não recorrerem às se-
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ti tuto sempre sob críti ca e discussão92.

LIMITAÇÃO LEGAL: USO OU VENDA PARA CONSUMO

Pelo inciso II do art. 10o 93, não viola direito de culti var quem usa ou 
vende como alimento ou matéria-prima o produto obti do do seu planti o, ex-
ceto para fi ns reproduti vos94.

mentes comerciais, cessando assim a mais importante fonte de renda das empresas de melhoramento. 
Mais grave é a situação de melhoristas de espécies de multi plicação vegetati va (à exceção da cana-de-
-açúcar, que tem tratamento diferenciado na LPC) que não subsistem no setor privado por não disporem 
de segurança jurídica e proteção sufi ciente para garanti r qualquer investi mento em pesquisa. Agricultores 
que culti vam espécies desta natureza reproduti va, como fruteiras e ornamentais, cuja qualidade do mate-
rial propagati vo é pouco ou nada afetada pela propagação por gerações sucessivas, estão sujeitos a duas 
situações: dependem de investi mentos públicos para que haja algum melhoramento, sobretudo quando 
se tratar de uma espécie nati va, ou selam contratos exclusivos, complexos e onerosos, com melhoristas 
estrangeiros que se aventuram a autorizar a entrada das suas culti vares no Brasil, mesmo sob o risco de 
pirataria.” AVIANI et alii, p. 87. 

92 Vide BORGES BARBOSA, Denis e LESSA, Marcus, citado, e o nosso “A pretensa e a verdadeira..”. Deste 
últi mo texto: ““Como contraparti da a esta restrição, a proposta acrescenta populações tradicionais ou co-
munidades e agricultores familiares à lista de benefi ciários das exceções existentes. Segundo a proposta do 
registro, a falta de uma defi nição legal de “pequenos produtores” amplia as exceções para além da intenção 
da lei, afetando a efi cácia da proteção. Portanto, o Projeto de Alteração de 2009 opta pela mesma defi nição 
uti lizada pela lei do imposto de renda para defi nir os produtores isentos. Isso, segundo SNPC, equivale a 
80% dos produtores (embora muito menos que a área total de produção)”.

93 Art. 10. Não fere o direito de propriedade sobre a culti var protegida aquele que: II - usa ou ven-
de como alimento ou matéria-prima o produto obti do do seu planti o, exceto para fi ns reproduti vos. “As 
sementes descritas na inicial foram adquiridas pelo Requerido para planti o em suas propriedade rurais, 
sendo que os produtos existentes em seu estabelecimento decorreram da colheita da produção de referi-
das sementes, não havendo indícios de que estavam armazenados para comercialização ilegal e sim para 
venda para consumo, o que acarretou na improcedência dos pedidos apresentados na ação principal.” (fl . 
304)” TJPR, AC 633135-1, Décima Câmara Cível, por unanimidade de votos, Des. Arquelau Araujo Ribas, 
22/07/2010.
94 Aqui também a adoção da UPOV 1991 traria consequências: ““Scope of protecti on. Under UPOV 
1978, commercial use of reproducti ve materials of the protected variety is not allowed. In other words, a 
farmer could not purchase a protected variety, and grow seed from it for subsequent sale, since it could be 
used to reproduce the protected variety. UPOV 1991 off ers the same protecti on, but in some cases takes 
it further, to the products of the protected variety. According to this restricti on, if permission has not been 
properly obtained for the growing of a protected variety, the products of the crop (e.g., fruit from protected 
tree varieti es) are also accorded IP protecti on. Durati on of protecti on. UPOV 1978 provides for a minimum 
of 15 years of protecti on, while UPOV 1991 extends this to 20 years. Farmers’ privilege. Farmers’ privilege 
refers to the right of farmers using a protected variety to retain the seed from their crop for reuse, without 
paying royalti es again to the breeder—a burden which would be parti cularly diffi  cult for poor farmers. 
UPOV 1978 allows for farmers’privilege, while UPOV 1991 leaves it at the discreti on of the nati onal gover-
nment. Breeders’ exempti on. Breeders’ exempti on refers to the practi ce of allowing breeders free access 
to protected varieti es for research purposes—a measure devoted to fostering increased innovati on. UPOV 
1978 allows for such an exempti on. UPOV 1991 allows only a limited applicati on of this exempti on. If the 
resulti ng improved variety is deemed to be “essenti ally derived” from the original protected variety (i.e., 
suffi  ciently geneti cally similar) then, while the breeder of the new variety may be granted IPRs, IPRs over 
the new variety are also granted to the breeder of the original variety. It is not yet clear how “essenti ally 
derived” will be defi ned in practi ce. This last element of UPOV 1991 might be thought to benefi t traditi onal 
farmers, since a number of improved commercial varieti es mightbe deemed to be essenti ally derived from 
land races. However, since there is no protecti on for such land races inthe fi rst place under UPOV, this 
potenti al protecti on for varieti es derived from them is not available either.” Aaron Cosbey, The Sustainable 
Development Eff ects of the WTO TRIPS Agreement: A Focus on Developing Countries, Internati onal Insti tu-
te for Sustainable Development(1996). htt p://www.tradeobservatory.org/library.cfm?fi lename=Sustainab-
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O inciso II confi rma que não é o uso do material de propagação, como 
parte de uma planta de inteira, ou mesmo em si mesmo, que ati nge os limites 
da exclusividade.

Exclusivo é apenas o uso comercial (tal como defi nido no art. 9o.) de 
material de propagação para fi ns de propagação. O milho comido ou vendido 
para alimento ou para fi ns industriais não é sujeito ao privilégio; mas a eventu-
al espiga debulhada, vendida para ser plantada, estará sob a reserva legal95. 
Vide, quanto a este inciso, o que dispõe o § 2º deste arti go96.

Note-se, neste inciso II, o uso da expressão “para fi ns reproduti vos”; 
dixit minus quam voluit. Na verdade, deveria ser “para fi ns de propagação”.

Assim, o art. 10, II da LPC prevê uma forma de esgotamento de direi-
tos, vinculada à desti nação do elemento vegetal. Uma vez autorizada a práti ca 
do ato privati vo97, quaisquer outras atuações ao abrigo do art. 10, II, não 
desti nadas à propagação, saem do alcance da exclusiva98.

le_Development_Eff ects_of_the_W TO_TRI.htm, last visited on 5/31/2009.

95 “Conforme constatado pelos fi scais há indícios de que todas as notas emiti das como ‘trigo industrial 
ensacado’ foram desti nados ao planti o, diferentemente das notas emiti das como ‘trigo a granel’, tendo 
o valor de venda se referido ao quilo do produto (NF Nº 28) e não a saca de 50 quilos. Pelas informações 
apuradas, conclui-se que foram comercializados grãos como sementes. ... Também podem ser identi fi ca-
dos indícios de comercialização, face às informações constantes no Termo de visita datado de 27/02/03, 
acostado ao presente Processo, quando da fi scalização da Empresa KGM Com. e Repr. Prod. Agro. Ltda. foi 
constatada a existência no depósito desta Empresa 1.200 (um mil e duzentas) sacas de trigo industrial ensa-
cado, adquiridas do produtor José Carlos Gomes Pacheco e Outro separado por lote e exposto a venda para 
semeadura o réu está comercializando as referidas sementes, que são objeto de alienação e reprodução 
exclusivas da agravante, causando, assim, prejuízos fi nanceiros à agravante, decorrentes daquela alienação 
desautorizada: não pagamento dos royalti es e venda a preço inferior ao do mercado” TJPR, AI 164341-2, 
Séti ma Câmara Cível do Tribunal de Justi ça do Estado do Paraná, por unanimidade, Des. Accácio Cambi, 
30/11/2004.

96 De novo: § 2º Para os efeitos do inciso III do caput, sempre que: I - for indispensável a uti lização repe-
ti da da culti var protegida para produção comercial de outra culti var ou de híbrido, fi ca o ti tular da segunda 
obrigado a obter a autorização do ti tular do direito de proteção da primeira; II - uma culti var venha a ser 
caracterizada como essencialmente derivada de uma culti var protegida, sua exploração comercial estará 
condicionada à autorização do ti tular da proteção desta mesma culti var protegida.

97 “At last, an important characteristi c of the protecti ve system of vegetable variety is that there is no 
possibility of charging for the selling of grains. The excepti on is when the grain was obtained by evading 
the breeder’s rights, that is, a) without having paid for the seed when fi rst acquired, or b) the subsequent 
annual contributi ons (as indicated by the system), or c) more commonly with the sales of seeds Thus, in the 
case of selling the plant as a grain to be processed or consumed by the target market and not as a repro-
ducti ve material, the breeder is unable to interfere in the commercializati on or to demand payments due 
to intellectual property rights”. VARELLA, Marcelo Dias, Intellectual Property and Agriculture: The Case on 
Soybeans and Monsanto (September 12, 2012). Journal of Technology Law & Policy, Vol. 16, No. 2, 2013. 
Available at SSRN: htt p://ssrn.com/abstract=2145111 or htt p://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2145111

98 “A Lei 9.456/1997, que trata da proteção de culti vares, não traz um arti go específi co sobre esta forma 
de limitação, contudo a própria concessão do direito limita-se ao material de reprodução ou multi plica-
ção. Assim, esgota-se o direito do ti tular a parti r do momento em que a semente ou muda é inserida no 
mercado, pelo ti tular ou terceiro interessado, salvo quando esta for uti lizada para fi ns de multi plicação. 
A legislação nacional, neste tocando, coaduna com o disposto na UPOV/1978”. BRUCH, Kelly Lissandra e 
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Excepciona-se a essa regra a hipótese das variedades concernentes 
à cana de açúcar99, como uma forma de superar uma encarniçada objeção à 
integralidade do art. 10, II durante o processo legislati vo100.

Pelo art. 10, II da LPC, uma vez obti do o material de propagação de 
fonte autorizada, quaisquer operações posteriores, não desti nadas à ati vidade 
de propagação, estão fora do âmbito do direito exclusivo de culti var. Como 
evidencia o precedente de TJPR, AC 633135-1, já citado, é a desti nação para 
fi ns não reproduti vos do material originalmente autorizado que exaure o di-
reito101.

O planti o de uma muda, cuja propagação se deu em uma fase ante-
rior da circulação econômica, por si só, não representa ati vidade propagati -
va102. Assim, quem adquire de fonte autorizada uma muda e, ausente qualquer 

DEWES, Homero, cit. A função social como princípio limitador do direito de propriedade industrial de plan-
tas, Revista da ABPI - Edição: 84 I Mês: Setembro/Outubro I Ano: 2006.

99 LPC Art. 10, § 1º Não se aplicam as disposições do caput especifi camente para a cultura da cana-de-
-açúcar, hipótese em que serão observadas as seguintes disposições adicionais, relati vamente ao direito de 
propriedade sobre a culti var: I - para multi plicar material vegetati vo, mesmo que para uso próprio, o produ-
tor obrigar-se-á a obter a autorização do ti tular do direito sobre a culti var; II - quando, para a concessão de 
autorização, for exigido pagamento, não poderá este ferir o equilíbrio econômico-fi nanceiro da lavoura de-
senvolvida pelo produtor; III - somente se aplica o disposto no inciso I às lavouras conduzidas por produtores 
que detenham a posse ou o domínio de propriedades rurais com área equivalente a, no mínimo, quatro 
módulos fi scais, calculados de acordo com o estabelecido na Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, 
quando desti nadas à produção para fi ns de processamento industrial; IV - as disposições deste parágrafo 
não se aplicam aos produtores que, comprovadamente, tenham iniciado, antes da data de promulgação 
desta Lei, processo de multi plicação, para uso próprio, de culti var que venha a ser protegida.

100 “d) Outra preocupação refere-se à polêmica forma prevista nos dois PL, no que concerne ao trata-
mento diferenciado a ser dado às espécies de propagação vegetati va e às propagadas por semente (estrito 
senso), no art. 9° § 1° do PL 1.325/95 e no art. 10 § 1° do PL 1.457/96. Preconizam que os produtores de es-
pécies de propagação vegetati va (cana-de-açúcar, mandioca, abacaxi, batata, batata-doce e muitas outras 
mais) deverão obter autorização do ti tular do direito da culti var mesmo que sua produção não se desti ne 
a sementes (como previsto para as demais espécies) e desde que se desti ne ao comércio de alimentos ou 
matéria-prima.
Signifi ca, tal dispositi vo, que um pequeno produtor catarinense de mandioca que vende o excedente de sua 
produção para as pequenas indústrias de farinha e fécula ou, ainda, o pequeno produtor de cana-de-açúcar 
do interior de Minas Gerais que vende seu produto para um alambique deverão obter - sob pena de caírem 
na ilegalidade se não o fi zerem - autorização dos ti tulares de direitos sobre as culti vares que produzirem, 
mesmo para reproduzir em seu próprio estabelecimento as manivas ou os toletes reti rados de sua própria 
lavoura.
Cremos absurdamente rigoroso tal dispositi vo, prejudicial, sob todos os senti dos, à agricultura nacional, 
além de aparentemente inaplicável, o que tenderia a desmoralizar a lei, o que é socialmente indesejável”. 
BRASIL, Câmara dos Deputados. Comissão Especial de Culti vares. Parecer aos Projetos de Lei n. 1.325 e 
1.457. Relator: Deputado Carlos Melles. 1996. Não paginado.

101 Como, aliás, ocorre com as patentes biotecnológicas. Vide art. 43 da Lei 9.279/96: Art. 43. O disposto 
no arti go anterior não se aplica: VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, 
uti lizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licita-
mente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado 
não seja uti lizado para multi plicação ou propagação comercial da matéria viva em causa.

102 Ainda que outras ati vidades subsequentes possam sê-lo, como algumas enxerti as. Aqui se engana 
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outra forma de propagação, perfaz o planti o, não colide com a restrição da 
cláusula fi nal do art. 10, II, “exceto para fi ns reproduti vos”.

LIMITAÇÃO LEGAL: APERFEIÇOAMENTO TECNOLÓGICO

Também não viola direitos quem uti liza a culti var como fonte de varia-
ção no melhoramento genéti co ou na pesquisa cientí fi ca103.

O livre uso do culti var no melhoramento genéti co ou na pesquisa 
cientí fi ca (inciso III) representa um limitador crucial, como se viu no estudo 
das bases consti tucionais da propriedade intelectual. O direito exclusivo, que 
confronta contra o princípio da livre iniciati va, serve para incenti var o investi -
mento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico; não pode ser usado para 
impedi-lo.

A rigor, tal emprego – que pode ser econômico no caso de desenvol-
vimento tecnológico - não tem, porém, fi m comercial.

Pois não é só o melhoramento universitário, governamental ou de-
sinteressado que está coberto pela exceção. Também a pesquisa e desenvol-
vimento feito por empresas estarão abrangido pela regra. É o que deriva da 
defi nição do art. 9o, iluminado pelas limitações deste art. 10. É regra interna-
cionalmente aceita a de que haja livre acesso à culti var para desenvolvimento 
de novas culti vares 104.

No entanto, cabe notar neste contexto a noção de culti var derivada, 
que mencionamos acima. Vide, quanto a este inciso III, o que dispõe o § 2º 
deste arti go.

LIMITAÇÃO LEGAL: PEQUENOS PRODUTORES
Não viola direitos o pequeno produtor rural que multi plica semen-

tes, para doação ou troca, exclusivamente para outros pequenos produtores 
rurais, no âmbito de programas de fi nanciamento ou de apoio a pequenos 
produtores rurais, conduzidos por órgãos públicos ou organizações não-go-

AVIANI et alii, a p. 85, ao descrever o art. 10, II: “2. O uso ou a venda do produto da colheita, desde que não 
seja para fi ns de replanti o”. Não é o que a lei diz. Há replanti o sem propagação. 

103 Art. 10. Não fere o direito de propriedade sobre a culti var protegida aquele que: III - uti liza a culti var 
como fonte de variação no melhoramento genéti co ou na pesquisa cientí fi ca. “For the same reason, bree-
ders have been allowed to make use of protected varieti es’ geneti c material to develop new lines without 
having vto pay royalti es or ask permission. This right is included in UPOV as breeders’ exempti on. Without 
the possibility to freely exchange germplasm there is maybe agribusiness but not agriculture.” June Grain, 
cit. 

104 Carlo, op. cit., p. 97.
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vernamentais, autorizados pelo Poder Público105.

No caso, pequeno produtor rural é quem, simultaneamente, atenda 
os seguintes requisitos.

I - explore parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, ar-
rendatário ou parceiro.

II - mantenha até dois empregados permanentes, sendo admiti do 
ainda o recurso eventual à ajuda de terceiros, quando a natureza sazonal da 
ati vidade agropecuária o exigir.

III - não detenha, a qualquer tí tulo, área superior a quatro módulos 
fi scais, quanti fi cados segundo a legislação em vigor.

IV - tenha, no mínimo, oitenta por cento de sua renda bruta anual 
proveniente da exploração agropecuária ou extrati va; .

V - resida na propriedade ou em aglomerado urbano ou rural próxi-
mo.

Modalidade também de uso não comercial, ainda que de natureza 
econômica, é o ato descrito aqui. Tem cunho cooperati vo (não exatamente 
de ato cooperati vo na acepção legal) a atuação do pequeno produtor rural, 
ao multi plicar sementes, para doação ou troca, exclusivamente para outros 
pequenos produtores rurais. A manutenção de programas autorizados pelo 
Poder Público de fi nanciamento ou de apoio a pequenos produtores rurais, 
seja conduzido por órgãos públicos ou por organizações não-governamentais, 
foge da estrita caracterização do art. 9º. A noção de pequeno produtor rural 
está no § 4o.

105 Art. 10. Não fere o direito de propriedade sobre a culti var protegida aquele que: IV - sendo pequeno 
produtor rural, multi plica sementes, para doação ou troca, exclusivamente para outros pequenos produto-
res rurais, no âmbito de programas de fi nanciamento ou de apoio a pequenos produtores rurais, conduzi-
dos por órgãos públicos ou organizações não-governamentais, autorizados pelo Poder Público. § 2º Para os 
efeitos do inciso III do caput, sempre que: I - for indispensável a uti lização repeti da da culti var protegida para 
produção comercial de outra culti var ou de híbrido, fi ca o ti tular da segunda obrigado a obter a autorização 
do ti tular do direito de proteção da primeira; II - uma culti var venha a ser caracterizada como essencial-
mente derivada de uma culti var protegida, sua exploração comercial estará condicionada à autorização do 
ti tular da proteção desta mesma culti var protegida. § 3º Considera-se pequeno produtor rural, para fi ns 
do disposto no inciso IV do caput, aquele que, simultaneamente, atenda os seguintes requisitos: I - explore 
parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário ou parceiro; II - mantenha até dois 
empregados permanentes, sendo admiti do ainda o recurso eventual à ajuda de terceiros, quando a natu-
reza sazonal da ati vidade agropecuária o exigir; III - não detenha, a qualquer tí tulo, área superior a quatro 
módulos fi scais, quanti fi cados segundo a legislação em vigor; IV - tenha, no mínimo, oitenta por cento de 
sua renda bruta anual proveniente da exploração agropecuária ou extrati va; e V - resida na propriedade ou 
em aglomerado urbano ou rural próximo.
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LIMITAÇÕES ESPECÍFICAS PARA CANA DE AÇÚCAR

No caso de cana de açúcar, deixam de aplicar-se uma série de limita-
ções legais às lavouras conduzidas por produtores que detenham a posse ou 
o domínio de propriedades rurais com área equivalente a, no mínimo, quatro 
módulos fi scais, calculados de acordo com o estabelecido na Lei nº 4.504, de 
30 de novembro de 1964, mas só quando desti nadas à produção para fi ns de 
processamento industrial.

Assim, como exceção à regra de que não se aplica direito exclusivo no 
caso de uso próprio, na multi plicação de material vegetati vo da cana, mesmo 
que para uso próprio, o produtor obrigar-se-á a obter a autorização do ti tular 
do direito sobre a culti var. No entanto, quando, para a concessão dessa auto-
rização, for exigido pagamento, não poderá este ferir o equilíbrio econômico-
fi nanceiro da lavoura desenvolvida pelo produtor.

O parágrafo excepciona do regime das limitações do inciso I do caput 
do art. 10 (mas não do estatuto geral do art. 9o.) as novas lavouras conduzidas 
por produtores que detenham a posse ou o domínio de propriedades rurais 
com área igual ou maior do que quatro módulos fi scais, de acordo com o es-
tabelecido na Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, quando desti nadas à 
produção de cana de açúcar para fi ns de processamento industrial. Neste caso, 
o produtor fi ca sujeito à autorização, mas os royalti es eventualmente devidos 
não poderão “ferir o equilíbrio econômico-fi nanceiro da lavoura desenvolvida 
pelo produtor”.

Assim, impossível para o ti tular dos direitos cobrar preço uniforme, 
preço “de mercado”, ou com base em eventual custo do desenvolvimento da 
tecnologia. O preço é, em qualquer hipótese, limitado pela equação fi nanceira 
que viabilize economicamente a produção - e entenda-se, não a produção em 
geral, mas a do produtor específi co. Excessivo, e sujeito às regras de abuso do 
poder econômico, será o royalty cobrado em violação de tais regras, e o órgão 
competente, para evitar a perpetuação do abuso, poderá liminarmente tomar 
as medidas que assegurem a produção, enquanto se efetuem os cálculos rela-
ti vos ao royalty devido.

A lei previu uma isenção temporária desta regra excepcional, para os 
produtores que, comprovadamente, tenham iniciado, antes da data de pro-
mulgação da LPC, processo de multi plicação, para uso próprio, de culti var que 
venha a ser protegida.



59

propriedade intelectualpropriedade intelectual

As característi cas dos diferentes mercados, assim como os dados 
agrotécnicos dos diferentes culti vares, levam as várias legislações nacionais 
a darem proteção diferenciada aos ti pos biológicos diversos. Na hipótese, po-
rém, o casuísmo parece evidente, e portanto de difí cil compati bilidade com os 
parâmetros consti tucionais.

A base consti tucional do presente dispositi vo é a cláusula fi nal do art. 
5o., XXIX da Carta de 1988, no que condiciona o direito de propriedade das 
criações industriais aos fi ns sociais, assim como ao desenvolvimento econô-
mico e tecnológico.

Violação aos direitos privati vos de culti var

Tomemos s exemplo inicial da violação de patentes. Neste capítulo da 
propriedade intelectual, disti nguem-se:

A infração direta, quando o teor das reivindicações como expressas 
é infringido;

A infração por equivalência, quando, não obstante não haja infração 
literal, o ato apontado como infringente é funcionalmente equiva-
lente ao reivindicado106.

A infração por contribuição, ou aquela em que se atribuem efeitos 
comparáveis à de infração em desfavor daquele que, segundo os 
parâmetros legais, contribui para que a infração ocorra, sem efeti -
vamente violar a patente seja diretamente, seja por equivalência107.

Tais modalidades não encontram eco na LPC. Viola o direito quem 
prati ca, sem autorização do ti tular, qualquer dos direitos privati vos conti dos 
na lei específi ca.

106 “E é justamente esse o caminho trilhado pela doutrina das equivalências, que se desti na à proteção 
da ideia essencial do invento - o princípio básico por ela ensinado, tanto que o art. 186 da Lei 9.279/1996 
dispõe que a contrafação pode ser caracterizada ainda que a violação não ati nja todas as reivindicações da 
patente ou se restrinja à uti lização dos meios equivalentes ao objeto da patente.(..) Alcançada esta consta-
tação pela equivalência óbvia, tem-se como prescindível a adoção do teste da tríplice identi dade (os inven-
tos comparados realizam): 1. Substancialmente a mesma função; 2. Substancialmente da mesma forma; 
e 3. Produzem substancialmente o mesmo resultado), conforme se nota do comentário de Denis Borges 
Barbosa”. TJRS, Apelação Cível nº. 70022424089, Quinta Câmara Cível, Relator: Des. Leo Lima, julgado em 
30.7.2008,

107 Vide BARBOSA, Denis Borges, Uma nota sobre chamada “infração por contribuição”: a responsabi-
lidade de terceiros em infração de patentes (2011), encontrado em htt p://www.denisbarbosa.addr.com/
arquivos/200/propriedade/contributory.pdf
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Não há infração por equivalência, pois a solução técnica aplicada a 
um específi co elemento vegetal não consti tui uma função abstrata, como as 
que são objeto da doutrina de equivalência, mas uma função aplicada a um 
elemento vegetal singular108.

De outro lado, não se encontra na legislação qualquer dispositi vo es-
pecial que consti tua infração por contribuição.

Assim, a violação na LPC se perfaz pela práti ca não autorizada dos 
atos privati vos; e quem infringe é aquele que práti ca tais atos.

Vem aqui uma importantí ssima disti nção. A práti ca dos atos é vio-
lação, e carece de interdição, sem considerar qualquer elemento subjeti vo 
do infrator. Cabe aqui o que dissemos em nossos Comentários ao art. 42 da 
9.279/96:

Os ti pos deste arti go são regras incondicionadas de exclusão. Os atos 
listados são preceitos de interdição que não estão, como tais, condicionados 
a qualquer elemento subjeti vo ou condições especiais dos terceiros colhidos 
pela vedação. A concorrência de terceiros, independente de qualquer des-
lealdade, culpa, dolo ou mesmo ciência, é interdita. Aqui não se tem qualquer 
caso de concorrência desleal, mas interdita.

As vedações decorrentes do preceito penal não serão jamais de res-
ponsabilidade objeti va; dependem para a cominação do ti po do elemento 
dolo. Não aqui. A responsabilidade civil pela infração também não está livre 
do elemento subjeti vo perti nente e dos demais pressupostos da resti tuição 
patrimonial. Aqui não. Há interdição, com ou sem responsabilidade civil 109.

108 No entanto, para apuração de infração, podem-se levar em conta “que a proteção de variedades 
vegetais diz respeito a matéria viva, cuja expressão concreta depende de vários fatores, tais como o culti vo 
da planta-mãe, a qualidade das mudas uti lizadas, data de poda, a uti lização de fungicidas e inseti cidas, 
substratos, adubação e quanti dade de água, a temperatura e exposição à luz. Este é justi fi cati va para reco-
nhecer um âmbito de tolerância, além da identi dade” (“that plant variety protecti on concerns living matt er 
the concrete expression of which depends on various factors such as the culti vati on of the mother plant, 
quality of the used cutti  ngs, pruning date, uti lisati on of fungicides and insecti cides, substratum, quanti ty 
of manuring and water, temperature and light exposure. This is justi fi cati on for acknowledging a scope of 
tolerance in additi on to identi ty.” Suprema Corte Federal da Alemanha, Decisão de 23/4/2009– Xa ZR 14/07 
– Lemon Symphony, reportada na UPOV Gazett e, no. 103, p. 140-143.

109 GAMA CERQUEIRA, João da (Autor); BARBOSA, Denis Borges e SILVEIRA, Newton (anotadores). Trata-
do da Propriedade Industrial - Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. vol. II, p. 665, quanto à pretensão negató-
ria: “Não importa, nesta ação, indagar se o réu agiu de boa ou de má-fé, nem se pretende possuir qualquer 
direito sobre a invenção. A ação independe, também, da prova de prejuízo”.
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A disti nção é que, se a interdição é abstrata110, a responsabilidade civil 
dependerá sim do elemento subjeti vo. Note-se o que prescreve a doutrina 
comparada quanto à violação de culti vares:

Em contraste com o que ocorre quanto à proibitória, o mero estabe-
lecimento de o fato de que alguém infringiu um direito comunitário de prote-
ção não é uma razão sufi ciente para cobrar danos. Ao contrário, para estabe-
lecer a obrigação de pagar uma indenização, deve ser também demonstrado 
a existência do pressuposto subjeti vo da responsabilidade, ou seja, intenção 
ou negligência (arti go 94 (2)).

O princípio de conduta responsável prevê que o usuário não será one-
rado com riscos de responsabilidade complexos. Independentemente do grau 
em de cuidado que alguém tome, não se pode evitar com 100 por cento de 
certeza que se esteja incorrendo em violação dos direitos de propriedade in-
telectual, especialmente se levar em conta as difi culdades de levantar quais 
são os direitos de terceiros, e ainda considerando a difi culdade de defi nir o 
âmbito de proteção.

As ati vidades das empresas seriam muito restritas se o infrator fos-
se sempre sobrecarregado com todo o risco de responsabilidade por causa 
da violação de propriedade intelectual, apesar de ter previamente verifi cado 
a situação dos direitos de propriedade intelectual despendendo para isso os 
esforços razoáveis 111.

110 (...) A condição de terceiro de boa-fé da ré - segundo as suas alegações, a aquisição foi realizada sem o 
intuito de cometer o ato ilícito, mediante engano do seu preposto no ato da importação - é completamente 
indiferente para o acolhimento da demanda. O que importa é a contrafação e o impedimento da comercia-
lização de produtos não licenciados no Brasil. Quanto muito, a indagação poderia ter alguma perti nência 
para efeito de indenização, não deferida, no entanto, em primeiro grau.” TJPR, AC 735.681-8, Décima Câ-
mara Cível do Tribunal de Justi ça do Paraná, por unanimidade, J.C. Albino Jacomel Guérios, 16 de junho de 
2011.

111 “Liable conduct - In contrast to the injuncti on claim, the mere establishing of the fact that someone 
has infringed a Community plant variety right is not a suffi  cient ground for damages. Instead, to establish an 
obligati on to pay damages, subjecti ve liable conduct must be shown as well, ie intenti on or negligence (Arti -
cle 94(2)). The principle of liable conduct provides that the user will not be burdened with complex liability 
risks. Regardless of the extent to which eff orts of care are made, an infringement of intellectual property 
rights can never be excluded with 100 per cent certainty, parti cularly noti ng the restricted research capabi-
liti es of third parti es’ rights as well as the diffi  cult defi niti on of the scope of protecti on. Business acti viti es 
would be considerably restricted if an infringer was always burdened with the full risk of liability because of 
intellectual property right infringement, despite having previously checked the situati on regarding intellec-
tual property rights with eff orts to be regarded as reasonable.” WURTENBERGER; Gert; KOOIJ, Paul Van Der 
; KIEWIET, Bart ; EKVAD, Marti n. European Community Plant Variety Protecti on. Ed. Oxford. 2009. New York 
. p. 179 - 7.30
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Outra discussão, claramente diversa, é a da necessidade de prova de 
prejuízo. Voltaremos a ela adiante. Mas, antes de imputar prejuízo efeti vo ou 
fi cto, material ou moral, será necessário anteriormente precisar se o ato in-
fringente reunião as condições subjeti vas indispensáveis a atribuir ao comiten-
te o dever de reparar.

Migremos, agora, para a questão da prova. A infringência deve ser 
provada, tendo a autora a responsabilidade da prova; não há, como em alguns 
casos de violação de patentes, inversão do ônus112.

Igualmente é infração dos direitos de culti var o uso não autorizado 
da denominação escolhida para designar o objeto de proteção, em situação 
equivalente à violação de marca113.

O LOCUS E O TEMPO DA INFRAÇÃO

A infração se dá quando e onde se prati ca um ato não autorizado. 
Pela defi nição do art. 5º, porém, a infração não se esgota neste momento e 
local, aplicando-se quanto ao corpus mysti cum, o art. 1.228 do CC114.

Como já se afi rmou, ao contrário do que ocorre em certas violações 
de patentes, não há reversão do ônus da prova em culti var. Quem alega a 
violação terá de prova-la. Por si só, uma fl oresta plantada não é prova de vio-
lação; mas a autorização do ti tular para a circulação do material propagati vo 
– formal ou tácita – presume algum ti po de comprovação, pois de contrário 
imporia prova negati va ao autor da alegação.

Quanto a isso, vide nosso Tratado, vol. II:

[ 13 ] § 2. 6. - Poderes do ti tular - a noção de “consenti mento”

Crucial, em todo contexto do conteúdo da exclusividade dos direitos 
da propriedade industrial, é a noção de consenti mento do ti tular. Muito em-
bora esteja claro o intuito de se exigir uma autorização do ti tular, cabe aqui 

112 “Inexisti ndo nos autos prova cabal de pirataria de sementes de propriedade intelectual da agravante 
ti tular dos direitos melhoristas de vários ti pos de sementes de soja não há acolher as pretensões cominató-
ria e indenizatória ou mesmo reconhecer qualquer violação à lei de proteção de culti vares.” (TJMS Agravo 
Regimental em Embargos de Declaração em Apelação Cível 2006.004025-3/0002-01, 2ª Turma Cível, Rel. 
Desª. Tânia Garcia Freitas Borges, julg. 30.06.2009). “Não havendo prova da pirataria de sementes, não 
há como acolher as pretensões cominatória e indenizatória, especialmente quando, analisando a defe-
sa em seu conjunto, não se pode falar da alegada confi ssão ou presunção fi cta.” (TJMS - Apelação Cível 
2006.0005200-4/0000-00, 2ª Turma Cível, Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran, julg. 22.08.2006). “Não ha-
vendo prova da contrafação de sementes, não há como acolher a pretensão da autora.” TJPR, AC 633134-4, 
10ª Câmara Cível,Des. Arquelau Araujo Ribas, 22/07/2010

113 A LPC não contém disposição específi ca nesse senti do. 

114 Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do 
poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
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a aplicação precisa dos critérios de interpretação impostos necessariamente 
pelo modelo consti tucional brasileiro, remetendo-se o leitor para o segundo 
capítulo deste livro, na seção perti nente à interpretação das normas de pro-
priedade intelectual.

Tais parâmetros, em brevidade perfurante, são os de Carlos Maximi-
liano:

“o monopólio deve ser plenamente provado, não se presume; e nos 
casos duvidosos, quando aplicados os processo de Hermenêuti ca, a verdade 
não ressalta níti da, interpreta-se o instrumento de outorga ofi cial contra o 
benefi ciado e a favor do Governo e do público”115.

A patente e exercício de seus direitos – o consenti mento - se interpre-
tam sempre a favor do público, e não do ti tular.

Consenti mento será tanto o expresso, quanto o tácito, valendo cla-
ramente o dito qui tacet videtur consenti re si loqui debuisset ac potuisset. No 
caso, existe o dever de expressar a vedação, por todos os meios possíveis, não 
se aplicando quanto aos produtos colocados correntemente em circulação 
uma presunção de que eles possam estar sob restrição de patente. O que a 
lei e as convenções internacionais precisam é que não existe requisito formal 
de indicação de patente para se exercer o direito – mas isso não cria para o 
consumidor ou empresário em geral o dever de consultar no INPI a vigência 
e aplicabilidade de todos direitos de patentes aplicáveis às mínimas engrena-
gens do seu relógio de pulso.

Assim, objeti vamente, há que se supor que o ti tular sempre consente 
na uti lização econômica do invento, pois tal uti lização é conforme com os fi ns 
naturais da produção para o mercado. Em suma, se o ti tular optar por não 
expressar sua negati va de consenti mento de forma ostensiva e efi caz – não 
fi cará privado do seu direito, nem do exercício de seu direito, mas não poderá 
exercê-lo contra quem não ti nha dever legal de presumir falta de consenti -
mento no contexto fáti co e consti tucional onde o livre fl uxo de bens e serviços 
é presumido – em parti cular sob as regras da OMC.

 De outro lado, do ponto de vista subjeti vo, não se há que presumir 
que cada terceiro tenha agido em culpa ao uti lizar-se economicamente do 
invento. Se o ti tular, ou terceiros que por ele agem – inclusive licenciados -, 
deixou de tomar todas as precauções para expressar a negati va de consen-
ti mento, é natural que cada um presuma o livre fl uxo de bens e serviços na 

115 Carlos Maximiliano, Hermenêuti ca e Aplicação do Direito, 1980, p. 232
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economia. Se todo o contexto justi fi ca mesmo a aparência de consenti men-
to – como a aquisição de licenciado que não poderia vender – não cabe ao 
terceiro adquirente o dever de inspecionar o teor exato da licença e os livros 
de registro de fabricação que indiquem o eventual excesso no número dos 
produtos permiti dos na licença.

O que se tem de reiterar é que infração e responsabilidade civil são 
duas coisas diversas. A falta de consenti mento objeti vamente leva à infração, 
mas não necessariamente à responsabilidade. O remédio da infração é a proi-
bitória, mas a reparação presume a soma dos pressupostos legais para que 
haja o dever de resti tuição.

Há, como afi rmado no texto citado, um dever de manifestar a proi-
bição, pois no mundo econômico, a proibição de circulação é excepcional e 
não presumida. O art. 1º, IV da CF88 consagra a liberdade de empreender, e a 
restrição dessa liberdade é excepcional.

METODOLOGIA DE APURAÇÃO DE VIOLAÇÃO

Como já indicamos, o deferimento de um registro de culti var deve 
ser precedido da publicação pela União do rol de descritores mínimos. Esse 
documento indica a metodologia de apuração dos critérios de Disti nti vidade, 
Estabilidade e Homogeneidade. No caso específi co do documento aplicável à 
espécie em questão, o documento ainda inclui instruções de preenchimento 
da tabela de descritores, e a necessária tabela de descritores de eucaliptos.

Os critérios de estabilidade e homogeneidade, essenciais para a con-
cessão do registro, são neutros quanto à apuração de violação116. No entan-
to, os descritores mínimos, como publicados, estabelecem o campo onde se 
estabelecerá a novidade e a margem mínima de descritores, que são cruciais 
para se defi nir a possível violação.

Com efeito, ao estabelecer as “diferenças entre as culti vares mais pa-
recidas e a culti var apresentada”, como exige a normati va, o depositante do 
pedido de registro indica aquilo que consti tui o objeto diferencial de sua cria-
ção. Evidentemente, a culti var mais parecida (entenda-se, não visualmente, 
mas no tocante ao critério agrotécnico relevante) estará excluída da proteção: 
ela é anterioridade, restando no estodo da técnica – seja em domínio público, 
ou de ti tularidade alheia.

O que se protege é apenas aquilo que na culti var apresentada se dis-

116 Embora relevantes para uma defesa de nulidade. Quanto ao critério de homogeneidade, vide acima a 
margem de tolerância para apuração de infração indicada no caso alemão Lemon Symphony. 
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ti nguir das culti vares parecidas. Esse é objeto novo e dotado de contributo 
mínimo. É o que é protegido, e é o que é suscetí vel de violação. Não é a planta 
toda; ao contrário, só se infringe o que foi protegido como exclusivo, e só o é 
aquele elemento novo e disti nti vo que se separa do estado da técnica.

Ocorre exatamente o mesmo com uma patente. Não é o equipamen-
to todo que é protegido pela patente, mas apenas aquilo que, nele, seja novo 
e tenha ati vidade inventi va.

Quanto ao mérito, cabe destacar inicialmente o que dispõe o arti go 
41 da Lei n° 9.279/96: “Art. 41. A extensão da proteção conferida pela paten-
te será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no 
relatório descriti vo e dos desenhos”. Assim, pode-se concluir que o privilégio 
decorrente da patente está limitado, objeti vamente, pelas reivindicações que 
integram o pedido, sendo que a exclusividade de uso refere-se apenas à tec-
nologia mencionada, e não a qualquer outra. No caso em apreço, a carta pa-
tente concedida ao recorrente lhe garante, pelo período de vinte anos, o uso 
exclusivo do método para restauração de componentes plásti cos automoti vos 
em geral, tal qual descrito a fl s. 31. Todavia, cabe destacar que tal privilégio 
não garante à autora-apelante o direito exclusivo de restaurar componentes 
plásti cos automoti vos, mas tão somente o direito de fazê-lo através do méto-
do apresentado, desde que não haja contrafação da ideia inventi va. (...).

Portanto, o privilégio concedido à recorrente não tem o condão de 
impedir todo e qualquer processo de lixamento e colagem de peças plásti cas 
automoti vas, mas apenas aqueles que se uti lizam da técnica por ela desenvol-
vida. É a chamada patente de processo que, na lição de Denis Borges Barbosa, 
“dá a exclusividade do uso dos meios protegidos na produção do resultado 
assinalado - mas não dá, necessariamente, a exclusividade sobre o resultado, 
desde que ele possa ser gerado por outro processo” (in “Uma Introdução à 
Propriedade Intelectual, Editora Lúmen Júris, 2a ed., 2003, p. 390).

Ressalte-se que, ao contrário do que sustenta a recorrente, não é toda 
e qualquer fase prevista no procedimento descrito em suas reivindicações que 
está abarcada pela proteção da patente, posto que tal entendimento impli-
caria no absurdo de se conceber que todo aquele que se propusesse a lixar 
peças plásti cas automoti vas para a reti rada de pequenos defeitos (“primeira 
fase” - quadro de fl s. 03/04) precisaria obter um contrato de licença da auto-
ra-apelante.” TJSP, Apelação com Revisão - n° 994.02.017108-0, 5ª. Câmara 
de Direito Privado do Tribunal de Justi ça de São Paulo, Des. Erickson Gavazza 
Marques, 18 de agosto de 2010.
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É um dos erros mais canhestros e indesculpáveis em alegar violação 
do todo, quando apenas o novo e inventi vo merece tutela:

O art. 41 da LRP estabelece que “a extensão da proteção conferida 
pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com 
base no relatório descriti vo e nos desenhos”.

Oportuna a lição de Douglas Gabriel Domingues: “Gama Cerqueira, 
nos idos de quarenta, asseverava: ‘O valor e a sorte do privilégio dependem 
das reivindicações que um escritor considera como a alma da patente. As rei-
vindicações fi xam o objeto da invenção e consti tuem a media do direito do in-
ventor, tudo gira em torno delas. A investi gação da novidade no exame prévio, 
as oposições aos pedidos de patente, as ações contra os infratores do privilé-
gio, as questões relati vas à validade da patente, tudo se concentra nos pontos 
característi cos reivindicados pelo inventor. A interpretação do privilégio ci-
fra-se nas reivindicações, tal como constam do processo, dos laudos técnicos 
e do despacho de concessão do privilégio. A descrição e o desenho podem 
esclarecer as reivindicações, mas não suprem a sua defi ciência, a suas falhas 
e omissões. O que consta da descrição, se não constar das reivindicações, é 
como se não existi sse. Ao contrário, o que delas constar prevalece, embora 
não conste da descrição” (Comentários à Lei da Propriedade Industrial, Dou-
glas Gabriel Domingues, Editora Forense, p. 92).

O Ato Normati vo 127/97 do INPI, no tópico 15.1.3.2.1, que trata das 
reivindicações independentes, esti pula na alínea “d” que “as reivindicações 
independentes devem, quando necessário, conter, entre a sua parte inicial e 
a expressão ‘caracterizado por’, um preâmbulo explicitando as característi cas 
essenciais à defi nição da matéria reivindicada e já compreendidas pelo estado 
da técnica” (Op. c/f., p. 94). A prova técnica deixou de estudar os processos 
de produção patenteados, segundo o que fora reivindicado e acima do estado 
da técnica, em comparação com os processos de produção da empresa G-Tec, 
a fi m de que se pudesse demonstrar de forma rigorosa a necessária corres-
pondência apta a confi rmara suposta violação do direito que seria objeto de 
tutela.

Observa-se que o perito ao ser questi onado se “levou em conside-
ração os métodos já conhecidos por ocasião dos depósitos de patente, bem 
como o padrão da técnica na época em questão1’, respondeu que “não se tra-
ta do objeti vo do trabalho” (f. 3905 do 17° v. da cautelar, apenso ao 2o da prin-
cipal). Ora, mas sem a identi fi cação do que já está no estado da técnica não 
há como se saber com o devido grau de certeza o que fere ou não o privilégio 
protegido que justamente se encontra na reivindicação e após a expressão 
“caracterizado por”.



67

propriedade intelectualpropriedade intelectual

Nas últi mas informações complementares do perito (f. 3938/3967 do 
17° v. da cautelar), quanto à PI 8904813-0 ele torna à carga para tentar defi nir 
a total similitude do processo pelo produto fi nal, mas não sendo o produto 
protegido e sim o processo, não há como admiti r tal apreciação, porque ina-
fastável genericamente a possibilidade de que procedimentos disti ntos ati n-
jam produtos semelhantes ou mesmo idênti cos.” TJSP, AC 994.05.049985-7, 
5* Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justi ça de São Paulo, Des. James 
Siano, 06 de outubro de 2010.

 Ora, é erro igualmente canhestro comparar culti vares em seu todo 
para apurar similitude e violação, não considerando que o elemento diferen-
cial é o único local onde se apura a exclusividade. Ao requerer a proteção, o 
obtentor tem necessariamente que apontar os culti vares no estado da técnica 
(protegidos ou em domínio público) que sejam mais próximos, e qual a dife-
rença. Esse elemento, tal como constante da descrição da culti var, é o equi-
valente às reivindicações de uma patente, como sendo o locus da proteção117.

Por exemplo, num notável caso australiano, a disti nção perti nente se-
ria o seguinte:

3 Em 30 de setembro de 1996, o recorrente pediu para direitos de 
criadores de plantas (“PBR”) sob legislação própria (“o PBRA”) para a varie-
dade de Sir Walter. A forma de aplicação revelou que a variedade mais seme-
lhante de grama é Shademaster. As característi cas que tornam a Sir Walter 
disti nto do Shademaster foram mencionados no pedido da seguinte forma.

“Esta variedade ‘Walter’ difere em

1. É menos tolerante à sombra do que o ‘Shademaster’.

2. Ele produz menos palha de ‘Shademaster’ ou outras variedades, 
como ST85 ou variedade Comum.

3. Diferenças de cores para ser descrito usando RHS Padrões.

4. Crescimento mais ati vo no inverno do que o ‘Shademaster’ ou ou-
tras variedades.”118

117 “The Supreme Court held that the offi  cial descripti on of a Community plant variety right is equivalent 
to the claims of a patent, and in its current state has to be applied by the infringement court.” The Bardehle 
Pagenberg IP Report 2009/V, htt p://www.bardehle.com/uploads/fi les/IP_Report_2009_V.pdf, p. 20.

118 Caso australiano, Buchanan Turf Supplies Pty Limited v Premier Turf Supplies Pty Ltd [2003] FCA 230 
(25 March 2003: “3. 0n September 1996 the applicant applied for plant breeders rights (“PBR”) under the 
Plant Breeders Rights Act 1994 (Cth) (“the PBRA”) for the variety of Sir Walter. The form of applicati on dis-
closed that the most similar variety of grass is Shademaster. The characteristi cs which make Sir Walter dis-
ti nct from Shademaster were stated in the applicati on as follows: “This variety `Walter’ diff ers in 1. It is less 
shade tolerant than `Shademaster’. 2. It produces less thatch than `Shademaster’ or other varieti es such 
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Nessas disti nções – e só nelas – está a exclusividade. É nisso e não na 
grama – ou em gramas em geral – que se apura a violação. Assim, se se com-
param grama e grama, as disti nções estarão em elementos mínimos, como a 
cor de cabelo ou o cacheado entre pessoas.

Para isso, a uti lização de exame de DNA sem o elevado grau de apro-
ximação que é exigível pode ser enganosa e por vezes processualmente re-
pulsiva119. Com efeito, para efeitos dessa mensuração a disti nção entre um 
chipanzé e este autor é inferior a 1%120. Entre espécimes de homo sapiens, a 
diferença genéti ca é inferior a 99.99%121. Suscitar similitudes de 99,4 ou 5 para 
disti nguir espécimes da mesma variedade (que é na hierarquia taxonômica de 
um nível inferior ao da espécie, vide nota 25) é evidentemente falacioso.

O decoro probatório, assim, vai exigir um grau analíti co no tocante 
aos marcadores genéti cos muito mais preciso. Paralelo ao que ocorre com o 
fi ngerprinti ng uti lizado nos testes de DNA para reconhecimento de espécimes 
de homo sapiens, ainda que não exatamente igual, é em graus de proximidade 
muito maiores do que a simples assimilação de DNA de espécies que se tem 
de levar em conta. Assim é que o próprio livro do SNPC que afi rma:

Ainda que não tenham caráter decisivo, os perfi s genéti cos (“fi nger-
printi ng”) de culti vares, obti dos por meio de marcadores, podem ser anexa-
dos ao pedido de proteção pelos obtentores para fi ns de caracterização de 
culti vares. Um exemplo são as diretrizes para testes de disti nguibilidade, ho-
mogeneidade e estabilidade (DHE) para eucalipto, que devido ao uso de clona-
gem para propagação dos materiais comerciais, traz no item VIII, Informações 
Adicionais, a indicação de 25 microssatélites internacionalmente referenda-
dos, com boa acurácia para informar o perfi l genéti co das culti vares122.

Mais ainda, não é relevante que haja aproximações ou distâncias ge-
néricas entre espécimes: o elemento a ser indicado como infringente através 
de marcadores genéti cos ou outro método é apenas e exclusivamente o ele-
mento diferencial, novo e disti nti vo, que é peculiar àquela variedade em face 

as ST85 or Common. 3. Colour diff erences to be described using R.H.S. Standards. 4. More acti ve winter 
growth than `Shademaster’ or other varieti es.” Encontrado em htt p://www.austlii.edu.au/cgi-bin/sinodisp/
au/cases/cth/federal_ct/2003/230.html?stem=0&synonyms=0&query=ti tle%20(%20%22buc*%22%20), 
visitado em 21/2/2014.

119  Vide Use of DNA as reference samples of protected varieti es in Brazil, Doc. UPOV BMT/13/28, de 8 de 
dezembro de 2011, encontrado em htt p://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/en/bmt_13/bmt_13_28.pdf, 
visitado em 21/2/2014.

120 Vide a Revista Science, em htt p://news.sciencemag.org/plants-animals/2012/06/bonobos-join-
chimps-closest-human-relati ves, visitada em 4/2/2014. 

121  htt p://en.wikipedia.org/wiki/Geneti c_fi ngerprinti ng, visitada em 10/2/2014.

122 AVIANI et alii, p. 155. 
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do estado da técnica – e das demais variedades. Qualquer outra disti nção, 
ainda que travesti da de ciência, é igualmente falaciosa.

Entenda-se: a infração de culti var não é igual à infração de marca, 
na qual as parecenças podem enganar o público, e se repele o engano a olho 
nu; só se pode infringir o que é exclusivo, e o exclusivo é apenas o novo e o 
disti nti vo.

CONSEQUÊNCIAS DA VIOLAÇÃO.

A consequência direta e incondicional da violação é o jus prohibendi. 
Como se lê em nosso Tratado, vol., Cap. I,

[ 6 ] § 6. 1. - Por uma visão imparcial das perdas e danos em Proprie-
dade Industrial

(...) Esse poder de exclusão independe de qualquer dano, lesão, culpa, 
boa ou má fé 123, e se exerce contra todas pessoas sem exceção. Assim, o ti -
tular desses direitos tem direito, incondicionalmente, à prestação estatal que 
imponha coati vamente a qualquer pessoa a obrigação de não-fazer (não usar 
o nome empresarial). No nosso sistema jurídico, isso implica em um comando 
judicial sob sanção de uma astreinte. Como ocorre com toda e qualquer obri-
gação de não fazer 124.

Sendo esse o remédio primeiro à violação de exclusiva, a recomposição 
patrimonial, são secundárias - e devem ser assim tratadas -, a reparação do even-
tual e excepcionalíssimo dano moral, assim como todas as outras formas de repa-
rar os efeitos de uma infração da exclusiva 125.

123 [Nota do original] “the “heart of [a patentee’s] legal monopoly is the right to invoke the State’s power 
to prevent others from uti lizing his discovery without his consent”. Zenith Radio Corp. v. Hazelti ne Research, 
Inc., 395 U.S. 100, 135 (1969). “[E]xclusion may be said to have been of the very essence of the right con-
ferred by the patent, as it is the privilege of any owner of property to use or not use it, without questi on of 
moti ve”. Conti nental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co., 210 U.S. 405, 429 (1908).

124 [Nota do original] A tutela ou decisão fi nal que deferir uma cominação para evitar a conti nuação do 
ilícito, em matéria de propriedade intelectual, não pode usar parâmetros menos restritos do que os empre-
gados para proteger os demais objetos de direito, como notou a Suprema Corte Americana, em eBay, Inc. v. 
MercExchange, L.L.C., 126 S. Ct. 733 (2005) e o STJ no REsp 685560/RS. Vide, quanto ao efeito econômico 
da astreinte, Lemley, Mark A. and Weiser, Phil, “Should Property or Liability Rules Govern Informati on?” . 
Texas Law Review, Vol. 85, p. 783, 2007 Available at SSRN: htt p://ssrn.com/abstract=977778.

125 [Nota do original] Concordando com a primazia do remédio dissuatório, vide a análise de ANDRIGHI, 
Ministra Fáti ma Nancy nos Anais do XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual,2006 , p.86-87, 
ressaltando a importância do Art. 209 da Lei 9.279/98: “ § 1º. Poderá o juiz, nos autos da própria ação, 
para evitar dano irreparável ou de difí cil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de 
ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garan-
ti a fi dejussória”. É o que confi rma PEREIRA, Luis Fernando, Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial: 
aspectos processuais da Lei 9.279/96, RT, 2006, p. 24-28. . Note-se que essa subsidiaridade é tanto lógica 
quanto real. Segundo SANTOS, Celso Araújo, Crítérios para a fi xação da indenização em caso de uso indevi-
do de marca, Monografi a de Graduação, Faculdade de Direito da USP, 2008, p. 34, em apenas um terço dos 
processos de infração de marcas em que se postula indenização, essas terminaram por ser fi xadas
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O não exercício da tutela proibitória, quando o ti tular do direito tem ci-
ência da infração, o sujeita ao princípio do dever de minorar o dano 126; especial-
mente quando o infrator se benefi cia da sua própria boa fé, o não uso do interdito 
na primeira hipótese possível sujeita o ti tular aos efeitos da supressio 127. Essas 
são algumas das consequências da subsidiaridade da recomposição patrimonial 
ou ressarcimento em face da astreinte.

Em suma, o interesse jurídico essencial é o da abstenção de usar o nome 
empresarial (ou outra exclusiva industrial) do ti tular. Só quando não é efeti vamen-
te possível o interdito, ou já não o é mais, acorrem os remédios supleti vos, dos 
quais a recomposição patrimonial é a mais evidente 128.

Ao contrário do que ocorre coma Lei 9.279/96, a LPC não estabelece mé-
todos alternati vos de determinar o dano indenizável, apenas indicando, no art. 
37, que o responsável (quando existe responsabilidade...) perante o ti tular “fi ca 
obrigado a indenizá-lo, em valores a serem determinados em regulamento”.

O art. 33 do Decreto n° 2.366/97 dispõe que.

126 [Nota do original] Este princípio geral de direito, que encontra sua expressão normati va no art. 620 do 
CPC, pode ser descrito como um dever geral de contenção de meios em face a fi ns. Como descreve ROSEN-
VALD, Nelson. Direito das obrigações. 2. ed. Rio de Janeiro: Impetus. p. 13. “de maneira que o cumprimento 
se faça da maneira mais sati sfati va ao credor e menos onerosa ao devedor”.

127 Nota do original] Apelação Cível Nº 70007665250, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justi ça 
do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo/ Julgado em 17/02/2004. EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIÇO 
PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO PELO USUÁRIO E A 
CONCESSIONÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. LIMITAÇÃO 
DO EXERCÍCIO DO DIREITO SUBJETIVO. SUPPRESSIO. JUROS. TERMO INICIAL. 1. A supressio consti tui-se em 
limitação ao exercício de direito subjeti vo que paralisa a pretensão em razão do princípio da boa-fé objeti va. 
Para sua confi guração, exige-se (I) decurso de prazo sem exercício do direito com indícios objeti vos de que 
o direito não mais seria exercido e (II) desequilíbrio, pela ação do tempo, entre o benefí cio do credor e o 
prejuízo do devedor. Lição de Menezes Cordeiro [...].

128 [Nota do original] Sobre a responsabilidade civil no âmbito da Propriedade Intelectual, vide geral-
mente ESPÍN, Pascual Marti nez. El Daño Moral Contractual em la ley de propriedad intelectual. Madrid: 
Tecnos, 1996, p. 60. PIMENTA, Eduardo; PIMENTA, Rui Caldas. Dos crimes contra a propriedade intelectual. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, 2ª edição, p. 323. GOYANES, Marcelo. Tópicos em Proprie-
dade Intelectual – Marcas, direitos autorais, designs e pirataria. A caracterização do dever de indenizar por 
violação à propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 77. RADER, Randall R. A indenização 
por violação aos direitos de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, Anais de 2006, p. 83. 
ANDRADE, André Gustavo Corrêa de. Indenização Puniti va. Rio de Janeiro: Revista da ABPI nº. 85, novembro 
e dezembro de 2006, p. 55. GOLDSCHEIDER, Robert. O emprego de royalti es razoáveis como medida de in-
denização em arbitragem e outros procedimentos alternati vos de resolução de disputas sobre propriedade 
intelectual. Rio de Janeiro: Revista da ABPI nº. 24, setembro e outubro de 1996, p. 18. RESOLUÇÃO DA ABPI. 
Indenizações pelas infrações aos direitos de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Revista da ABPI nº. 45, 
março e abril de 2003, p. 53. FEKETE, Elisabeth Kasznar. Reparação do dano moral causado por condutas 
lesivas a direitos de propriedade industrial: ti pologia, fundamentos jurídicos e evolução. Rio de Janeiro: Re-
vista da ABPI nº. 35, julho e agosto de 1998, p. 3. FABBRI JUNIOR, Helio. Responsabilidade civil: dano moral 
oriundo das relações concorrenciais. Rio de Janeiro: Revista da ABPI nº. 12, julho a outubro de 1994, p. 114. 
SANTOS, Celso Araújo, Crítérios para a fi xação da indenização em caso de uso indevido de marca, Monogra-
fi a de Graduação, Faculdade de Direito da USP, 2008, SOUZA, Sylvio Capanema. A efeti vidade dos direitos 
de propriedade intelectual perante os tribunais: indenização em matéria de propriedade intelectual. Rio de 
Janeiro: Revista da ABPI, Anais de 2007, p. 18.
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“Para os efeitos da indenização prevista no art. 37 da Lei n° 9.456, de 
1997, a remuneração do ti tular será calculada com base nos preços de merca-
do para espécie, prati cados à época da constatação da infração, sem prejuízo 
dos acréscimos legais cabíveis.”

Verdade é que, assim aplicada, a diretriz pode ser abusiva e atenta-
tória ao devido processo legal. O preço de mercado será um parâmetro, mas 
se a resti tuição compreender todo o preço de mercado, sem levar em conta 
custos de produção, etc., ocorreria um enriquecimento sem causa do ti tular 
do direito.

Assim, pareceria razoável aplicar, por integração, os parâmetros do 
art. 210 da Lei 9.279/96129.

 I - os benefí cios que o prejudicado teria auferido se a violação não 
ti vesse ocorrido; ou

 II - os benefí cios que foram auferidos pelo autor da violação do di-
reito; ou

 III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao ti tular do 
direito violado pela concessão de uma licença que lhe permiti sse legalmente 
explorar o bem.

Como dissemos em nosso Tratado, loc. cit., sobre esse método, cha-
mado Ariston130:

Tal método trinitário estabelece uma regra de indenização compre-
endendo tanto o danum emergens (as perdas sofridas) quanto o damnum ces-
sans (inciso I), um critério de enriquecimento sem causa – enriquecimento po-
siti vo ou negati vo (o item II) e o critério suplementar de um hipotéti co ganho 
resultante do jus fruendi 131.

Quanto ao primeiro critério, assim dissemos:

[ 6 ] § 6. 17. - Pressupostos legais da indenização

A regra geral da composição de danos é a do Código Civil:

129  Não se entenda dessa interpretação, mediante integração de insti tutos, que se postule abstratamente 
a aplicação das normas da LPI em relação a culti vares. Os critérios Ariston tem vasta aplicação internacional, 
em relação a diversos objetos da Propriedade Intelectual, e não só dos objetos previstos na LPI. O estudo 
original transcrito no Tratado, por exemplo, aplica-se aos nomes de empresa, que topologicamente estão 
abrigados no Código Civil. 

130 Tribunal Supremo do Império Alemão, Bl.PMZ, 1894-1895, p. 241 e seguintes. 

131 [Nota do original] Seguimos nas subseções seguintes a estupenda análise de NOVOA, Carlos Fernan-
dez Nóvoa, Tratado de Direito de Marcas, Marcial Pons, Barcelona, 2004, § 7.07, p. 503-524.
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Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas 
e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efeti vamente perdeu, o 
que razoavelmente deixou de lucrar.

Ao que se acresce a norma de que são as consequências diretas e 
imediatas do dano as a se recompor.

Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as per-
das e danos só incluem os prejuízos efeti vos e os lucros cessantes por efeito 
dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.

Assim, salvo disposição especial (e o art. 210 da Lei 9.279/96 o é) são 
esses os limites e diretrizes para a recomposição patrimonial do ato ilícito. 
Antes de tudo, há que se disti nguir entre os danos emergentes e os lucros ces-
santes. Esses, sempre razoáveis.

A violação pode causar lesão imediata, com perda patrimonial instan-
tânea. A doutrina e a jurisprudência apontam como exemplos dessa natureza 
os custos pata determinar qual o violador e o alcance da violação, os gastos 
de publicidade para informar o público da existência da violação e os cuidados 
para evitá-la, e a respecti va informação direta à clientela habitual 132.

Aqui, os critérios são os genéricos da lei civil, e aplicáveis tanto na 
indenização quanto no enriquecimento sem causa 133.

[ 6 ] § 6. 18. - Lucro cessante indenizável

Nossa lei vigente estabelece, no entanto, os critérios impositi vos es-
pecífi cos para apuração do lucro cessante 134 em danos materiais da proprie-

132 [Nota do original] Subsituímos por esses exemplos, melhor sancionados pela doutrina e 
jurisprudência, os dados na obra anterior. 
133 [Nota do original] Segundo o Código Civil, “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 
e 187), causar dano a outrem, fi ca obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de 
reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especifi cados em lei, ou quando a ati -
vidade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os 
direitos de outrem.” “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. 
Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, 
eqüitati vamente, a indenização”
134 [Nota do original] “Lucro Cessante é a frustração da expectati va de ganho. É indenizável 
apenas o dano previsto ou previsível na data em que se contraiu a obrigação. Quanto a esse as-
pecto da indenização, tem importância a disti nção entre danos previsíveis e imprevisíveis. Só os 
primeiros são ressarcíveis, a menos que o inadimplemento seja doloso. A indenização das per-
das e danos limita-se às que forem conseqüência direta e imediata da inexecução. A existência 
desse nexo causal é necessária à confi guração da responsabilidade do devedor” (Obrigações, 8 
ed. - 2ª ti ragem - Rio de Janeiro, Forense, 1991, p. 186)..
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dade industrial 135. O critério inicial do cálculo seria o constante do art. 208:

Art. 208. A indenização será determinada pelos benefí cios que o pre-
judicado teria auferido se a violação não ti vesse ocorrido.

Assim, há que se buscar quais benefí cios que o prejudicado teria au-
ferido, não houvesse a violação. Benefí cios não se resumem a lucros; perda 
de oportunidade 136, vantagens estratégicas e outros benefí cios contextuais a 
cada caso serão igualmente considerados e computados. Para tal cômputo, se 
teria o endosso de toda a doutrina da lei anterior, pois o critério é o tradicional 
em direito privado.

Lógico que, não havendo perdas de receitas, não caberá indenização 
a esse tí tulo:

Ora, se não houve prova cabal de que as apelantes perderam espaço 
no mercado, em razão do requerimento de privilégio e patente junto ao INPI e 
as posteriores noti fi cações promovidas pela apelada, não há se falar em frus-
tração de expectati va de ganho, ou seja, lucro cessante. (TJMG, Apelação Cível 
Nº 440.345-4, Número do processo: 2.0000.00.440345-4/000(1), Relator: 
MÁRCIA DE PAOLI BALBINO, 18/06/2004).

Nada aqui além do sistema clássico de indenização, no qual se exige 
o dano (ainda que temporariamente suposto no processo de conhecimento) a 
culpa e nexo de causação.

135 [Nota do original] Superemos aqui o fato de que o nome empresarial, embora não regu-
lado pela Lei 9.279/96, tem nela pelo menos sua proteção penal. Sendo, embora tí pico, uma 
forma de exclusiva da propriedade intelectual, pode-se postular que, no tocante ao seu empre-
go como designati vo de ati vidade empresarial é coberto pelas disposições da Lei 9.279/96 no 
tocante aos critérios de indenização. 
136 [Nota do original] Uma recente e importante variação dos lucros cessantes é a perda de oportuni-
dade, hipótese em que se frustra uma hipótese de ganho, computada como lucro cessante apenas na 
proporção da álea da ocorrência da oportunidade. Responsabilidade civil. Perda de uma chance. Proba-
bilidade séria e real. Situação de vantagem. Violação da boa fé objeti va. Nexo de causalidade. Exti nção 
da oportunidade. Dever de reparação. Tribunal de Justi ça de Minas Gerais - TJMG. Número do processo: 
1.0024.05.700546-4/001(1) Relator: Selma Marques Data do Julgamento: 17/09/2008 Data da Publicação: 
09/10/2008 Inteiro Teor: EMENTA: Responsabilidade civil. Perda de uma chance. Probabilidade séria e real. 
Situação de vantagem. Violação da boa fé objeti va. Nexo de causalidade. Exti nção da oportunidade. Dever 
de reparação. Probabilidade de confi guração da situação vantajosa. Independentemente da certeza em 
relação à concreti zação da chance, sua perda, quando confi gurar em si mesma uma probabilidade séria 
de ser obti da uma situação de vantagem, implica numa propriedade integrante da esfera jurídica de seu 
ti tular, passível, portanto, quando presentes os demais requisitos da responsabilidade civil, de ser indeni-
zada. Havendo nexo de causalidade entre conduta afrontosa ao princípio da boa-fé objeti va e a dissipação 
da oportunidade de ser obti da uma situação vantajosa pela outra parte contratante resta consti tuída a 
responsabilidade civil pela perda de uma chance. O quantum indenizatório na responsabilidade civil pela 
perda de uma chance deve ser fi xado em percentual que incidindo sobre o total da vantagem que poderia 
ser auferida, represente de forma razoável a probabilidade de ser confi gurada as expectati vas da parte 
lesada, não podendo, contudo, em qualquer hipótese, ser confundida com a própria vantagem que poderia 
ser obti da
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Culpa, sem dúvida, pois para impedir a infração independentemente de 
qualquer apuração de valor subjeti vo, existe a tutela proibitória; não se tem aqui, 
por mais se queira alegar a mudança de cunho do novo Direito Civil, espaço para 
responsabilidade objeti va, pois a lesão (se houver) se dá entre concorrentes, sem 
nenhuma razão de supressão do critério lógico da igualdade entre partes pela 
noção de assunção de risco objeti vo.

Impossível, e viciosa, a tese de aplicarem-se critérios de correção das de-
sigualdades entre pessoas numa situação em que a igualdade jurídica é pressu-
posto absoluto da liberdade de iniciati va.

“Ausente a má-fé e ausente qualquer comprovação de dano decorrente 
do malfadado registro, não há que se falar em indenização. Entendo que a autora 
defenda que a só-violação venha a gerar direito à indenização. Mas essa só-viola-
ção, se aceita essa tese, deveria ser entendida como decorrente de um comporta-
mento de má-fé por parte de quem violou. Na sistemáti ca jurídica brasileira, não 
há como se punir aquele que, agindo de boa-fé, prati cou ato que supunha ser legal 
e, aliás, cuja ilegalidade não seria assim tão óbvia de ser aferida”.

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª TE, AC 1999.51.01.024110-8, JC 
Márcia Helena Nunes, DJ 28.01.2008.

Passemos, agora, para a hipótese do inciso II. De novo, o nosso Tratado, 
loc. Cit.:

[ 6 ] § 6. 19. - O critério do enriquecimento sem causa

Comentado já o primeiro, vejamos o segundo desses critérios. Ao con-
trário do que alguns entendem 137, trata-se de uma hipótese de enriquecimento 
sem causa, como denota a doutrina estrangeira 138. Assim, os critérios aqui são 
diversos do inciso I 139.

137 [Nota do original] Por exemplo, André Gustavo Corrêa de Andrade, em sua intervenção de 2007, op. 
Cit., vê nesse caso uma hipótese de indenização puniti va. 

138 [Nota do original] Vide, a propósito, a decisão da Suprema Corte Portuguesa: Relator: Custódio Mon-
tes. Nº do Documento: SJ200502240046017 Data do Acordão: 02/24/2005 Votação: maioria com 1 vot 
venc Tribunal Recurso: T REL LISBOA Processo no Tribunal Recurso: 2021/04 Data: 06/03/2004 Sumário: 
“1. No enriquecimento por intervenção, em que alguém enriquece através da ingerência em bens alheios, 
usando-os ou fruindo-os, sem consenti mento do seu ti tular, o “elemento central” do insti tuto é a obtenção 
do enriquecimento a custa de outrem, podendo este ocorrer sem que exista dano patrimonial do lesado. 
2. A “deslocação patrimonial” não resulta, então, da diminuição do património do “empobrecido” mas é 
auferida à sua “custa” - art. 479.º, 1 do CC. 3. O enriquecimento por intervenção é, assim, uma categoria 
autónoma do enriquecimento sem causa. 4. Quando a intromissão em bens alheios não envolve responsa-
bilidade civil ou falta algum dos elementos desta, havendo enriquecimento sem causa, “o carácter subsidi-
ário da obrigação de resti tuir nele fundada não impede” a sua aplicabilidade. 5. Gozando a A. do exclusivo 
da insígnia do seu estabelecimento, devidamente registada, o uso da mesma, por terceiro, na publicidade 
de um seu estabelecimento, sem autorização daquela, importa para a mesma o direito a ser ressarcida do 
enriquecimento sem causa obti do por esse terceiro, à sua custa. 6. O montante desse enriquecimento cor-
respondente ao valor do uso desse sinal disti nti vo, ou seja, ao preço que o terceiro pagaria pela uti lização 
da referida insígnia, na publicidade do seu empreendimento.

139 [Nota do original] NOVOA, op. Cit., p 518 e seguintes. 
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Em primeiro lugar, o enriquecimento de uma parte presume incre-
mento patrimonial do violador:

a) seja mediante acréscimo no patrimônio.

b) seja por economia de despesas, através de redução do passivo 
(“enriquecimento negati vo”). 

No caso de contraste entre enriquecimento real (valor objeti vo e au-
tônomo da vantagem adquirida) em face do enriquecimento patrimonial sub-
jeti vo (diferença para mais no patrimônio) – o últi mo prevalece, por levar em 
conta a cobertura do “enriquecimento negati vo”.

Constatada a culpa, passe-se então para apurar se há ausência de 
causa que justi fi que o enriquecimento: a causa justa é aquela reconhecida 
pelo ordenamento jurídico.

Ainda que não haja um fundamento econômico imediato, o ordena-
mento pode reputar justas determinadas causas, como o usucapião e a pres-
crição (v. art. 885, nCC – o dever de resti tuir pode decorrer da circunstância 
de a causa deixar de existi r) 140.

Ao enriquecimento do violador – em princípio – corresponderá algum 
detrimento na situação jurídica do ti tular 141; no âmbito correlati vo do direito 
concorrencial, em que ambas as partes disputam sempre (efeti vamente ou 
potencialmente) o mercado, acredito que se deverá requerer, para confi gurar 
o enriquecimento, pelo menos algum aproveitamento do potencial de merca-
do, ainda que apenas uma privação de uma oportunidade 142.

140   [Nota do original] PONTE, Daniel Ferreira, Do Enriquecimento sem Causa, Dissertação de Mestrado 
de Direito Civil da UERJ, 2003. Com a doutrina predominante, esse autor nota que “a acti o in rem verso só 
pode ser usada quando inexiste outro meio à disposição do empobrecido. Isso torna o insti tuto mais difí cil 
de ser usado”.

141 [Nota do original] Na situação jurídica, e não necessariamente no patrimônio. Vide PONTE, Daniel 
Ferreira, op. Cit. “O primeiro requisito, portanto, é o enriquecimento, assim considerado qualquer incre-
mento no patrimônio de alguém. Esse incremento, por sua vez, não se dá apenas por ingresso de bens no 
ati vo do enriquecido, podendo verifi car-se também em situações de diminuição de passivo ou poupança 
de despesas. Obtenção do enriquecimento à custa de outrem - Segundo considerável entendimento dou-
trinário, a lei não pressupõe uma relação de causalidade entre o enriquecimento e o empobrecimento de 
outrem. [...] Portanto, o enriquecimento sem causa pode existi r mesmo quando não haja um correlato em-
pobrecimento.Nessa perspecti va, a expressão “à custa de outrem” deve ser entendida por “à custa de bens 
jurídicos alheios”(Teresa Negreiros, Enriquecimento sem causa - aspectos de sua aplicação no Brasil como 
um principio geral de direito, Revista da Ordem dos Advogados, Lisboa, v.55, n. 3, pp. 757/845.) Ausência 
de justa causa - Em um sistema capitalista, o enriquecimento em si não pode ser considerado contrário ao 
direito. Ao contrário, a circulação de bens é esti mulada, tem serventi a para a vida em sociedade, e desse 
tráfego, legiti mamente, podem ser auferidos ganhos, sem ofensa a qualquer princípio moral ou jurídico. 
Deixa de ser justi fi cado o enriquecimento, ensejando a acti o de in rem verso, quando não decorre de uma 
causa reputada justa, legíti ma ou lícita pelo ordenamento jurídico”.

142 [Nota do original] Neste ponto, divergimos da doutrina, por exemplo, de Sylvio Capanema de Souza 
(op. Cit.). admiti ndo-se, como se faz, que a perda de uma chance importa em lesão quanti fi cável, a lógica 
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Note-se que essa correlação é apenas um índice – indispensável – que 
a oportunidade ou potencial em questão, a que se alega enriquecimento, é o 
mesmo valor a que arroga o ti tular; pois num regime de livre iniciati va, opor-
tunidades de mercado não exatamente cobertas pela exclusiva, ou exatamen-
te consti padas pela deslealdade, são de livre uti lização. Em suma, há que se 
determinar que o enriquecido enriqueceu-se pelo exercício indevido daquela 
exata oportunidade que perti ne ao que se alega lesado, e não de uma opor-
tunidade livre de mercado.

Verifi cada e existência de tais requisitos, cabe então a imposição da 
apreensão civil no patrimônio do violador.

Passemos à terceira modalidade da fórmula Ariston.

[ 6 ] § 6. 20. - O royalty fi cto

As peculiaridades da terceira modalidade descrita no art. 210 do 
CPI/96 ti veram descrição cuidadosa da doutrina 143. Tecnicamente, trata-se 
de uma forma de compensação do enriquecimento sem causa, essencial sem-
pre que não se possam produzir provas de que a infração do direito benefi ciou 
ao infrator 144.

Apesar de bastante discuti da na doutrina comparada, seja pela ideia 
de seria uma forma não adequada (pois que insufi ciente e, por se equivaler a 
um preço para livremente infringir, ou seja,... não puniti va....) de composição 
patrimonial, essa fórmula é sempre úti l e por vezes vantajosa.

No sistema americano o royalty fi cto surge como a mínima compen-

da propriedade intelectual como direito concorrencial importa em que qualquer aumento de patrimônio 
do violador se faça em detrimento da oportunidade de mercado do ti tular ou competi dor leal. Segue-se 
assim, aplicando ao direito concorrencial a regra Natura aequum est neminem cum alterius detrimento fi eri 
locupleti orem (L 14, O.. de condicti one indebiti , 12, 6; L. 206, O., de diversis regulis miis anti qui, 50, 17)

143 [Nota do original] GOLDSCHEIDER, Robert. O emprego de royalti es razoáveis como medida de inde-
nização em arbitragem e outros procedimentos alternati vos de resolução de disputas sobre propriedade 
intelectual. Rio de Janeiro: Revista da ABPI nº. 24, setembro e outubro de 1996, p. 18. 

144 [Nota do original] NOVOA, op. Cit., p. 521. 
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sação legal 145. Nem sempre o será 146.

Preceitua Novoa147 que tal critério insti tui....

una fi cti o juris: se presupone que el ti tular de la marca infringida ha 
otorgado una licencia al infractor cuando la verdad es que, lejos de iniciar 
negociaciones pacífi cas con este fi n, el ti tular de la marca infringida ha deman-
dado al infractor a fi n de restablecer el equilibrio entre los patrimonios del 
demandante y del demandado. Al fi jar la regalía hipotéti ca exigible al infractor 
demandado, los Tribunales deberán retrotraerse al momento en que se inicia-
ron las acti vidades infractoras.

[…]Al fi jar la regalía hipotéti ca, los Tribunales deberán valorar ciertos 
factores. Algunos de estos factores son mencionados expresamente por el 
apartado 3 del art. 43 de la Ley de Marcas; a saber, la notoriedad, renombre 
y presti gio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el mo-
mento en que comenzó la violación.

  Consigna a pragmáti ca:

“Resta, por fi m, esti pular o valor da indenização cabível à espécie, 
e optamos na direção da práti ca comercial; acolhida jurisprudencialmente, fi -
xando a indenização através de um royalty incidente sobre o faturamento 
da Ré. desde o momento em que indevidamente passou a usar ilicitamente 
a expressão “MARTA ROCHA”, até o momento em que se absteve de usá-lo. 
Royalty este que fi xamos em 10%, e apurado em execução.” Juízo da 14ª 

145 [Nota do original] 5 U.S.C. 284 Damages. Upon fi nding for the claimant the court shall award the 
claimant damages adequate to compensate for the infringement but in no event less than a reasonable 
royalty for the use made of the inventi on by the infringer, together with interest and costs as fi xed by the 
court. When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court 
may increase the damages up to three ti mes the amount found or assessed. Increased damages under 
this paragraph shall not apply to provisional rights under secti on 154(d) of this ti tle. The court may receive 
expert testi mony as an aid to the determinati on of damages or of what royalty would be reasonable under 
the circumstance

146 [Nota do original] RANDALL, op. cit.: “If I can’t prove lost profi ts on some sales, may be I can only prove 
that my manufacturing plants could make 50,000 rackets a year, not 100,000.50, I couldn’t prove lost profi ts 
that I would have replaced their sales for all of the rackets. 50, instead, I will get reasonable royalti es and we 
will calculate what the license rate would have been for those lost sales. That sounds like that will be less 
than loss profi ts. Actually, with accurate economic evaluati ons, someti mes it is more. I won’t get into the 
details, but if a product is very sensiti ve to price changes, meaning if I change the price just a litt le and I sell 
many more, that that is called elasti city of demand in the economist world. If that is the case and if Titan 
actually makes things much more effi  ciently than I do, the royalti es could actually be higher than the lost 
profi ts. I have seen this happen in many cases and it depends on the proof. But remember, so far I get lost 
profi ts, I get reasonable royalti es, for every sale that I could not prove lost profi ts, I get price erosion on all 
of the sales and we sti ll have one more doctrine to put into place, the convoyed sales, meaning things that 
I sell along with my tennis racket”.

147 [Nota do original] Op. Cit. P. 516 e seg. 
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Vara Cível da Comarca da Capital do RJ, em 28/02/1991, em razão de ilícito 
proveniente de concorrência desleal, proferiu decisão excepcional, manti da 
na Apelação Cível nº 4.063, julgada em 28/04/92, Relator Des. Humberto de 
Mendonça Manes, 5ª Câmara Cível do TJRJ:

Finalmente, é preciso determinar quando se aplica cada um dos pa-
râmetros.

[ 6 ] § 6. 21. - Da eleição do critério perti nente

Como já indicamos, é preciso determinar qual o critério perti nente 
em cada caso. Pelo dizer do art. 210 (pelo critério mais favorável ao prejudica-
do) se entenderia que os três critérios seriam computados, comparados, e o 
mais favorável escolhido.

A evocação do art. 948 do Código Civil de 1916 (“Nas indenizações por 
fato ilícito prevalecerá o valor mais favorável ao lesado”) como precedente à 
aplicação da regra é interessante como argumento, mas, acreditamos, indevi-
da. A norma anterior é essencialmente de correção monetária avant la lett re, 
sem ter jamais ti do a extensão que ora se lhe arroga 148. Mesmo porque tal 
evocação- à luz do Código Civil de 2002, que não inclui dispositi vo correspon-
dente -, fi ca sujeita a uma contenção intrínseca:

Levemos em consideração, também, que o art.948 do Código de 1916 
dispõe: “Nas indenizações por fato ilícito prevalecerá o valor mais favorável ao 
lesado. “ Desse modo, não atenderá a esse ditame da lei a indenização irrisó-
ria, que não traduza ressarcimento para a víti ma ou punição para o ofensor. 
Da mesma forma, não pode ser admiti da indenização exagerada que se con-
verta em enriquecimento injusto em prol da viti ma 149.

148 [Nota do original] RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. Parte Geral das Obrigações. São Paulo: editora 
Saraiva, 1985, p. 155. 68. “O objeto do pagamento na indenização por ato ilícito. - O art. 948 do Código 
Civil determina que nas indenizações por ato ilícito prevalecerá o valor mais favorável ao lesado. Explica 
BEVILÁQUA o senti do desse arti go. A regra cuida da hipótese de variar a cotação ela moeda em que deve 
ser paga a indenização à viti ma do dano, determinando que deve prevalecer o valor mais favorável ao 
lesado 149. Dentro desse senti do o preceito tem pequena, para não dizer nenhuma, aplicação. Como a 
lei determina que a indenização ao lesado deve ser a mais completa possível, pode-se interpretar o arti go 
de maneira mais ampla, ou seja, permiti ndo que a indenização seja fi xada não na data do dano, mas na 
do ressarcimento. Dessa maneira, se houve depreciação monetária entre o momento do ato danoso e o 
da reparação do dano, o valor da indenização deve ser o que mais favoreça a víti ma”. As citações do texto 
são: 148. Cf. CLÓVIS BEVILÁQUA, ob. cit., obs. ao art. 948. 149. Esse é igualmente o entendimento de SERPA 
LOPES (ob. cit., vol. lI, n.O 154) que, embora reconhecendo a proibição da cláusula de moeda estrangeira no 
terreno contratual, admite a hipótese dela estar em causa, no domínio da culpa contratual. Dá o exemplo 
de alguém que, por culpa, provoca a destruição de dinheiro estrangeiro, pertencente a outrem. Deverá 
substi tuí-lo de acordo com a cotação mais favorável ao lesado.

149 [Nota do original] VENOSA,Silvio de Salvo. Direito Civil Responsabilidade Civil Dano e Repação. São 
Paulo: Editora Atlas, 2003, p.209.
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Ou seja, só se pode entender o “mais favorável” no senti do de ser o 
mais adequado a conseguir compensação adequada, e nunca enriquecimento 
sem causa do ti tular. A norma do art. 884 do Código Civil aplica-se nos dois 
senti dos, tanto para impedir o enriquecimento sem causa do violador, quanto 
do ti tular. 150 

Ainda assim, é necessário precisar que a escolha prevista no art. 210 
do CPI/96 é simplesmente entre os critérios legais, não se podendo daí esco-
lher-se, a cada passo, a presunção mais favorável ao lesado: a melhor base de 
cálculo, a melhor alíquota, a mais elevada correção monetária, a mais inveros-
símil alegação de dano 151.

Seguir ilimitadamente tal benefí cio ao lesado representa discrimen 
rombudo e unilateral, certamente introduzindo no campo da indenização por 
danos materiais a pretensão puniti va e o enriquecimento sem causa do ti tular.

[ 6 ] § 6. 22. - O critério mais adequado

A experiência do uso dos critérios Ariston mostra que alguns deles 
são mais adequados a circunstâncias fáti cas determinadas. Assim indicamos 
na obra anterior:

150 [Nota do original] AgRg no Ag 818350 / Relator(a) Ministro SIDNEI BENETI (1137) Órgão Julgador T3 
- TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 16/10/2008 Data da Publicação/Fonte DJe 28/10/2008 RESPON-
SABILIDADE CIVIL - VEÍCULO - AQUISIÇÃO -DEFEITOS DE FÁBRICA - REPAROS CONSTANTES - ABORRECIMENTO 
-INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - QUANTUM - RAZOABILIDADE. I - Não existem critérios fi xos para a 
quanti fi cação do dano moral, devendo o órgão julgador ater-se às peculiaridades de cada caso concreto, 
de modo que a reparação seja estabelecida em montante que desesti mule o ofensor a repeti r a falta, 
sem consti tuir, de outro lado, enriquecimento sem causa, justi fi cando-se a intervenção deste Tribunal, 
para alterar o valor fi xado, tão-somente nos casos em que o quantum seja ínfi mo ou exorbitante, diante 
do quadro delimitado em primeiro e segundo graus de jurisdição para cada feito. [...] REsp 704994 / PB, 
2004/0164923-0, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 10/10/2006 Quanto à alegada 
ofensa ao art. 884 do CC/02, nada há para retocar no acórdão recorrido, porquanto rigorosamente atento 
ao vedado enriquecimento sem causa das partes, o Tribunal de origem afastou a condenação dos recorren-
tes por danos morais e, ainda, conforme já mencionado, condicionou a retomada do imóvel à resti tuição 
de 50% dos valores por eles efeti vamente pagos, a serem apurados em fase de liquidação, o que condiz 
precisamente com a regra conti da no aludido dispositi vo de lei. Determinar a resti tuição da totalidade dos 
valores pagos pelos recorrentes, conforme pleito recursal ora exposto, atentaria, isto sim, contra a regra 
prevista no art. 884 do CC/02, porquanto consta do acórdão que os recorrentes usufruíram, durante longo 
período, do imóvel, objeto do lití gio. Não há, portanto, violação ao art. 884 do CC/02..

151 [Nota do original] Lembra NOVOA, op. cit., loc. cit: “En el caso “Mishawaka”, resuelto por el Tribunal 
Supremo norteamericano el 4 de mayo de 1942 (= USPQ, vol. 53, pp. 323 ss.), el célebre Juez Frankfurter 
sosti ene que el infractor demandado soporta la carga de probar cuáles son las ganancias que no se derivan 
del uso de la marca infractora, sino de otros factores. Si el demandado no aporta las perti nentes pruebas, 
las ganancias deber ser atribuidas en su totalidad al demandante. EI Juez Frankfurter reconoce que esto 
puede proporcionar al ti tular de la marca infringida una «ganancia Llovida del cielo» (windfall). EI Juez 
Frankfurter añade, no obstante, que una solución de signo contrario proporcionaría el windfall al infractor, 
1º cual no seria admisible por cuanto que el infractor se aprovechó del goodwill generado por la marca”.
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Segundo a elaboração jurisprudencial no Direito Comparado, em par-
ti cular no direito francês 152, os passos do cálculo da indenização começam 
pela fi xação da “massa contrafeita”, ou seja, o conjunto de bens ou serviços 
afetados pela violação do direito. Por exemplo, se a violação da patente afeta 
um equipamento, os acessórios deste, necessariamente postos no mercado 
segundo a demanda, também serão levados em conta.

 O segundo passo então é defi nir a perda sofrida pelo ti tular, e o ga-
nho que teria, não fosse a existência do ilícito. Caso o ti tular esteja explorando 
a patente, tem-se o caso em que é natural fi xar-se o dano como sendo os 
benefí cios que o prejudicado teria auferido se a violação não ti vesse ocorrido. 
Se o ti tular não esti vesse explorando o invento, a tendência jurisprudencial é 
de que o dano equivaleria à remuneração que o autor da violação teria pago 
ao ti tular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permiti sse 
legalmente explorar o bem 153.

Um terceiro caso é o de uma exploração pelo infrator que excedesse 
a capacidade de produção do ti tular; neste caso, a jurisprudência conferiria a 
resti tuição dos benefí cios que o prejudicado teria auferido se a violação não 
ti vesse ocorrido quanto à parte que o violador subtraiu do mercado do ti tular, 
e os royalti es pelo excesso.

São essas as consequências civis da violação dos direitos de culti var. 
O Art. 37 ainda menciona multas administrati vas, e a Lei de Sementes pode 
acrescer esses ônus. Ambas as leis mencionam a apreensão como medida ad-
ministrati va. Como já indicado, a norma vigente é defecti va quanto à sanção 
penal, que carece de ti po e pena.

152 [Nota do original] Joana Schimidt-Szalewski e Jean-Luc Pierre, Droit de La Proprieté Industrielle, 2a.Ed. 
Litec, 2001, p. 90. 

153 [Nota do original] Embora, notam os autores citados, haja presentemente um movimento no senti do 
de se conceder ao ti tular que não explora algo mais do que simplesmente o valor de royalti es.
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REGISTRO REGULATÓRIO E REGISTRO DE EXCLUSIVIDADE 

Como ocorre em uma série de outras hipóteses – medicamentos e 
produtos médicos, regulados pela ANVISA154; defensivos agrícolas, pelo MAPA; 
aeronaves, pelos órgãos perti nentes – o ingresso de um elemento vegetal no 
território nacional está sujeito a restrições tanto no âmbito genérico do que se 
denomina defesa agropecuária155 quanto a recomendações156 segundo crité-
rios de efi cácia agrotécnica157.

Pela Lei no 10.711, de 5 de agosto de 2003, que “Dispõe sobre o Sis-
tema Nacional de Sementes e Mudas e dá outras providências”, se mantêm 
o Registro Nacional de Culti vares – RNC e o Registro nacional de sementes e 
mudas - Renasem.

A inscrição subjeti va no Renasen é obrigatória para todos que se de-
diquem à ati vidade de produção, benefi ciamento, embalagem, armazenamen-

154 Vide o nosso Registro sanitário e patentes (2002) (incluído em Uma Introdução à Propriedade Intelec-
tual, 2a. Edição, Ed. Lumen Juris, 2003), encontrado em htt p://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/
propriedade/128.doc: “Não há patente senão para um invento novo, dotado de ati vidade inventi va e de 
aplicação industrial. São estes seus requisitos. Uma vez concedida, a patente exclui terceiros do uso da tec-
nologia patenteada. Já os exames conducentes ao registro dizem respeito à nocividade do produto em face 
dos requisitos de saúde e de meio ambiente. Para constatá-lo, basta ver os elementos a serem considerados 
no pedido de registro segundo a legislação própria. Assim, no pedido de registro se examina a toxidade 
comparati va, para admiti r um produto no mercado. Nada se questi ona quanto à novidade da tecnologia, 
quanto à ati vidade inventi va. As considerações são diversas, os efeitos são diversos. Em nada - em absolu-
tamente nada - se leva em conta o estatuto das patentes, existentes ou não, imperti nentes ou não. Como 
veremos, não há sequer competência das autoridades sanitárias para perfazer tal exame.Impossível fazer 
confusão entre o poder que têm as patentes, de um lado, e o alcance registro sanitário, de outro. A patente 
confere ao seu ti tular o direito de impedir terceiro, sem seu consenti mento, de produzir, usar, colocar a 
venda, vender ou importar com estes propósitos, tanto o produto objeto de patente, quanto o processo, e 
até mesmo o produto obti do diretamente por processo patenteado (CPI/96, art. 42). Já o efeito do registro 
sanitário é o de autorizar o uso de um produto, segundo pressupostos sanitários e de meio ambiente. Pa-
tente dá uma exclusividade de uso, mas não autoriza o uso. Os dois tí tulos são diversos em seu propósito, 
e diversos em seu efeito.”

155 Vide o Decreto nº 24.114 de 12 de abril de 1934.

156 Quanto à noção de recomendação, em normas anteriores, a não inscrição no RNC tornaria o planti o 
ilícito: arts. 21 e 29 do Decreto 81.771/78 e o art. 4º da Portaria 294/98. A legislação em vigor não prescreve 
tal consequência. GARCIA, p. 118 e seg., opta por denominar o ato como de certi fi cação. 

157 “3.26 - Registro Nacional de Culti vares: é um cadastro que se baseia na organização de informações 
precisas sobre as característi cas das culti vares, tendo como fi nalidade assegurar a identi dade genéti ca e a 
qualidade varietal das culti vares habilitadas para produção e comercialização, em todo território nacional, 
resguardar as culti vares melhoradas contra a degradação decorrente de misturas mecânicas, cruzamentos, 
trocas de nomes (denominação) e outras ocorrências acidentais, reconhecendo a importância das culti va-
res melhoradas para o aumento da produti vidade agrícola”. No mesmo documento, item 6: “A fi nalidade e 
alcance do registro nacional de culti vares é disciplinar a uti lização de culti vares que tenham uma aplicação 
marcante na agricultura nacional, que reunam as condições técnicas de serem disti ntas, homogêneas e 
estáveis e que possuam um valor de culti vo e uso - VCU, identi fi cado.” Encontrado em htt p://www.agricul-
tura.gov.br/arq_editor/fi le/vegetal/Sementes_e_mudas/Registro_Nacional_de_Culti vares.pdf, visitado em 
13/2/2014. 
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to, análise, comércio, importação e exportação de sementes e mudas 158. A 
inscrição objeti va – de uma espécie ou culti var no RNC – é única 159 e será 
deferida a manti da (atendidos os requisitos legais) desde que haja e persista 
um mantenedor 160.

O registro feito no Serviço Nacional de Proteção de Culti vares – SNPC 
visa à obtenção de um direito exclusivo sobre o culti var.

Não assim o registo no RNC, cujo objeti vo é autorizar o uso da se-
mente ou muda, levando em conta os testes perti nentes, se exigíveis161, para 
emprego e circulação no território, “com o objeti vo de evitar seu uso indevido 
e prejuízos à agricultura nacional”162, cancelando-se tal registro “pela compro-
vação de que a culti var tenha causado, após a sua comercialização, impacto 
desfavorável ao sistema de produção agrícola”163.

158 Art. 8o As pessoas fí sicas e jurídicas que exerçam as ati vidades de produção, benefi ciamento, emba-
lagem, armazenamento, análise, comércio, importação e exportação de sementes e mudas fi cam obrigadas 
à inscrição no Renasem. No entanto: Art. 11 § 6o Não é obrigatória a inscrição no RNC de culti var local, 
tradicional ou crioula, uti lizada por agricultores familiares, assentados da reforma agrária ou indígenas. 
Regulamento: Art. 114. Toda pessoa fí sica ou jurídica que uti lize semente ou muda, com a fi nalidade de 
semeadura ou planti o, deverá adquiri-las de produtor ou comerciante inscrito no RENASEM, ressalvados 
os agricultores familiares, os assentados da reforma agrária e os indígenas, conforme disposto no § 3º do 
art. 8º e no art. 48 da Lei nº 10.7111, de 2003. § 1º O usuário poderá, a cada safra, reservar parte de sua 
produção como “sementes para uso próprio” ou mudas para uso próprio”, de acordo com o disposto no art. 
115 deste Regulamento. 

159 Art. 11. § 1o A inscrição da culti var deverá ser única.

160 Art. 3º, XXV - mantenedor: pessoa fí sica ou jurídica que se responsabiliza por tornar disponível um es-
toque mínimo de material de propagação de uma culti var inscrita no Registro Nacional de Culti vares - RNC, 
conservando suas característi cas de identi dade genéti ca e pureza varietal;

161 Regulamento: Art. 14. Os ensaios de VCU [nota: Valor de Culti vo e Uso – VCU] deverão obedecer aos 
critérios estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e contemplar o planeja-
mento e desenho estatí sti co que permitam a observação, a mensuração e a análise dos diferentes caracte-
res das disti ntas culti vares, bem assim a avaliação do comportamento e qualidade delas. Parágrafo único. 
Os resultados dos ensaios de VCU são de exclusiva responsabilidade do requerente da inscrição, podendo 
ser obti dos diretamente por qualquer pessoa fí sica ou jurídica de direito público ou privado.

162 Regulamento, art. 113. Para a autorização, se apuram condicionantes como, por exemplo, no caso 
de itens geneti camente modifi cados, a autorização específi ca. Por exemplo: “Instrução Normati va N° 18, 
publicada no Diário Ofi cial da União - DOU - N° 250-E, de 30 de dezembro de 1998, Seção 3, página 101.A 
Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
resolve:Art. 1 - A presente Instrução Normati va refere-se a liberação planejada no meio ambiente e co-
mercial da soja Roundup Ready, bem como de qualquer germoplasma derivado da linhagem “glyphosate 
tolerant soybean” GTS 40-3-2 ou de suas progênies geneti camente modifi cadas para tolerância ao herbi-
cida glifosate, que recebeu parecer técnico conclusivo favorável conforme Comunicado n° 54, da CTNBio, 
publicado no Diário Ofi cial da União - DOU no 188, de 01.01.98, Seção 03, página 59. O parecer técnico 
conclusivo refere-se apenas ao evento de transformação genéti ca da soja Roundup Ready (promotor E35S, 
região do peptí deo de trânsito para o cloroplasto, região de codifi cação da enzima 5-enolpiruvato-chiqui-
mato-3-fosfato sintase - EPSPS), especifi camente para tolerância ao herbicida glifosate.”

163 Regulamento, art. 20, IV. 
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No RNC estarão as culti vares objeto de tais direitos exclusivos, para 
fi ns de exploração, como também as demais, não exclusivas, inclusive as de 
domínio público164. A pessoa ou pessoas que se apresentarem como mantene-
doras de uma culti var, ainda que não protegida, receberão a inscrição no RNC. 
No caso de culti vares protegidas, do registro no RNC constará o seu ti tular, 
que será o único legiti mado para a inscrição165.

EFEITOS DO REGISTRO NO RNC

O Registro no RNC faculta a culti var – protegida ou não – aos bene-
fí cios do cadastro ofi cial, habilitando-a ou recomendando-a à uti lização no 
território166. Desse registro, porém, não resulta para quem o faz um poder de 
excluir terceiros da comercialização e demais atos descritos como privati vos 
do ti tular de um registro no SNPC.

Mais de um mantenedor pode ser habilitado perante o RNC, apresen-
tando-se como fonte da culti var protegida.

EFEITOS DO REGISTRO NO SNPC

O ti tular de um registro de direitos sobre uma culti var concedido nos 
termos da LPC, como ocorre com o ti tular de uma patente, ou marca, etc., tem 
o direito exclusivo de prati car todos os atos descritos na respecti va lei como 
lhe sendo privati vos.

164 Art. 15 do Regulamento: § 1o A inscrição de culti var de domínio público no RNC poderá ser requerida 
por qualquer pessoa que mantenha disponível estoque mínimo de material de propagação da culti var.

165 Art. 11 § 5o Na hipótese de culti var protegida, nos termos da Lei no 9.456, de 25 de abril de 1997, a 
inscrição deverá ser feita pelo obtentor ou por procurador legalmente autorizado.

166 “Por exemplo, para propagar comercialmente, é preciso ter essa culti var registrada no Registro Na-
cional de Culti vares. Ela não pode estar simplesmente protegida e é como um fármaco. Alguém patenteia 
um fármaco; isso signifi ca que pode vender o fármaco? Não, não pode, tem de ter o registro na Anvisa.” 
TEIXEIRA, Filipe Geraldo de Moraes, O melhoramento de plantas na Embrapa e estratégias para proteção 
das variedades obti das, Anais do XXIX Seminário e Congresso Internacional da Propriedade Intelectual, 
2009, p. 282 e seg.
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Assim, no caso da LPC, os direitos privativos constam do art. 5º, que 
classifica o poder sobre cultivar como sendo propriedade; do art. 9º, a “re-
produção comercial” sendo ainda “vedados a terceiros, durante o prazo de 
proteção, a produção com fins comerciais, o oferecimento à venda ou a co-
mercialização, do material de propagação da cultivar”; do art. 37, que lista 
como privativos a venda, oferta à venda, reprodução, importação,exportação, 
embalagem ou armazenamento para os fins acima listados, e a cessão a qual-
quer título; e os atos listados no Art. 10, § 2º.

Esses direitos são independentes da situação jurídica resultante do 
registro no RNC167

167	 UPOV 1978: 1. O direito concedido ao obtentor em virtude das disposições da presente Convenção é 
independente das medidas adotadas em cada Estado da União para regulamentar a produção, a certifica-
ção e a comercialização das sementes e dos tanchões.
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LIMITES AOS DIREITOS DE PROTEÇÃO 
INCIDENTES SOBRE OS CULTIVARES - CULTIVAR 

NO BRASIL TEM CORPO FECHADO CONTRA 
ENCOSTO, OLHO GORDO, PATENTES E OUTRAS 

MANDINGAS

Patricia Carvalho da Rocha Porto168

INTRODUÇÃO: ARGUMENTOS E QUESTÕES
Vamos argumentar no presente estudo que a legislação pátria:

(a) veda a aquisição de qualquer outro direito de propriedade sobre 
um culti var que não a propriedade concedida pelo Certi fi cado de Proteção de 
Culti var.

(b) veda a oponibilidade qualquer outro direito de propriedade para 
obstar a livre uti lização de plantas e suas partes no país;

(c) qualquer decisão judicial em senti do diverso (i) viola tratado inter-
nacional válido no país, (ii) é contrária a normas consti tucionais, (iii) infringe 
legislação infra-consti tucional, bem como não observa a mens legislatoris do 
legislador quando da elaboração das normas que regulam a questão.

Para isso, buscaremos estudar a matéria, de forma a respondermos 
às seguintes questões:

1. À Luz da Convenção da UPOV 1978 e da Lei 9456 de 1997 é possível 
a dupla proteção de uma mesma culti var por direito de culti var e por direito 
de patente e é admiti da no país.

2. Pelo disposto na Lei 9456/97, em especial no seu art. 2º, existe 
possibilidade no Brasil de que um direito de patente obste direta ou indireta-
mente a livre uti lização de plantas e suas partes?

168 Doutoranda em Políti cas Públicas, Estratégia e Desenvolvimento (UFRJ), Mestre em Propriedade Inte-
lectual e Inovação (INPI) e Especialista em Direito da Propriedade Intelectual (PUC-RJ)
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3. Uma decisão judicial que reconhece a dupla proteção de uma mes-
ma culti var por direitos de patente e por direitos de culti vares, bem como per-
mite a oponibilidade do direito de patentes para obstar o livre uso das plantas 
e suas partes contraria as regras de solução de anti nomia entre as normas?

4. Uma decisão judicial no senti do indicado na questão 3 contraria 
disposições consti tucionais, bem como a mens legislatoris quando da elabora-
ção da Lei 9456/97?

Esperamos com esse estudo e com respostas das questões acima 
contribuir para a discussão acerca dos limites dos direitos de proteção inci-
dentes sobre os culti vares a luz da legislação pátria.

1. O caso em análise
As questões que norteiam o presente estudo surgiram a parti r da lei-

tura do acórdão da Apelação Cível nº 70049447253, proferido, pelo pela 5ª 
Câmara Cível do Tribunal de Justi ça do Rio Grande do Sul, na pessoa da Rela-
tora Des. Maria Cláudia Mércio Cachapuz. A decisão reformou a sentença de 
1º grau e, no mérito, deu provimento ao recurso, vencido o Desembargador 
Jorge Luiz Lopes do Canto.

Resumidamente, o acórdão, não obstante as proibições expressas no 
arti go 2º da UPOV 1978, que veda a dupla proteção de culti veres, bem como 
as insertas no arti go 2º da Lei 9456/97 que impede (a) a dupla proteção de 
culti vares, ou seja, outra proteção para culti vares que não mediante a Conces-
são de Certi fi cado de Proteção de Culti var; e (b) a oponibilidade de direitos de 
patente para obstar a livre uti lização de plantas e suas partes, reconheceu169.

 (a) a incidência de dupla proteção por direitos de patentes e por 
direitos de culti var em uma mesma semente de soja, isto é, culti var, e, 
por consequência.

 (b) a legalidade da cobrança de royalti es aos produtores de soja na-
cionais pelo uso de sementes protegidas (direta ou indiretamente) por direito 
de patentes de ti tularidade da Monsanto anteriormente já protegidas por di-
reitos de culti vares;

169 Cumpre-nos notar que o acórdão versou sobre outras questões que, apesar de relevantes, não são 
perti nentes para o presente estudo, razão pela qual não serão aqui enfati zadas. 
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1.1. Um Resumo

Para guiarmos nosso estudo e melhor identi fi carmos os principais ele-
mentos e argumentos do caso, assim como as posições expostas ao longo da 
ação, da qual o acórdão mencionado faz parte, expomos abaixo um resumo 
da ação judicial.

Para tanto, uti lizamo-nos do resumo que integram a sentença ju-
dicial de 1º grau, proferida pelo Juiz Dr. Giovanni Conti , referente à ação n. 
001/1.09.0106915-2, que tramitou perante 15ª Vara Cível da Comarca de Por-
to Alegre do Tribunal de Justi ça do Rio Grande do Sul e de trechos do inteiro 
teor da Apelação Cível nº 70049447253, proferido, pelo pela 5ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justi ça do Rio Grande do Sul, em que são partes o Sindicato Ru-
ral de Passo Fundo-RS e outros, Autores da presente ação judicial e Apelados 
no recurso, e as empresas Monsanto do Brasil Ltda. e Monsanto Techonology 
LLC, Rés na ação e Apelantes no recurso.

As partes autoras no mérito da referida ação:

(...) contestam os procedimentos adotados pelas requeridas, que os 
impedem de reservar produto culti vares transgênicas para replanti o e comer-
cialização, além da proibição de doar e trocar sementes dentro de programas 
ofi ciais e cobrar de forma arbitrária, ilegal e abusiva royalti es sobre semen-
tes e grãos descendentes da chamada soja roundup ready (RR), coincidindo 
com o nome comercial do herbicida fabricado pelas requeridas, o qual é com-
plemento essencial no culti vo da soja geneti camente modifi cada. Sustentam 
que as requeridas violam direito inserto na Lei de Culti vares (Lei nº 9.456/97) 
que permite a reserva de grãos para planti os subsequentes sem pagamento 
de nova taxa de remuneração à propriedade intelectual, sendo inaplicável a 
incidência da propriedade industrial (Lei nº 9.279/96), cujas patentes regis-
tradas são eivadas de nulidades. Postulam o reconhecimento do direito dos 
pequenos, médios e grandes sojicultores brasileiros, de reservar o produto de 
culti vares de soja transgênica, para replanti o em seus campos de culti vo e o 
direito de vender essa produção como alimento ou matéria prima, sem pagar 
a tí tulo de royalti es, taxa tecnológica ou indenização; garanti a de culti var a 
soja transgênica, de doar ou trocar sementes reservadas a outros pequenos 
produtores rurais, nos ternos do art. 10, inciso IV, § 3º e incisos da Lei nº 
9.456/97; decretar a obrigação de não fazer das demandadas no senti do de 
não efetuarem cobranças de royalti es, taxa tecnológica ou indenização, re-
chaçando o procedimento de autotutela prati cado pelas mesmas; decretação 
de abusividade e onerosidade excessiva nos valores cobrados, com repeti ção 
daqueles cobrados indevidamente.
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(...)

A requerida Monsanto Techonology contestou às fl s. 1368/1424, sus-
citando, em preliminar, a prescrição, carência de ação (ilegiti midade ati va e 
possibilidade jurídica do pedido), irregularidade de representação, bem como 
a limitação da base territorial dos autores e limites da coisa julgada. Suscita, 
ainda, ilegiti midade da FETAG/RS e liti sconsórcio ati vo dos Sindicatos Rurais 
de Giruá/RS e Arvorezinha/RS. No mérito, trouxe as mesmas teses defensivas 
apresentadas pela corequerida Monsanto do Brasil. Citou também preceden-
tes jurisprudenciais sobre o tema, requerendo a improcedência da deman-
da.170

A mencionada sentença, proferida pelo Juiz Dr. Giovanni Conti :

• reconheceu “o direito dos pequenos, médios e grandes sojicultores 
brasileiros, de reservar o produto culti vares de soja transgênica, 
para replanti o em seus campos de culti vo e o direito de vender 
essa produção como alimento ou matéria-prima de acordo com o 
arti go 10, inciso IV, 3º e incisos da Lei 9.456/97 sem nada mais pa-
gar a tí tulo de royalti es, taxa tecnológica ou indenização, a contar 
do dia 1º de setembro de 2012”.

• declarou o direito dos produtores que culti vam soja transgênica, 
de doar ou trocar sementes reservadas a outros pequenos produ-
tores rurais, contando a parti r de 1º de setembro de 2010. 

• determinou que a Monsanto “se abstenha de cobrar royalti es, taxa 
tecnológica ou indenização sobre a comercialização da produção da 
soja transgênica produzida no Brasil a contar da safra 2003/2004”.

• condenou a Monsanto a devolver “os valores cobrados sobre a 
produção da soja transgênica a parti r da safra 2003/2004, corrigi-
da pelo IGPM e acrescida de juros de 1% ao mês, a contar da safra 
2003/2004”.

• concedeu, de ofí cio, liminar para “determinar a imediata suspen-
são na cobrança de royalti es, taxa tecnológica ou indenização, so-
bre a comercialização da produção da soja transgênica produzida 
no Brasil, sob pena de multa diária no valor de um milhão de reais”. 
A Monsanto foi condenada ao pagamento integral das custas e ho-
norários advocatí cios fi xados em 500 mil reais.

170 Trechos extraídos do resumo da ação que integra o documento da sentença da ação n. 
001/1.09.0106915-2, que tramitou perante 15ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Tribunal de Justi -
ça do Rio Grande do Sul.
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No recurso de apelação a Monsanto:

• preliminarmente, requer a apreciação do agravo reti do interpos-
to pela segunda apelante (fl s 2620/2641), bem como do agra-
vo converti do em reti do interposto pela primeira apelante (fl s. 
2683/2715), ambos impugnando a decisão (fl s. 2595/2597v.) que 
não acolheu o pedido de reconhecimento de nulidade do laudo pe-
ricial de fl s. 1990/2062.

• destaca que o laudo está eivado de nulidade, na medida em que 
(i) não permiti u a parti cipação dos assistentes técnicos das deman-
dadas (fl s.2436/48); (ii) o procurador dos autores teve acesso ao 
laudo antes de sua juntada no processo, pois concedeu entrevista 
divulgando o resultado na imprensa antes da inti mação das partes 
(fl s. 2452 e 2463/64); (iii) não foi realizado exame laboratorial nas 
amostras de soja, a fi m de confrontar o resultado com o objeto de 
proteção das patentes elencadas pelas demandadas, apesar de ser 
este o escopo inicial da perícia e ter sido expressamente solicitado 
pelas demandadas; (iv) nenhum dos quesitos das demandadas foi 
respondido pelo perito sendo o laudo composto apenas de escla-
recimentos à parte autora; (v) o perito não possui experti se na área 
de propriedade intelectual; (vi) e o perito adentrou a análise jurídi-
ca, em franca violação de sua competência.

• afi rma que a perícia e a decisão que não acatou sua nulidade cons-
ti tuem cerceamento de defesa, por ofensa aos princípios do con-
traditório e da ampla defesa. Pede o provimento dos agravos reti -
dos.

• ainda em preliminar, alega a falta de fundamentação na sentença 
para limitação do escopo das patentes, ante a ausência de prova 
para tanto e não observação de questão incontroversa. Aduz que 
não poderia o juízo a quo proferir decisão que, na práti ca, reti ra a 
efi cácia de patentes regularmente concedidas pelo Insti tuto Nacio-
nal de Propriedade Intelectual – INPI, tendo por base unicamente o 
laudo pericial já impugnado.

• requer a desconsti tuição da sentença, para que outra seja profe-
rida, após a realização de prova pericial, com a indicação de novo 
perito com os conhecimentos técnicos necessários para exame la-
boratorial que atenda às normas legais.

• assevera que, em decisões interlocutórias, o TJRS já havia decidido 
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no senti do da não aplicação das normas de direito material refe-
rentes à defesa do consumidor, da aplicação da regra do Código 
Civil referente à prescrição de três anos do pedido de repeti ção 
de indébito e do alcance da sentença proferida na ação coleti va 
limitada a circunscrição do Estado, não podendo o magistrado em 
sentença decidir de forma contrária.

• no mérito, sustenta que a tutela jurisdicional se deu de forma aves-
sa à realidade dos fatos e que a manutenção da sentença produzi-
rá um efeito devastador para investi mentos em biotecnologia no 
Brasil.

• refere que o ordenamento jurídico vigente já conta com leis há-
beis a conciliar e harmonizar essa realidade, de modo que todos 
os inventores envolvidos no processo de criação e/ou desenvolvi-
mento sejam devidamente remunerados. Sustenta que a sentença 
recorrida nega vigência à Lei 9.279/96 e amplia arbitrariamente a 
incidência de dispositi vos da Lei 9.456/97 para além de seu escopo 
de proteção. Afi rma a inocorrência de dupla proteção por proprie-
dade intelectual no caso, já que não se trata de variedade vegetal, 
mas de patente de biotecnologia. Entre os argumentos lançados 
para a reforma da decisão de 1º grau, sustenta a impossibilidade de 
salva de sementes transgênicas, pela interpretação logica do arti go 
36 da Lei 11.105/05.

• salienta ademais, a impossibilidade de a sentença acatar prazos de 
validade indicados erroneamente pelo INPI nas cartas patentes, na 
medida em que a lide ainda se encontra pendente de solução defi -
niti va transitada em julgado.

• assevera ainda que não poderia a sentença determinar a devolução 
dos valores pagos desde a safra 2003/2004 até a safra 2006/2007, 
haja vista serem notoriamente compostas por sementes contra-
bandeadas.

• menciona, por fi m, que o sistema de cobrança de compensação 
repousa em acordos celebrados com enti dades parti cipantes (fl s 
1118/1126) que, na celebração de acordo, reconheceram os direi-
tos da Monsanto e consequentemente, a existência de infração às 
patentes da tecnologia RR pelo não pagamento de royalti es, nego-
ciando critérios benéfi cos de ressarcimento ao ti tular dessas pa-
tentes, na forma da Lei de Propriedade Intelectual, não havendo 
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em que se falar em abusividade. Destaca que todos os agricultores 
de todo país não estão impossibilitados de exercer suas ati vida-
des comerciais com o emprego da soja convencional, mas a par-
ti r do momento que optam pelo planti o da soja RR, devem dar a 
contraprestação pela tecnologia que estão uti lizando. Em caso de 
manutenção de sentença, pugna pela redução da verba honorária 
fi xada. Pede a condenação da parte autora às penas decorrentes 
da liti gância de má-fé. Requer o provimento do recurso.

Os Apelados reforçaram os argumentos aduzidos na inicia.

• ressaltando a não legiti midade das cobranças feitas pelas Apelan-
tes, bem como das medidas por elas adotadas para impedir os pro-
dutores de reservar culti vares transgênicas, legiti mamente adqui-
ridas, para replanti o e comercialização, além da proibição de doar 
e trocar sementes dentro de programas ofi ciais e cobrar de forma 
arbitrária, ilegal e abusiva royalti es sobre sementes e grãos descen-
dentes da chamada soja Roundup Ready (RR).

• reiterando que a Monsanto violou a Lei de Culti vares (lei nº 
9.456/97) que permite a reserva de grãos para planti os subsequen-
tes sem pagamento de novos royalti es, sendo inaplicável a incidên-
cia dos direitos de patentes;

• ademais, alegam novamente que as patentes das autoras já caíram 
em domínio publico.

• reclamam que se reconheça e se garanta o direito dos sojicultores 
brasileiros, de reservar o produto de culti vares de soja transgênica, 
para replanti o em seus campos de culti vo e o direito de vender 
essa produção como alimento ou matéria prima, sem pagar a tí tu-
lo de royalti es; garanti a de culti var a soja transgênica, de doar ou 
trocar sementes reservadas a outros pequenos produtores rurais.

O referido acórdão foi proferido na pessoa da Relatora Des. Maria 
Cláudia Mércio Cachapuz. A decisão reformou a sentença de 1º grau e, no 
mérito, deu provimento ao recurso, vencido o Desembargador Jorge Luiz 
Lopes do Canto, no seguinte senti do:

“ (...) ainda que a Lei de patentes não permita a proteção decorrente 
de patentes para todo ou partes dos seres vivos, houve expressa exclusão 
desta proibição em relação aos microrganismos transgênicos (arti go 18, in-
ciso III, da lei de patentes), justamente porque resultantes de um produto de 
intervenção cultural, por meio de invento. Possível à extensão dos efeitos de 
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propriedade intelectual sobre microrganismos transgênicos desde que aten-
dam os critérios próprios à situação jurídica de patenteabilidade – no caso, a 
novidade, a ati vidade inventi va e a aplicabilidade à ati vidade industrial. Cir-
cunstancia expressamente reconhecida, por certi fi cados próprios, em rela-
ção ao produto ora discuti do em juízo.

Não há como excluir dos efeitos de proteção desta o produto do 
objeto de patente, por forca da proteção conferida pelo arti go 42 da Lei 
9.279/96. A doutrina na interpretação mais correta da lei de patentes acerca 
dos casos de propriedade intelectual esclarece que o arti go 42, por meio de 
seus incisos, protege tanto o produto que é objeto direto da patente, como 
de processo ou o produto obti do diretamente pelo processo, caso seja este 
patenteado. Descabe exclui-ser o direito de patentes sobre o produto de 
uma intervenção humana por técnica de transgenia – e que abranja todas 
as característi cas próprias à proteção – inclusive quando isto ocorra sobre a 
culti var. E isto, porque ambas as leis mencionadas são omissas na hipótese 
de sobreposição de situações.

Quando uma variedade é desenvolvida pela técnica de transgenia 
– podendo, portanto, receber a proteção da lei de patentes – e sofre, poste-
riormente, uma melhora por via biológica, recebendo o certi fi cado de culti -
vares, em tese, tem-se situação de duplicidade de proteção, algo que estaria 
vedado pelas disposições da UPOV referente à Convenção de 1978. Tal, con-
fl ito, para a doutrina mais recente, enquanto inexistente uma defi nição legal 
específi ca, poderia sofrer solução sufi ciente por meio do insti tuto da patente 
dependente previsto na lei de patentes.

Não se trata, portanto, de hipótese de aplicação de lei mais especifi ca 
para a resolução do confl ito de regras. Aqui se têm leis que disciplinam objetos 
de tutela diversos. A própria exposição de moti vos da carti lha elaborada a lei 
9.456/97 deixa clara tal situação quando justi fi ca a criação da lei de proteção 
de culti vares como mecanismo disti nto de proteção a propriedade intelectual.

Não há como fazer subsisti r o argumento de que o licenciamento con-
cedido para a pesquisa sobre o produto e para o desenvolvimento de técnica 
de aperfeiçoamento afaste o direito originário sobre patentes.

O que pode o ti tular de patente celebrar contrato de licença para 
exploração e investi r o licenciado nos poderes para agir em defesa da patente 
(art. 61 da lei de patentes). Tal não afasta os direitos do exercício desta ti tula-
ridade, seja pelo proprietário do invento, seja pelo licenciado, ressalvada ape-
nas a hipótese de analise do aperfeiçoamento introduzido em patente licen-
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ciada (art. 63 da lei de patentes). O debate proposto é referente ao produto da 
soja transgênica, para a qual é identi fi cada a situação de proteção específi ca e 
comprovada – ao menos até 31.08.2010 – por meio de carta patente.

Não há, portanto, como se pretender a aplicação de disposições nor-
mati vas da lei de proteção de culti vares para o caso em comento, na medida 
em que diversa é a proteção jurídica identi fi cada. Reconhece-se a causa le-
giti ma á cobrança – a descaracterizar hipótese de ilicitude para fi ns do art. 
187 do CC brasileiro – por força da aplicação da lei de patentes na hipótese, 
não afastada a cobrança por situação diversa de proteção do produto pela 
lei de culti vares, como na hipótese das exceções do art. 10 da lei referida.

Com relação ao percentual de royalti es estabelecido, a despropor-
ção é apontada ainda na inicial, por meio de pedido alternati vo no senti do de 
que “seja judicialmente estabelecido percentual não abusivo para adequada-
mente indenizar as demandadas, em índice que variam entre 0,06% a 0,10% 
sobre o valor da soja transgênica comercializada, preferindo o menor índice 
pelas razões anotadas” (fl . 31 dos autos). Neste ponto, há que se observarem 
os limites estabelecidos em Lei e mesmo a parti r de acordos mais amplos, 
realizados entre os envolvidos, por meio de suas enti dades representati vas. 
Não há que se falar em abusividade quando negociados entre enti dades re-
presentantes de ambas as partes royalti es em percentual (2%) proporcional à 
práti ca de mercado internacional, sem que demonstrada efeti va abusividade 
de cobrança.

sucumbência inverti da e honorários advocatí cios redimensionados 
em concreto. À UNANIMIDADE, DESACOLHERAM OS AGRAVOS RETIDOS E 
AFASTARAM AS PRELIMINARES. NO MÉRITO, POR MAIORIA DERAM PROVI-
MENTO AO RECURSO, VENCIDO O DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LOPES DO 
CANTO. Grifos nossos.

2. Do direito aos fatos 

2.1. A Regulamentação Internacional da proteção de plantas e va-
riedades vegetais.

Como esclarece Carlos Correa171, a busca pela proteção de plantas e 

171 “Initi ati ves for the protecti on of plants through intellectual property rights emerged in the USA and 
Europe at the beginning of the Nineteenth Century. They eventually led to the adopti on in 1930 of the 
Plant Patent Act in the USA, which allowed for the grant of patents for asexually reproduced plant varieti es, 
diff erent, however, from the ‘uti lity patents’. In response to the demands of nurseries and plant breeders, 
the non-obviousness standard was replaced by ‘disti nctness’ and the disclosure requirement was drasti cally 
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de variedades vegetais por meio de direitos de propriedade intelectual iniciou-
se nos Estados Unidos e, em seguida, na Europa. Os Estados Unidos foram os 
primeiros a adotar um mecanismo de proteção para plantas assexuadas em 
1930, por meio da criação do Plant Patent Act. Posteriormente, por preocu-
pações acerca das fragilidades do regime de patente, países europeus dentre 
eles a Holanda e a Alemanha criaram um regime de proteção específi co para 
as variedades vegetais.

O próximo passo da Europa, moti vados pelos interesses de suas in-
dústrias no mercado promissor de melhoramento vegetal172, foi criar um siste-
ma internacional de proteção para as variedades vegetais, por meio da União 
Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais - UPOV.

2.1.1. A União Internacional para a Proteção das Obtenções Vege-
tais – UPOV.

A UPOV é uma organização intergovernamental com sede em Ge-
nebra, Suíça173. Sua criação ofi cial ocorreu em 1961, pela Convenção Inter-
nacional para a Proteção das Obtenções Vegetais - UPOV174. Posteriormente, 
especialmente após o acordo ADPICS - Aspectos do Direito de Propriedade 
Intelectual Relacionados ao Comércio - ou TRIPS tornar obrigatória a proteção 
das variedades vegetais por seus membros, essa organização e sua Convenção 
ganharam novos membros e sua infl uência internacional cresceu sensivelmen-
te175.

relaxed.1 In Europe, concerns about the weakening of the patent system generated a strong resistance to 
the applicati on of patents to plants.2 A special regime for the protecti on of plant varieti es was introduced 
in the Netherlands in 1942, followed by Germany in 1953. Based on these precedents, in 1961 an inter-
nati onal conventi on4 for the sui generis protecti on of such varieti es was adopted and the Union for the 
Protecti on of Plant Varieti es (UPOV) set up.” CORREA, Carlos. Patent protecti on for plants: legal opti ons 
for developing countries. South Center Paper , n. 55. 2014, p. 7. htt p://www.southcentre.int/wp-content/
uploads/2014/11/RP55_Patent-Protecti on-for-Plants_EN.pdf

172 Associati on for Plant Breeding for the Benefi t of Society - APBREBES. UPOV Conventi on: htt p://www.
apbrebes.org/content/upovconventi on..

173 Atualmente a UPOV está sediada na Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI. Não 
obstante a UPOV ser uma enti dade independente da OMPI, esta organização auxilia a UPOV administra-
ti vamente e, por força de acordo, o Diretor-Geral da OMPI é o secretário-geral da UPOV, com o poder de 
aprovar a nomeação de Vice Secretário Geral da UPOV. Associati on for Plant Breeding for the Benefi t of 
Society - APBREBES. UPOV Conventi on: htt p://www.apbrebes.org/content/upovconventi on.

174 UPOV: htt p://www.upov.int/about/en/faq.html#Q1

175 APBREBES, op. cit.
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A principal função da UPOV é uniformizar entre os países os instru-
mentos de proteção de novas variedades vegetais176. Em razão disso, ela esta-
beleceu por meio de sua Convenção um mecanismo para a proteção exclusiva 
das variedades vegetais. Contudo, os países membros são livres para estabe-
lecer suas próprias regras nacionalmente.177

O objeti vo da Convenção UPOV é reconhecer e garanti r para o criador 
ou para o sucessor de uma nova variedade vegetal um direito exclusivo sobre 
esta variedade, nas condições defi nidas por esta norma. Após a sua criação 
em 1961, a Convenção da UPOV foi revista 3 vezes, dando origem às Conven-
ções de 1972178, de 1978 e de 1991. Atualmente, encontram-se em vigor as 
Convenções da UPOV de 1978 e de 1991.179 

Até a promulgação da Convenção de 1991, os países puderam esco-
lher se permaneciam vinculados (os já membros) ou se aderiam (os novos, 
como o Brasil) à ata de 1978 ou se estes se vinculariam à nova versão de 
1991180. Após TRIPS, os países membros deste acordo que não ti nham me-
canismos de proteção para variedades vegetais foram obrigados a buscar tal 
proteção, como veremos adiante.

Dessa forma, os países que optaram por uma proteção alternati va 
ou complementar à proteção por patentes, e que ainda não ti nham aderido à 
UPOV, puderam escolher até a promulgação da Convenção de 1991, em abril 
de 1998, entre as duas versões vigentes. Após essa data, com exceção dos pa-
íses que já ti nham começado o processo de adesão da ata de 1978, um novo 
membro só poderia aderir à Convenção de 1991.181 

176 GARCIA, Selemara Berckembrock Ferreira. A PROTEÇÃO JURÍDICA DAS CULTIVARES NO BRASIL – Plan-
tas Transgênicas e Patentes. Ed. Juruá. Curiti ba. 2004

177 Ibidem.

178 A UPOV faz referência à Convenções de 1961 e de 1972 de fi rma integrada, referindo-se à Convenção 
de 1961/1972: Convenção da UPOV de 1961 como emendada pela revisão de 1972. htt p://www.upov.int/
export/sites/upov/members/en/pdf/pub423.pdf

179 Em consulta ao banco de membros da Convenção, verifi camos que, com exceção da Bélgica que per-
manece vinculado à Convenção de 1961/1972, todos os países membros da UPOV já fazem parte das ver-
sões de 1978 ou de1991. Lista de membros da UPOV e as Convenções as quais fazem parte. Últi ma data de 
atualização e junho de 2014. htt p://www.upov.int/export/sites/upov/members/en/pdf/pub423.pdf

180 BRUCH, Kelly Lissandra. Limites do direito de propriedade industrial de plantas. Ed. Conceito. Floria-
nópolis. 2013. P. 39-40.

181 BRUCH, op. cit., e SILVEIRA, Newton & FRANCISCO, Alisson. A UPOV 1991 e um Novo Marco Regu-
latório para as Culti vares no Brasil; GEBRESELASSIE, Abeba Tadesse. THE SUSTAINABILITY OF PLANTS AND 
PLANT INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.  Ed. DJOF Publishing. Copenhagen. 2012, p..123-
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2.1.2. As Convenções UPOV 1978 e 199.

As duas Convenções da UPOV em vigência guardam diferenças cru-
ciais entre elas. As alterações inseridas na últi ma ata da Convenção refl etem 
os novos interesses políti co-econômicos dos países desenvolvidos, devido aos 
grandes avanços tecnológicos apresentados por estes a parti r dos anos 1980. 
A propriedade intelectual passou a ser de crucial importância para o cresci-
mento econômico desses países.

Tem-se claro da leitura das atas de 1978 e 1991 que o objeti vo de 
cada uma é diferente, seja com relação no ao escopo de proteção que se de-
seja dar à variedade vegetal, seja no que concerne aos interesses que intenta 
resguardar.

Grande parte dos autores que acompanham a evolução legislati va 
acerca da proteção das variedades vegetais entende que a convenção de 1991 
sati sfaz preferencialmente as grandes empresas produtoras de sementes em 
detrimento do interesse da sociedade. Já a UPOV de 1978, segundo a doutri-
na, apresenta limitações mais amplas com relação aos direitos de exclusivida-
de do ti tular da variedade e conta com dispositi vos que resguardam de forma 
mais efeti va, se comparada com a UPOV de 1991, os interesses dos agriculto-
res e da sociedade.

“A estruturação internacional de um sistema de Propriedade Inte-
lectual de Variedades de Plantas, como vem ocorrendo em todos os demais 
ramos deste direito, por uma radical mutação, com vistas ao reforço da pro-
priedade de seus ti tulares, em face dos interesses contrastantes do público 
em geral. A revisão do Tratado, efetuada em 1978, ainda moderada em sua 
proteção dos interesses das indústrias sementeira, encontrou alteração na 
revisão de 1991. Os novos signatários, assinando até 1o. de janeiro de 1996 
puderam manter-se no anti go regime. 182”

“Compared to other alternati ves, UPOV 91 has the stronger protec-
ti on for plant breeder’s rights (broadening the rights to prevent the saving 
re-using and sharing of seeds by farmers unless they pay for them, extending 
these rights to a minimum period of 20 years, extending them to essenti ally 
derived varieti es and to possible appropriati on of the harvest from protected 
seeds, and hedging the rights about with formidable restricti ons), the reason 
some developed countries prefer it. Developing countries have taken a diff e-
rent view both in WTO proceedings such as the meeti ngs of the General Coun-
cil and the Council on TRIPs and in their domesti c practi ce for protecti ng plant 

182 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo II, Rio de Janeiro: Lumens Juris, 
2013
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varieti es, they have resisted att empts to multi lateralise it. Sui generis systems 
adopted by developing countries, on the whole, go contrary to UPOV 91 in 
several respects; they would prefer UPOV 78 (whose “membership”, at 29, 
sti ll far exceeds UPOV 91, at 16). Those that have adopted UPOV 91 have hea-
vily supplemented their laws with provisions or other laws on supporti ng local 
communiti es and farmers and protecti ng biodiversity. The main preference for 
UPOV 78 is in respect of permitti  ng farmers’ rights (including to save, replant 
and share seeds) and the breeder’s exempti on (to research, experiment and 
breed around the protected variety without undue claims from the breeder 
of the protected variety), and in the bett er protecti on for biodiversity, which 
developing countries consider benefi cial: for social justi ce in catering to local 
communiti es or the rural populati on and farmers, and for being supporti ve 
of domesti c policies like promoti ng innovati on and att aining food security.183”

“A ata de 1978 da Convenção da UPOV, em que se baseia a atual lei 
brasileira, tem o mérito de resguardar os direitos dos agricultores de reservar, 
plantar e trocar sementes (a Ata de 1991 exige que as leis nacionais regulem 
tais direitos, podendo prevê-los ou não) e é, portanto, mais adequada à reali-
dade agrícola brasileira.”184

“Sin dudas bajo el impulso ele una corrientc de opinión gcneraliza-
da en los países em desarrollos de aumentar La proteción legal que ampara 
a cualquier ti po de mejora, creación o dcscubrimiento, la UPOV rnodifi có su 
anterior Acta de 1978 en una serie de puntos muy importantes. Todas lãs mo-
difi caciones introducidas em La nueva Acta de 1991, han sido em La direción 
de aumentar La protección legal Del material vegetal em favor de lós derechos 
de su obtebtor.185”

2.1.3. Principais pontos da UPOV 1978

Wilkson e Castelli186 ressaltam os principais pontos da UPOV 1978:

183 The South Centre/Centre for Internati onal Environmental Law (CIEL) (org.. ) MANGENI. Francis Tech-
nical issues on protecti ng plant varieti es by eff ecti ve sui generis systems, sd.: htt p://www.cid.harvard.edu/
archive/biotech/papers/discussion6.pdf.

184   SANTILLI, Juliana. Os Direitos de Propriedade Intelectual sobre as variedades de plantas (culti vares); 
Revista de Direito Ambiental Ano 16 vol. 64-out/dez/2011 Editora Revista dos Tribunais 

185 RAPELA, Miguel Angel. DERECHOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL EM VEGETALES SUPERIORES. Ed. 
Cuidad Argenti na. Buenos Aires. 2000. P. 92

186 WILKINSON, J. & CASTELLI, P. A transnacionalização da indústria de sementes no Brasil – biotecno-
logias, patentes e biodiversidade. Rio de janeiro: Acti onAid, Brasil, 2000. htt p://www.ieham.org/html/do-
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Da Convenção original da Upov até a Convenção de 1978, vigente até 
os anos 90, o direito do melhorista, ao contrário do que ocorreu no patentea-
mento, permiti u ao melhorista uti lizar livremente qualquer material genéti co 
protegido como um recurso inicial de variação com o propósito de criar novas 
variedades (a chamada “isenção do melhorista”) (Upov, 1978, Art.5(3)).

Garanti a também que o agricultor pudesse estocar sementes da co-
lheita para seu próprioplanti o na safra seguinte (o chamado “privilegio do 
agricultor”). No caso de Estados membros da União cujas leis nacionais per-
miti am a proteção tanto pelo direito do melhorista como por patenteamento, 
proibia-se a “dupla proteção” da variedade por direitos de melhorista e por 
patenteamento (Upov, 1978, Art.2(1)).

Estabelecia-se, como já citado, enquanto critério para requerer a pro-
teção que a variedade fosse disti nta das outras variedades, homogênea e es-
tável ao longo das gerações, mas que não fosse uma nova invenção. Portanto, 
poderia ser uma variedade descoberta na natureza e nunca antes uti lizada 
na agricultura, desde que essa variedade fosse geneti camente homogênea e 
estável (Upov, 1978, Art.6).

Da mesma forma, concedia-se aos Estados signatários o direito de ex-
cluir certas espécies de qualquer forma de proteção, segundo seus interesses 
nacionais específi cos (Upov, 1978, Art.2(2)). Tampouco exigia que a variedade 
protegida oferecesse alguma nova qualidade de uti lidade e nem defi nia uma 
“distância mínima” entre ela e alguma outra já protegida.187

Uti lizamos-nos também de tabela elaborada por Van Wijka, com 
atualizações da UPOV para expormos abaixo as principais diferenças entre a 
UPOV de 1978 e a de 1991:

cs/A_transnacionaliza%E7%E3o_da_industria_de_sementes_no_Brasil.pdf.

187 WILKINSON, J. & CASTELLI, P. A transnacionalização da indústria de sementes no Brasil – biotecno-
logias, patentes e biodiversidade. Rio de janeiro: Acti onAid, Brasil, 2000. htt p://www.ieham.org/html/do-
cs/A_transnacionaliza%E7%E3o_da_industria_de_sementes_no_Brasil.pdf
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Provision UPOV 1978 Act UPOV 1991 Act
Protecti on coverage As many plant genera and species 

‘as possible’. Minimum of 5 on joi-

ning and of 24 aft er 8 years

Minimum of 5 on joining. 10 

years later, must protect all 

plant genera and species

Ban on dual protec-

ti on

The Members shall not grant dual 

protecti on by patent rights and 

UPOV rights for one and the same 

botanical genus or species

The dual protecti on is permit-

ted.

Requirement Novelty (variety must not have 

been commercialized)

Disti nctness

Suffi  cient Uniformity having regard 

to the parti cular features of varie-

ty’s propagati on Stability

Novelty (variety must not 

have been commercialized)

Disti nctness

Suffi  cient Uniformity having 

regard to the parti cular fea-

tures of variety’s propagati on 

Stability

Protecti on term Minimum 15 years (18 years for 

trees and vines)

Minimum 20 years (25 years 

for trees and vines)

Protecti on scope Producti on for commercial purpo-

ses and off ering for sale and marke-

ti ng of propagati ng material of the 

variety

Commercial transacti ons with 

propagati ng material. Hares-

ted material protected only 

if produced from propagati ng 

material without breeder’s 

permission and if breeder had 

no reasonable chance to ex-

ploit his right over it.

Breeders’ exempti on Yes Yes. Essenti ally derivedva-

rieti es can only be marketed 

with the agreement of the 

breeder

Farmers’ privilege Minimum scope of protecti on 

allows a farmer’s privilege

Each member State can defi -

ne a farmer’s privilege suitab-

le for its conditi ons

Prohibiti on of double 

protecti on

Any species eligible for PBR protec-

ti on cannot be patented

The Act is silent on this ques-

ti on; countries may choose to 

exclude plant varieti es from 

patent protecti on

Source: Original table van Wijk et al, p 8, updated by UPOV Secretariat 
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2.1.4. A proibição da UPOV 1978 à dupla proteção por direitos de 
patente e de culti vare.

O arti go 2.1188 da Convenção da UPOV 1978 estabelece norma vincu-
lante e obrigatória a todos os seus membros que proíbe a dupla proteção de 
uma mesma variedade vegetal por patente e por culti var:

Cada Estado da União pode reconhecer o direito do obtentor previsto 
pela presente Convenção, mediante a outorga de um tí tulo especial de pro-
teção ou de uma patente. Porém, um Estado da União, cuja legislação na-
cional admite a proteção em ambas as formas, deverá aplicar apenas uma 
delas a um mesmo gênero ou a uma mesma espécie botânica.

Miguel Angelo Rapela189 esclarece que o disposto nessa norma é uma 
obrigação fundamental de cumprimento mandatório pelos países membros 
da Convenção de 1978. Essa disposição foi incorporada pela Convenção de 
1978 como expressão maior dos objeti vos daquela ata, quais sejam, os de 
resguardar os interesses dos agricultores e da sociedade limitando o alcance 
da exclusividade sobre a variedade vegetal para além dos níveis estabelecidos 
pela UPOV.

O arti go 2.1 é uma norma de conciliação entre a Convenção e quais-
quer normas de outros diplomas que estabeleçam disposição que vão de en-
contro com o limite de proteção única para variedade vegetal estabelecida 
por este tratado.

Nesse senti do, Carlos Correa190 a enfati za que a intenção da UPOV 
1978 ao trazer o arti go 2.1, apresentando expressa proibição de dupla pro-
teção de uma mesma variedade vegetal, foi a de conferir uma solução para 
a questão da cumulação de direitos de propriedade intelectual.

Nota-se que o objeti vo do arti go é precipuamente limitar a possibili-
dade de um país membro conceder uma dupla proteção à variedade vegetal, 

188 Este arti go é mencionado também no arti go 37.1 da convenção: “ Não obstante as disposições do 
arti go 2.1), qualquer Estado que, antes da expiração do prazo durante o qual o presente Ato está aberto à 
assinatura, preveja a proteção nas diferentes formas mencionadas no arti go 2.1) para um mesmo gênero 
ou uma mesma espécie, pode conti nuar a fazê-lo se, no momento da assinatura do presente Ato ou do 
depósito do seu instrumento de rati fi cação, de aceitação ou de aprovação do presente Ato, ou de adesão 
ao mesmo, noti fi car esse fato ao Secretário-Geral”
Sendo este arti go uma grandfather clause para assimilar os países - como os EUA - que já 
ti nham sistemas múlti plos, mas sem reduzir quanto aos demais a obrigação de proteção única 
para cada variedade ou espécie. 
189 RAPELA, Miguel Angel. DERECHOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL EM VEGETALES SUPERIORES. Ed. 
Cuidad Argenti na. Buenos Aires. 2000. P. 40.

190 CORREA, Carlos Maria. Biological Resources andIntellectual PropertyRights.  EUROPEAN INTELLECTU-
AL PROPERTY REVIEW. Vol 14 No 5. 1992, p. p 154-157. 



101

propriedade intelectualpropriedade intelectual

uma vez que a ata não se opõe que o país membro tenha mais de uma possi-
bilidade de regime de proteção por patente e por culti var. O que se proíbe é 
uti lizar-se desses dois sistemas de proteção em uma mesma culti var. O ti tular 
deve escolher somente uma proteção por variedade vegetal.

Trata-se de uma norma de limite máximo, por meio dela um único 
ti po de proteção por variedade vegetal é o máximo que um país pode permiti r 
ao ti tular da culti var.

Observa-se que a ata de 1978 dispõe acerca de diversas matérias 
em termos de limites mínimos e deixa possibilidades de normas mais rígidas 
serem estabelecidas à conveniência de cada país membro. Entretanto, clara-
mente não quis permiti r qualquer nível de discricionariedade dos seus mem-
bros com relação à dupla proteção da culti var.

É o que esclarece Denis Barbosa:

Note-se que a afi liação à versão UPOV representa o nível de proteção 
a que o Brasil está sujeito pelo direito internacional; a não ser quando tal trata-
do estabeleça limites máximos à proteção, a legislação interna pode afastar-se 
do padrão internacional oferecendo ao ti tular um nível mais exacerbado de 
proteção191. Assim é que a legislação brasileira incorpora dispositi vos cons-
tantes da UPOV 1991, mais favorável aos ti tulares do que o modelo 1978192. 
Um exemplo de limite máximo imposto pela UPOV 1978 (Art. 2.1193), que é 
o vigente no país, é que a proteção de uma variedade de planta por culti var 
exclui a proteção do mesmo objeto por patente.194

E por ser uma norma limite e cogente não há possibilidade dos países 
membros da UPOV 1978 permiti rem em suas leis internas disposição diferente 
da estabelecida pelo arti go 2.1. Ou seja, é vedado aos países membros da 
ata de 1978 que protejam um mesmo culti var por patente e por direitos de 
culti var.

191 Vide WIPO, WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, encontrado em htt p://www.
wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf, visitado em 4/5/2014. Vide Informações aos 
Usuários de Proteção de Culti vares, (atualizadas em 2010), encontrado em htt p://www.agricultura.gov.br/
arq_editor/fi le/INFORMACOES_AOS_USUARIOS_SNPC_nov2010.pdf, visitado em 4/5/2014.

192 Quanto ao diferimento do prazo de afi liação à UPOV 1978, vide SILVEIRA, Newton, e FRANCISCO, 
Alison, cit. 

193 2(1) Each member State of the Union may recognise the right of the breeder provided for in this 
Conventi on by the grant either of a special ti tle of protecti on or of a patent. Nevertheless, a member State 
of the Union whose nati onal law admits of protecti on under both these forms may provide only one of 
them for one and the same botanical genus or species. Veja htt p://www.upov.int/en/publicati ons/conven-
ti ons/1978/w_up780_.htm#_1_3, visitado 10 de abril 2014. 

194 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo II, Rio de Janeiro: Lumens Juris, 
2013
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Preclusion of dual protecti on with breeder’s right and patent. The 1978 
Act permits its signatories to protect plant varieti es either with a disti nct bre-
eder’s right or with a patent. However, arti cle 2(1) precludes member states 
from granti ng both forms of protecti on “for one and the same botanical genus 
or species.195

Exatamente no mesmo senti do que Correa e Barbosa, nota Nuno Pi-
res de Carvalho, um dos mais autorizados intérpretes de TRIPs, esclarecendo, 
inclusive, que tal norma é totalmente compatí vel com o acordo da OMC.

“A questão crucial é se um membro da OMC que aplica a UPOV 
1978 e proíbe a dupla proteção está em conformidade com o Acordo TRIPS. 
A resposta é sim. A segunda frase do arti go 27.3 (b) foi redigida sob a forma 
de alternati va, e uma delas é na proteção de culti vares exclusivamente por um 
regime sui generis (como UPOV). Mais uma vez, a análise jurídica direta para 
conclusão de que o Acordo TRIPS não é obstáculo para o cumprimento dos 
tratados previamente existentes - mesmo que tal acordo possa ter introduzi-
do algumas regras que limitam as opções que estavam disponíveis sob esses 
tratados já existentes196.

195 HELFER, Laurence R. Intellectual property rights in plant varieti es. Internati onal legal regimes and 
policy opti ons for nati onal governments. FAO Legislati ve Study 85, 2004, p. 22

196 “The Crucial issue is whether a WTO member that follows UPOV 1978 and bans double protecti on 
is in compliance with TRIPS Agreement. The answer is yes. The second sentence of Arti cle 27.3 (b) was 
draft ed the form of alternati ve, and one of those is in the protecti on of plant varieti es exclusively by a sui 
generis regime (such UPOV). Once again, straightf orward legal analysis to conclusion that the TRIPS Agree-
ment is not obstacle to compliance with previously existi ng treati es – even if it may have introduced some 
rules that limit opti ons were available under those existi ng treati es”. CARVALHO, Nuno Pires. The TRIPS 
Agreement of Patent Rights. Netherlands: Kluwer, 2010, p. 315. Note-se que Helfer, op. cit, p 65 pareceria 
ter um entendimento divergente de Carlos Correa, Denis Barbosa e Nuno Pries de Carvalho e dos demais 
autores já citados, quanto a obrigação de 2.1 do ato de 1978: (…)”Where the provisions of two treati es are 
in direct confl ict, the rule is far less sett led. If two agreements relate to the same subject matt er and the 
states parti es to both agreements are the same, arti cle 30 of the Vienna Conventi on on the Law of Treati es 
specifi es that the agreement that is later in ti me is given eff ect. The obligati ons in the TRIPs Agreement are 
thus likely to prevail over any confl icti ng obligati ons in the 1978 UPOV Act, such as the ban on protecti ng 
varieti es within the same genus or species with both a breeders’ right and a patent. (1978 Act, art. 2(1)) (…) 
It can therefore be argued that the two treaty systems are fully compati ble, with TRIPs merely augmenti ng 
the plant variety protecti on requirements of the UPOV Acts”. No entanto, para prevalecer o entendimento 
desse autor, seria preciso evidenciar precisamente em que disposição de TRIPs se ancoraria uma regra 
contrária à proibição de cumulação de proteções sobre um mesmo culti var da UPOV 1978. Helfner, porém 
não explicita onde tal confl ito entre UPOV 1978 e TRIPs se daria.
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2.2. TRIPs

Como explica Maristela Basso197, o acordo TRIPS é um dos acordos 
vinculados ao Acordo Consti tuti vo da Organização Mundial do Comércio – 
OMC, integrando um conjunto de acordos multi laterais de Comércio.

TRIPS estabelece normas mínimas de proteção e regulação dos direi-
tos de propriedade intelectual que devem ser adotadas pelos seus membros 
em suas legislações internas, com o objeti vo de harmonizar a proteção mínima 
garanti da pelos países aos direitos de propriedade intelectual.

O Tratado vincula todos os países membros e suas disposições devem 
ser cumpridas, sem possibilidade de reserva, por todos os seus membros198. 
Com o advento deste acordo, os países membros ti veram que adequar as suas 
legislações internas ao conteúdo nele determinado. TRIPS foi assinado e 1994, 
passando a vigorar em 1º de Janeiro de 1995.

2.2.1. TRIPS e a obrigatoriedade dos países membros protegerem 
variedades vegetais e patentes de processos não essencialmente bio-
lógicos

Dentre as diversas disposições de TRIPS a cerca da proteção mínima 
que deve ser garanti da pelos países membros aos direitos de propriedade in-
telectual, o art. 27 deste acordo determina o que deve ser patenteável pelos 
países membro e o que pode ser objeto de exceção à pateteabilidade.

Em seu item 1, o art. 27 estabelece que qualquer invenção de produ-
to ou processo, em todos os setores tecnológicos, deve ser patenteável pelos 
países membros, caso atendam os requisitos para tal proteção. No item 2 esse 
art. permite que os países considerem como não patenteáveis matérias que 
violem a ordem pública e a moralidade.

 Por fi m, no seu item 3, o art. 27 faculta a seus membros a possi-
bilidade que os países não considerem patenteáveis métodos diagnósti cos, 
terapêuti cos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos, plantas e ani-
mais, exceto microorganismos e processos essencialmente biológicos para a 
produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não-biológicos 

197 BASSO, Maristela, Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Porto Alegre. Livraria do Advoga-
do, 2000, p. 172 ess.

198 BASSO, op. cit, p. 178.
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e microbiológicos.

Entretanto, apesar de permiti r a exclusão patentária de plantas, TRIPS 
determina que os países membros concedam proteção às variedades vege-
tais. Seja por meio de um sistema suis generis, seja por patentes ou por uma 
combinação de proteção pelos dois sistemas.

TRIPS - Art, 27 Matéria Patenteável

1. Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer 
invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será 
patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventi vo e seja passível 
de aplicação industrial. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4 do Arti go 65, 
no parágrafo 8 do Arti go 70 e no parágrafo 3 deste Arti go, as patentes se-
rão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação 
quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato 
de os bens serem importados ou produzidos localmente.

2. Os Membros podem considerar como não patenteáveis invenções 
cuja exploração em seu território seja necessário evitar para proteger a ordem 
pública ou a moralidade, inclusive para proteger a vida ou a saúde humana, 
animal ou vegetal ou para evitar sérios prejuízos ao meio ambiente, desde que 
esta determinação não seja feita apenas por que a exploração é proibida por 
sua legislação.

3. Os Membros também podem considerar como não patenteáveis:

a) métodos diagnósti cos, terapêuti cos e cirúrgicos para o tratamento 
de seres humano.

b) plantas e animais, exceto microorganismos e processos essencial-
mente biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os 
processos não-biológicos e microbiológicos. Não obstante, os Membros con-
cederão proteção a variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja por 
meio de um sistema sui generis efi caz, seja por uma combinação de ambos. O 
disposto neste subparágrafo será revisto quatro anos após a entrada em vigor 
do Acordo Consti tuti vo da OMC.

Conforme leciona Denis Barbosa199, com a vigência de TRIPS, culti -
vares “podem ser protegidos por patente, pelo sistema da UPOV, por outro 
sistema sui generis, ou por uma combinação destes (o que ocorre nos EUA). 
Mas têm de ser protegidos” por todos os países membros do acordo.

199 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo II, Rio de Janeiro: Lumens Juris, 
2013, 
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2.2.2. A escolha entre as duas Convenções de 1978 e de 1991 após 
TRIPS

Com a obrigatoriedade de garanti r algum ti po de proteção para as 
variedade vegetais, os países que ainda não concediam tal tutela ti veram que 
optar entre dotar a proteção por patente, adotar uma das duas atas ou criar 
um regime próprio para proteger os culti vares no país.

The two major treaty systems that regulate these issues are the 
agreements established under the auspices of the Union internati onale pour 
la protecti on des obtenti ons végétales (“UPOV”), and the TRIPs Agreement 
included within the family of treati es administered by the World Trade Or-
ganizati on (“WTO”). (see para. 1.3.5.2 above) These two treaty systems each 
contain a comprehensive set of rules for their members regarding IPRs over 
plant varieti es.

In short, the UPOV treati es adopt a sui generis system of protecti on 
(that is, a system that is unique, or of its own kind) especially tailored to the 
needs of plant breeders. The TRIPs Agreement requires WTO Members to 
protect new plant varieti es using patent rights, a sui generis system or some 
combinati on thereof. Because TRIPs provides states with this fl exibility and be-
cause the treaty has an uncertain relati onship to the previously adopted UPOV 
conventi ons, nati onal governments face a wide array of opti ons in choosing 
the intellectual property regime applicable to plant varieti es.

(,,,), countries generally give domesti c eff ect to the UPOV Act to 
which they are a party in one of two ways. In “automati c incorporati on” 
states, courts and administrati ve agencies directly apply and enforce the Act, 
although implementi ng legislati on isoft en needed to authorize administrati ve 
agencies to process applicati ons to protect new plant varieti es. In “legislati ve 
incorporati on” states, by contrast, the UPOV Act does not become enforce-
able in domesti c law unti l the state enacts a nati onal plant variety protecti on 
law that conforms to the Act’s requirements.200

Dessa forma, cada país ao aderir à Convenção o fez optando pela ver-
são mais compatí vel ao seu desenvolvimento agrícola e à sua situação sócio-
-econômica201.

Observa-se que os países não são obrigados a adotar o sistema da 
UPOV. TRIPS obriga somente que os países membros reconheçam algum ti po 
de proteção, por patente, por um sistema próprio ou via UPOV. E, dentro do 

200 HELFER, op. cit, p. 21.

201 GEBRESELASSIE, Abeba Tadesse. Op. Cit, p. 123. 
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sistema UPOV, o país que aderiu à ata de 1978 ou a de 1991 fez essa escolha 
justamente para que se vinculasse à ata que mais se adequasse aos seus in-
teresses e necessidades, especialmente aos interesses econômicos e sociais, 
bem como ao seu nível de desenvolvimento tecnológico. Sendo esta uma es-
colha consciente e com objeti vos claros.

“Developing countries can use the sui generis opti on for the protec-
ti on of plant varieti es. The Agreement is silent about the content of the sui ge-
neris system. Hence the developing countries can adopt a sui generis system 
which is suitable to their socio-economic conditi ons. There is no compulsion 
to adopt an UPOV model system. If the countries are going for the UPOV mo-
del, the successive amendment made the UPOV system are very stringent, es-
pecially aft er 1991 amendment. Therefore the desirable model is UPOV 1978 
which provides for breeders excepti on and also does not aff ect the farmer’s 
rights. However, it is bett er to recognize the farmer’s right explicitly. An explicit 
recogniti on would not give room for confusion in this matt er. While doing so, 
care should be taken in outlining the rights of the farmers. It should not result 
in the curtailment of any rights enjoyed hitherto by the farmers. Further, the 
protecti on”202. 

“On 24 April 1999, the 1991 Act entered into force in accordance with 
Arti cle 37(1), which states that “ This Conventi on shall enter into force one 
month aft er fi ve States have deposited their instruments of rati fi cati on” The 
provision of Arti cle 37(3) ensured that the 1978 Act of the Conventi on is closed 
to further accession. By virtue of the TRIPs Agreement, member States of the 
World Trade Organizati on (WTO) are obliged to provide for the protecti on of 
plant varieti es. To bring the TRIPs patent provisions into line with UPOV Con-
venti on on the protecti on of plant varieti es, Arti cle 27.3(b) permits Members 
to provide “ for the protecti on of plant varieti es either by patents or by an ef-
fecti ve sui generis system or by any combinati on thereof ”. As most developing 
countries are yet to adopt some form of plant variety protecti on, the need to 
adopt a system that would comply with their internati onal obligati ons and also 
adapted to their nati onal circumstances, in recent ti mes have come to the fore 
and triggered discussions focusing on the salient features of the UPOV Con-
venti on. This is due to the fact that developing countries do acknowledge that, 
the UPOV Conventi on presents one model of a sui generis system of plant 
protecti on for plant breeders developing new plant varieti es.

202 HABIBA Saeed. TRIPS: patenti ng of biotechnological inventi ons. In ATRIP 2006, p. 8
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The diff erence between the1978 Act and 1991 Act is signifi cant, parti -
cularly with respect to developing countries, as the existi ng divergence betwe-
en the two Acts on related issues such as the conditi ons, scope and durati on 
of protecti on, have triggered some concerns as developing countries in their 
eff ort to adopt a sui generis system tailored to meet their nati onal needs are 
confronted with the issue of limited precedents or guides to choose from. 
In view of the circumstances, considering the limited opti ons available, de-
veloping countries fi nd themselves outweighing the choice of taking up the 
challenge of devising a plant variety protecti on, adapted to the needs and con-
diti ons which would ensure the fulfi llment of basic food needs of the people 
and the sustainable management of their biological resources203.”

“Implementati on of IPR to att ract innovati ons and direct foreign in-
vestments and to insti gate R&D at the nati onal level will depend on the cha-
racteristi cs of each country, parti cularly their capaciti es of demand and of re-
search204”

2.3. Coexistência entre Tratados e Emenda.

A coexistência de tratados que regem a mesma matéria é plenamente 
possível e regulamentada pela Convenção de Viena Sobre Direito dos Trata-
dos205. Admissível também é a possibilidade de versões diferentes dos mes-
mos tratados coexisti rem, como é o caso das Convenções da UPOV 1978 e 
1991.

Nos casos de tratados com matérias afi ns, os países que optam pela 
adesão de ambos os tratados obrigam-se a seguir as disposições estabelecidas 
nos dois tratados. Nesse senti do, em caso de confl ito de normas deve prevale-
cer às disposições do últi mo tratado, se de mesma hierarquia. Caso um país só 
se vincule a um dos dois tratados e o outro país se vincule aos dois tratados, os 
países só estarão obrigados reciprocamente pelas normas do tratado em co-
mum. Dessa forma, qualquer confl ito de normas que exista entre os tratados 

203 El-SAGHIR; MWIJUKYE; ISSAHAQUE. Plant Varieti es, Biodiversityand Developing Countries. Sd, p. 6-7. 
htt p://www.ip-watch.org/weblog/wp-content/uploads/2010/02/egypt-biopiracy-secti on-11.doc.

204 Trommett er, Michel (2008), Intellectual Property Rights in Agricultural and Agro-food Biotechnologies 
to 2030, OECD, Paris, available at htt p://www.oecd.org/dataoecd/11/56/40926131.pdf, 

205 Promulgada pelo decreto nº 7.030, de 14 de dezembro de 2009, encontrado em htt p://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7030.htm, visitado em 3/2/2015. 
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nos quais ambos não são parte não afeta a relação entre os países. 206

Na hipótese de coexistência de versões de um mesmo tratado os paí-
ses podem escolher se vincular a uma das atas disponíveis e somente a esta se 
obrigam207. Os países que aderiram à emenda estão vinculadas à ela, devendo 
seguir o esti pulado na emenda.

Quando for o caso de emendas às quais somente alguns países mem-
bro da versão anterior do tratado aderiram e outros não, vale entre as partes 
somente a versão anti ga da qual todos fazem parte. Nas hipóteses da adesão 
original dos países a um tratado ocorrerem em versões diversas, estes só es-
tarão obrigados à versão por eles aderida. Dessa forma, em caso de confl ito 
entre as versões, os países só estarão reciprocamente obrigados a cumprir às 
normas que constem nas duas versões.

b208. Emenda ao tratado: No que tange à emenda ao tratado, esta é 
considerada “o meio pelo qual os atos internacionais são revistos, 
implicando em acréscimo, alteração ou supressão de seus conteú-
dos normati vos”209. Por meio do art. 40, § 4º da Convenção de Vie-
na sobre Direito dos Tratados de 1.969 (CVDT 69), como os tratados 
são passíveis de emendas, é perfeitamente possível a coexistência 
de versões diferentes de tratados210. O art. 40 da Convenção de 

206 Convenção de Viena - Arti go 30 Aplicação de Tratados Sucessivos sobre o Mesmo Assunto 
1. Sem prejuízo das disposições do arti go 103 da Carta das Nações Unidas, os direitos e obrigações dos 
Estados partes em tratados sucessivos sobre o mesmo assunto serão determinados de conformidade com 
os parágrafos seguintes. 
2. Quando um tratado esti pular que está subordinado a um tratado anterior ou posterior ou que não deve 
ser considerado incompatí vel com esse outro tratado, as disposições deste últi mo prevalecerão. 
3. Quando todas as partes no tratado anterior são igualmente partes no tratado posterior, sem que o 
tratado anterior tenha cessado de vigorar ou sem que a sua aplicação tenha sido suspensa nos termos do 
arti go 59, o tratado anterior só se aplica na medida em que as suas disposições sejam compatí veis com as 
do tratado posterior. 
4. Quando as partes no tratado posterior não incluem todas a partes no tratado anterior: 
a) nas relações entre os Estados partes nos dois tratados, aplica-se o disposto no parágrafo 3; 
b) nas relações entre um Estado parte nos dois tratados e um Estado parte apenas em um desses tratados, 
o tratado em que os dois Estados são partes rege os seus direitos e obrigações recíprocos. 
5. O parágrafo 4 aplica-se sem prejuízo do arti go 41, ou de qualquer questão relati va à exti nção ou suspen-
são da execução de um tratado nos termos do arti go 60 ou de qualquer questão de responsabilidade que 
possa surgir para um Estado da conclusão ou da aplicação de um tratado cujas disposições sejam incompa-
tí veis com suas obrigações em relação a outro Estado nos termos de outro tratado.  Grifos nosso.

207 (..) de uma emenda resultante de decisão não unânime, os vencidos permaneceriam obrigados pelo 
texto primiti vo, criando-se no quadro convencional a duplicidade de regime jurídico. Interpretação que, 
de resto, veio a ser mais tarde assumida pela disciplina da Convenção de Viena. REZECK Francisco. Direito 
internacional público curso elementar. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 116

208 MURILLO SAPIA GUTIER . Introdução ao direito internacional público , p. 18-21. 2011: htt p://muril-
loguti er.com.br/wpcontent/uploads/2012/02/INTRODU%C3%87%C3%83O-AO DIREITO-INTERNACIONAL-
-MURILLO-SAPIA-GUTIER.pdf

209 [Nota do Original] PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Direito internacional público e privado. Salva-
dor: Editora JusPodivm, 2009, p. 112.

210 [Nota do Original] VARELLA, Marcelo Dias. Direito internacional público. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 
56.
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Viena sobre Direito dos Tratados de 1.969 enfati za a possibilidade 
de dualidade ou duplicidade de regimes jurídicos entre os tratados 
original e emendado. Isto signifi ca que há a possibilidade de um 
tratado original estar vigendo ao mesmo tempo entre as partes que 
não concordaram com a emenda, e entre estas e o grupo que com 
elas concordou, sem prejuízo de o tratado emendado estar vigendo 
na sua integralidade para este últi mo grupo.

Assim dispõe o art. 40 da CVDT 69.

Arti go 40

Emenda de Tratados Multi laterais

1. A não ser que o tratado disponha diversamente, a emenda de tra-
tados multi laterais reger-se-á pelos parágrafos seguintes.

2. Qualquer proposta para emendar um tratado multi lateral entre to-
das as partes deverá ser noti fi cada a todos os Estados contratantes, cada um 
dos quais terá o direito de parti cipar:

a) na decisão quanto à ação a ser tomada sobre essa proposta;

b) na negociação e conclusão de qualquer acordo para a emenda do 
tratado.

3. Todo Estado que possa ser parte no tratado poderá igualmente ser 
parte no tratado emendado.

4. 0 acordo de emenda não vincula os Estados que já são partes no 
tratado e que não se tornaram partes no acordo de emenda; em relação a 
esses Estados, aplicar-se-á o arti go 30, parágrafo 4 (b).

5. Qualquer Estado que se torne parte no tratado após a entrada em 
vigor do acordo de emenda será considerado, a menos que manifeste inten-
ção diferente:

a) parte no tratado emendado; e

b) parte no tratado não emendado em relação às partes no tratado 
não vinculadas pelo acordo de emenda.

Em conclusão acerca da temáti ca, extrai-se o seguinte:

(a) O tratado emendado vigora entre as parte que concordaram com 
a alteração (emenda);

b) Quanto ao tratado original, é válido entre as partes que não apro-
varam a alteração do mesmo (duplicidade de regimes). Assim, se aprovou a 
emenda, está lhe abrangerá, se não aprovou, vigora o tratado original.
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(c) Ainda, quanto ao tratado original, este é válido para as partes que 
aprovaram e para as partes que não aprovaram a emenda.

(d) A adesão de Estado a um tratado em sua versão emendada (não 
original), esta versão é a que valerá para o Estado aderente, exceto se dispor 
em contrário. Quanto as partes que aceitaram a emenda, o Estado aderente 
obedecerá este regime jurídico internacional frente às partes que aceitaram. 
Quanto às partes que não aceitaram a emenda, o Estado aderente respeitará 
as normas originais.211

2.4. Obrigações do Brasil como membro da UPOV 1978 e de TRIPS

Dessa forma, no caso do Brasil, como ele aderiu à TRIPS e UPOV 1978 
é mandatório que ele cumpra o que está estabelecido nos dois tratados. Na 
hipótese de conflito entre essas normas, prevalecerá o disposto em TRIPS 
em detrimento do disposto na UPOV 1978, por ser esta norma posterior no 
tempo.

Sendo certo que na realidade o Brasil deve cumprir integralmente 
todas as disposições obrigatórias da UPOV 1978, como a norma que proíbe 
dupla proteção por patente e por culti var, visto que nenhuma norma de TRIPS 
confl ita com a UPOV de 1978, como esclarecido por Nuno Pires de Carva-
lho212. Observa-se, ainda, que o Brasil tem a possibilidade de até adotar algu-
mas disposições da UPOV de 1991, como na realidade o fez, todavia, sem se 
tornar membro dessa ata, ou a ela se obrigar.

Entretanto, com relação à UPOV 1978 ele é de fato obrigado a cum-
prir com todos os requisitos desse diploma. A obrigação dos países membros 
de TRIPS e UPOV 1978 de cumprirem integralmente ambos os tratados é en-
fati zada por Helfner213.

2.4.1. WTO and UPOV 1978 Act members

This designati on in Table 3 currently applies to 24 nati ons: Argenti na, 
Bolivia, Brazil, Canada, Chile, China, Colombia, Ecuador, France, Ireland, Italy, 
Kenya, Mexico, New Zealand, Nicaragua, Norway, Panama, Paraguay, Portugal, 

211 MURILLO SAPIA GUTIER . Introdução ao direito internacional público , p. 18-21. 2011: htt p://muril-
loguti er.com.br/wpcontent/uploads/2012/02/INTRODU%C3%87%C3%83O-AO DIREITO-INTERNACIONAL-
-MURILLO-SAPIA-GUTIER.pdf

212 Vide nota 26

213 Helfer Op. Cit. p. 67-68
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Slovakia, South Africa, Switzerland, Trinidad and Tobago and Uruguay. States 
in this category enjoy somewhat greater discreti on as a result of the more 
limited protecti on of plant breeders’ rights contained in this earlier UPOV Act.
Mandatory requirements

States parti es to both agreements must extend protecti on to all plant 
varieti es, comply with TRIPs’ nati onal and MFN treatment rules and adopt ef-
fecti ve enforcement measures. They must also comply with all of the other 
1978 Act requirements, including its eligibility requirements, terms of pro-
tecti on, exclusive rights and mandatory breeders’ exempti on. As compared to 
the 1991 Act, however, breeders’ exclusive rights are more limited, terms 
of protecti on for varieti es are shorter and excepti ons and limitati ons are 
broader.

2.4.1.1. Opti ons and implementati on issues

States that become Members of the WTO aft er joining the 1978 UPOV 
Act and adopti ng laws to comply with that Act face a similar situati on to states 
that are parti es to both the WTO and the 1991 Act. To fully comply with TRIPs, 
these 1978 Act member states must modify their nati onal laws to protect the 
four core requirements of arti cle 27.3(b) and they must remove all provisions 
of their laws which impose a reciprocity requirement as a conditi on for pro-
tecti ng varieti es of foreign breeders. In additi on, states in this category may 
choose to modify their laws to incorporate some or all of the standards found 
in the 1991 Act without actually becoming a member of that Act. Their refusal 
to do so, however, does not violate arti cle 27.3(b), inasmuch as the standards 
found in the 1978 Act sati sfy their obligati on to protect plant varieti es with 
a sui generis IPR.214 Grifos nossos.

Constata-se do texto acima que dentre os requisitos mandatórios que 
um país que seja membro da ata de 1978 e de TRIPS devem seguir está inclu-
ído todas as normas impostas pela Convenção de 1978 estando aí, incluída a 
obrigação de não de conceder dupla proteção para plantas.

214 Helfer p. 67-68
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2.5. A Regulamentação da proteção à plantas e variedade vegetal 
no país. 215 

O Código de Propriedade Industrial de 1945 admiti u pela primeira vez 
em nosso ordenamento jurídico a concessão de privilégio de variedades vege-
tais. Entretanto, esse dispositi vo nunca recebeu a regulamentação exigida no 
arti go 219 do mesmo decreto-lei216. Mesmo com a referida disposição legal, a 
proteção relati va às plantas e variedades vegetais e seus processos só passou 
a ser regulada no Brasil anos mais tarde, com o advento do acordo TRIPS.217

O Brasil incorporou o acordo por meio do Decreto 1355/94, entrando 
em vigor no país cinco anos após a data da sua vigência218. Para se adequar às 
imposições do art 27 de TRIPs o Brasil publicou, em 1996 a Lei 9279/96, a sua 
nova Lei de Propriedade Industrial – LPI. Em 1997, optando por uma proteção 
não patentária para os culti vares, publicou uma lei específi ca, a Lei 9459/97, 
Lei de Proteção de Culti vares – LPC, compati bilizando essa com o disposto na 
Convenção UPOV 1978. A Convenção foi internalizada no país em 1999219, por 

215 Mais detalhes acerca dos antecedentes históricos sobre a proteção dos culti vares: vide Denis Borges 
Barbosa. Uma Introdução à propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2003; GARCIA, Selemara 
Berckembrock Ferreira. A PROTEÇÃO JURÍDICA DAS CULTIVARES NO BRASIL – Plantas Transgênicas e Pa-
tentes. Ed. Juruá. Curiti ba. 2004, p. 52-88; DEL NERO, Patrícia Aurélia. BIOTECNOLOGIA – ANÁLISE CRÍTICA 
DO MARCO JURÍDICO REGULATÓRIO. Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2009; e BARROS, Carla Eugenia 
Caldas, Op. Cit.

216 BARROS, Carla Eugenia Caldas. A sobreposição dos direitos de propriedade intelectual em biotecno-
logia: patentes e culti vares. Modifi cações dos arts. 43 e 70 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. In PLAZA, 
Charlene; NERO, Patrícia. Proteção jurídica para as ciências da vida: Propriedade intelectual e biotecnologia. 
São Paulo, IBPI, 2012, p. 88.

217 Mais detalhes acerca da evolução histórica da proteção das plantas no país podem ser encontrados 
em Selemara Garcia, op. cit. P 73 e SS.

218 Acompanhamos as posições de Denis Barbosa e Maristela Basso com relação ao período de carên-
cia de 5 anos para a aplicação de TRIPS no Brasil. Entendemos que o acordo TRIPS só entrou em vigor no 
Brasil 5 anos após a vigência deste, por se enquadrar como um país em desenvolvimento. O acordo TRIPS 
concedeu um período adicional de 5 anos para que os países em desenvolvimento passassem a aplicar o 
tratado internamente, não expressando exigência adicional para que essa concessão de aplique, senão a 
condição econômica-social referida. Tal posição, entretanto, não é unanime, há que defenda que TRIPS teve 
aplicação imediata no Brasil, a parti r da sua vigência. Para rica discussão acerca da vigência de TRIPS no 
Brasil, inclusive com diversidade de indicações bibliográfi cas acerca deste tema vide:Denis Borges Barbosa: 
Aplicação do acordo TRIPS à luz do direito internacional e do direito interno: htt p://denisbarbosa.addr.com/
parecer%201.pdf e Maristela Basso, op. cit. p.280 e SS.

219 As explained in secti on 1.3.1 above, countries generally give domesti c eff ect to the UPOV 
Act to which they are a party in one of two ways. In “automati c incorporati on” states, courts 
and administrati ve agencies directly apply and enforce the Act, although implementi ng legisla-
ti on isoft en needed to authorize administrati ve agencies to process applicati ons to protect new 
plant varieti es. In “legislati ve incorporati on” states, by contrast, the UPOV Act does not become 
enforceable in domesti c law unti l the state enacts a nati onal plant variety protecti on law that 
conforms to the Act’s requirements. HELFER, op. cit, p. 21..
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meio do Decreto 3109/99220.

O Brasil , assim como diversos outros países em desenvolvimento, op-
tou por aderir à Convenção da UPOV na versão de 1978, por entender que o 
disposto naquela versão da Convenção eram os limites máximos que o país 
entendia adequado seguir devido ao seu nível de desenvolvimento social e 
econômico e em vista do interesse público nacional. Essa preocupação com 
a versão de que ata adotar e acerca dos níveis de proteção adequados para a 
proteção das plantas e suas partes no país foi algo amplamente discuti do pelo 
governo e pela sociedade.

O governo brasileiro argumentava que, a não adesão a UPOV de 1978, 
cujo prazo espirava em 1995, obrigaria a adesão à versão de 1991, o que não 
parecia adequado[46]. Tendo em vista que a ata de 1991 é bem mais restrita, 
pelo fato de permiti r a dupla proteção e prolongar a proteção até o produto 
fi nal.221

Portanto, a ata de 1978 que foi adotada e internalizada assim o foi 
com a clara intenção do Brasil em somente se obrigar aos níveis desta Con-
venção e de TRIPS.

O país, em poucos arti gos, escolheu se afastar em alguns aspectos222 
do modelo de proteção da convenção dentro da discricionariedade que era 
permiti da ao país223 e não colidente com a ata de 1978, estabelecendo, assim, 
algumas poucas normas com padrão compatí vel da ata de 1991, mas expres-
samente optando por não se obrigar regas dessa últi ma versão da ata. A não 
vinculação do país à ata de foi uma opção ostensivamente avaliada e discuti da 
pelo Governo e as suas razões para a não adoção da ata de 1991 fi caram claras 
há época.

Conti nuamos com Selemara que, ao fazer uma revisão histórica dos 
antecedentes da LPC demonstra como foi aguerrida essa opção pela UPOV 
1978 e pela escolha em não se dar patente para as plantas e suas partes:

220 Com relação à adesão do Brasil à UPOV após a LPC, expomos comentário de Denis Barbosa : A adesão 
se deu após a lei. Vide: “[Decisão agravada incorporada e manti da] A promulgação da Convenção Interna-
cional para a Proteção das Obtenções Vegetais, por meio do Decreto nº 3.109, de 30 de junho de 1999, não 
revoga, necessariamente, as disposições conti das na Lei nº 9.456, r no Decreto nº 2.366, ambos de 1997. 
Com efeito, referida Convenção não derroga, especifi camente, a defi nição legal da homogeneidade e da 
estabilidade conti da nas normas internas”. TRF1, AI 2009.01.00.045995-0/DF, Sexta Turma, JFC Rodrigo 
Navarro de Oliveira, 10/05/2010. BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo II, Rio 
de Janeiro: Lumens Juris, 2013.

221 Selemara Garcia. Refl exos da globalização sobre a lei de proteção de culti vares no Brasil. Revista Juros-
doctos, n. 1, ano 1. Disponível em: htt p://www.jurisdoctor.adv.br/revista/rev-01/art04-01.htm.

222 Como a previsão de culti var essencialmente derivada, por exemplo.

223 Conforme discuti mos no item acercada Coexistência entre Tratados e Emendas 
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Em 1977, outro Projeto Lei, sob o nº 3.674/77,[25] também tentou 
regular tal código com uma proposta de um dispositi vo para garanti r que “os 
processos desti nados à obtenção ou modifi cação de sementes não consti tui-
rão invenção privilegiada”.

Com esses Projetos de Lei apresentados tentava-se, proteger a Pro-
priedade Intelectual da Culti var através do sistema de patentes. Mas em 1978, 
ambos os projetos foram derrubados, pelo grupo contrario a LPC e o debate 
sobre o patenteamento ou à proteção da propriedade intelectual de culti vares 
fi cou fora da pauta do Congresso Nacional.

Para Walter Rodrigues da Silva,[26] “essa ati tude (do Ministério da 
Agricultura) foi decorrente de inúmeras manifestações de protesto em nível 
nacional pela não consulta à sociedade sobre assunto de tal importância e 
pelo seu conteúdo altamente comprometedor do ponto de vista econômico, 
social, políti co e tecnológico”. Salienta também, o referido autor que, uma 
outra razão fundamental para que o Ministério da Agricultura ti vesse recuado 
de sua posição inicial quanto à aprovação da lei de proteção de culti vares, te-
ria sido a inexistência de uma estrutura insti tucional que pudesse assumir as 
ati vidades de registro de culti vares.224 (..)

Em 1991, a parti r da discussão do Projeto nº 824/91 que originou o 
novo Código de Propriedade Industrial, abriu-se novamente o debate sobre 
propriedade intelectual dos culti vares no Congresso Nacional. Nesse mesmo 
período a EMBRAPA, realizou um estudo específi co sobre a proteção de culti -
vares, que foi usado como referência para a elaboração de um novo antepro-
jeto, de nº 199/95, o qual foi apreciado em 1996. Sua numeração foi alterada 
para 1.457/96, converti da posteriormente em lei, com o nº 9.456/97, que ins-
ti tuiu a Proteção de Culti vares.

A referida lei foi regulamentada no dia 7 de novembro de 1997, atra-
vés do Decreto do n.º 2.366 do Presidente da República. Nesse mesmo decre-
to foi criado o Serviço Nacional de Proteção de Culti vares - SNPC, vinculado ao 
Ministério da Agricultura. Esse serviço tem como missão à administração do 
sistema de proteção das inovações em plantas.

O Brasil optou por formatar sua lei de acordo com a convenção da 
UPOV de 1978, introduzindo, porém, no texto, algumas modifi cações que in-
corporam conceitos da versão de 1991. A LPC fornece os mecanismos legais 
para que o obtentor tenha seu direito intelectual reconhecido.225 

224 Selemara Op. Cit. P. 71

225 Selemara, op cit. p. 82-82
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Wilkson & Castelli226 destacam também as pressões externas sofridas 
pelo Brasil para que o país adotasse uma norma padronizada com as normas 
do cenário internacional:

A aprovação dessa lei era um imperati vo para a adesão do Brasil à 
Convenção 78 da União Internacional para a Proteção de Obtenções Vegetais 
– Upov. A Ata fi nal da Rodada do Uruguai do GATT, homologada pelo Congres-
so Nacional, prevê, no acordo TRIPs (Direitosde Propriedade Intelectual Rela-
cionados ao Comércio incluindo o de bens falsifi cados), a adoção de sistemas 
sui generis para a proteção de variedades de plantas pelos países signatários 
(Art.27.3.b), fi xando para isso prazo até o ano 2005. Esse compromisso não 
implicava a obrigatoriedade da adesão do Brasil à Upov, já que um sistema sui 
generis não coincide necessariamente com os padrões de legislação impos-
tos por essa enti dade. Na época, alguns setores nacionalistas da comunidade 
cientí fi ca brasileira recomendaram o sistema de franquia (franchising) como 
o mais adequado perfi l para a legislação sui generis brasileira. Não obstante, 
na tomada de decisão, predominou a posição do governo, que apontava o 
isolamento diplomáti co do país, caso não aderisse à Upov.

“O sistema descrito pela legislação brasileira, resultado de fortes in-
fl uências internacionais, adota um regime sui generis de proteção as varieda-
des vegetais, disti nguindose do modelo de concessão de patentes previsto 
na Lei de Propriedade Industrial, criando, o Serviço Nacional de Proteção de 
Culti vares SNPC, órgão vinculado ao Ministério de Agricultura e do Abasteci-
mento, desti nado a gerenciar o processo de proteção das variedades227

2.5.1. A LPC

Como discuti do, o Brasil optou por uma legislação suis generis, mas 
se preocupou, ao elaborar tal lei, em adequa-las ao disposto na Convenção da 
UPOV 1978, que juntamente com TRIPS, são os níveis de proteção que o Brasil 
assim entendeu perti nente adotar.

Reproduzimos aqui novamente análise de Selemara Garcia, dessa vez, 
acerca dos principais aspectos dessa lei:

226 WILKINSON, J. & CASTELLI, P. A transnacionalização da indústria de sementes no Brasil –biotecnolo-
gias, patentes e biodiversidade. Rio de janeiro: Acti onAid, Brasil, 2000. htt p://www.ieham.org/html/do-
cs/A_transnacionaliza%E7%E3o_da_industria_de_sementes_no Brasil.pdf

227 Natália Bonora Vidrih Ferreira, Gabriel Luis Bonora Vidrih Ferreira. O privilégio do agricultor e a pro-
priedade intelectual sobre variedades vegetais: htt p://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php/?n_
link=revista_arti gos_leitura&arti go_id=12341&revista_cadern =5
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De acordo com a Lei nº 9.456, o obtentor do direito da culti var será 
pessoa fí sica[29] ou jurídica que obti ver um novo culti var ou culti var essen-
cialmente derivada, ou seja, é o ti tular do direito da proteção poderá ser o 
melhorista ou qualquer terceiro que tenha deste conseguido cessão ou outro 
tí tulo jurídico.

A proteção recai sobre o material de reprodução das plantas, ou seja, 
semente, tubérculo, estacas, etc. O período de proteção é de 15 anos para as 
espécies anuais e de 18 anos para as videiras, árvores fl orestais e ornamentais.

Pode-se proteger para fi ns de exploração comercial a nova culti var e 
a culti var essencialmente derivada, desde que preenchidos os seguintes requi-
sitos:[ser disti nta, diferentes de outra culti var; homogênea, apresentar unifor-
midade nas suas característi cas; estável, manter a homogeneidade durante os 
sucessivos planti os. Além disso, não poderá ter sido oferecida à venda, no Bra-
sil, há mais de 1 (um) ano em relação à data do pedido de proteção, e não ter 
sido oferecida à venda em outros países, com o conhecimento do obtentor, há 
mais de 6 (seis) anos. A novidade deve ser uma criação e não uma descoberta.

É importante ressaltar que, se não houvesse a previsão expressa do 
teste de DHE na legislação, seria permiti do a proteção ou a apropriação priva-
da das descobertas ou da própria biodiversidade em si.

O pedido de proteção de culti vares é feito diretamente no SNPC, em 
Brasília, DF, que é o órgão responsável pela emissão dos certi fi cados de pro-
teção de culti vares. Uma vez que a culti var está protegida, é proibida a sua 
venda, reprodução, importação, exportação etc., sem autorização do ti tular. 
Caso isso ocorra, o infrator terá o material apreendido, pagará indenização e 
multa de 20% do valor da mercadoria. Além disso, responderá por crime de 
violação dos direitos do melhorista. Caso haja reincidência, o infrator pagará 
duas vezes o valor da multa.

A lei brasileira prevê exceções aos direitos do obtentor protegendo: 
a) o direito do agricultor que poderá reservar e plantar sementes em seu esta-
belecimento, usar ou vender para consumo próprio, produto obti do do plan-
ti o de um culti var protegido; b) o direito do melhorista, que poderá uti lizar o 
material como fonte de variação genéti ca; exceto o repeti do uso da culti var 
para formação de híbridos ou para a criação de culti vares essencialmente de-
rivadas. Nesse caso é necessária a autorização do ti tular da culti var protegida, 
ou, o pagamento de uma porcentagem de royalti es sobre a venda, caso sejam 
obti das novas culti vares; c) e o direito do pequeno produtor rural, que poderá 
trocar ou doar as sementes por ele produzidas a outro pequeno produtor ru-
ral, desde que não o faça com fi ns comerciais.
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A LPC também criou mecanismos para punição de abuso do poder 
econômico ou mesmo para manobras de marcado. Caso tais situações ocor-
ram, o governo pode uti lizar-se de dois mecanismos: emiti r licença compulsó-
ria a terceiros ou determinar o uso público restrito, também usado em casos 
de catástrofes. Em ambos os casos, o ti tular perde o direito de exploração da 
culti var protegida por três anos, podendo esta determinação ser prorrogada 
por mais três anos. Durante esse período, o ti tular da culti var receberá remu-
neração determinada pelo governo e, após retomar os seus direitos, a dura-
ção da proteção será subtraída pelo número de anos de punição.

O direito de proteção pode ser cancelado, quando houver renúncia 
do ti tular ou dos seus sucessores, perda da homogeneidade e da estabilidade 
da culti var, ausência do pagamento da anuidade, não apresentação da amos-
tra viva quando requerida e, ainda, caso a culti var apresente impacto desfavo-
rável. Após o término do período de proteção, o direito do ti tular será exti nto 
e a culti var torna-se de domínio público.

2.5.1.1. A proibição de dupla proteção às culti vares

Das diversas disposições elencadas pela LPC, a que é central para as 
respostas dos quesitos do presente parecer è a que estabelece que a única 
proteção possível para culti vares é a proteção do direito conferido pela Lei 
9456/97, sendo esse o único direito que pode obstar a livre uti lização de 
plantas e suas partes:

Art. 2º A proteção dos direitos relati vos à propriedade intelectual re-
ferente a culti var se efetua mediante a concessão de Certi fi cado de Proteção 
de Culti var, considerado bem móvel para todos os efeitos legais e única forma 
de proteção de culti vares e de direito que poderá obstar a livre uti lização 
de plantas ou de suas partes de reprodução ou de multi plicação vegetati -
va, no País.

Com relação à possibilidade o único direito permiti do no país a ser 
validamente oponível à livre uti lização de plantas e suas partes de reprodução 
ou multi plicação vegetati va é o direito conferido pelo Certi fi cado de Proteção 
de Culti var - CPC, mais nenhum outro. Nesse aspecto a lei é explícita e cogen-
te, bem como não abre espaço para qualquer interpretação diversa. Ressalta-
se que a imposição da norma é que qualquer outro direito de propriedade 
intelectual conferido a terceiros que não o garanti do pelo CPC, mesmo que 
validamente concedido e vigente, NÃO será oponível contra qualquer pes-
soa para impedi-la de uti lizar livremente plantas e suas partes sobre as 
quais o direito alienígena direta ou diretamente recaia.
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Assim como o art. 2.1 da Convenção da UPOV 1978, o arti go 2º parte 
fi nal da LPC é uma norma de saneamento de anti nomia normati va, uma vez 
que o disposto nesse arti go equaciona eventual discussão acerca da possibi-
lidade de oponibilidade de direito de propriedade intelectual ou outro direito 
de mesma fi nalidade228, que não o garanti do pelo CPC - mesmo que tal direito 
alienígena proteja bem disti nto de culti var - para obstar o uso livre de plantas 
e suas partes.

Trata-se de uma questão de não oponibilidade do direito. Ele existe, 
mas simplesmente, por força de lei posterior, ele não será oponível se a sua 
consequência for obstar o livre uso de plantas e suas partes.

A lei de culti vares taxati vamente estabelece que a culti var ou as ob-
tenções originais a parti r da biotecnologia vegetal só podem ter a sua proprie-
dade intelectual conferida no âmbito do direito do melhorista, afastando a 
proteção via patentes às plantas com o intuito de permiti r a salva das semen-
tes e afastar a cobrança pelo uso da tecnologia RR. Logo, a soja transgênica é 
uma culti var cuja proteção da propriedade intelectual, no Brasil, pelo sistema 
da Lei de proteção de culti vares, afastando qualquer cobrança a esse tí tulo 
pela lei de propriedade industrial. 229

Denis Barbosa230, primeiro autor nacional de que temos conhecimen-
to que discute com profundidade a questão crucial da duplicidade de funções 
da parte fi nal do art. 2º da LPC, leciona que essa norma tem dupla natureza:

(a) A primeira de norma de natureza exclusiva, por só aceitar 
como forma de proteção o direito conferido pelo CPC, proibindo 
assim a dupla proteçao.

(b) E a segunda de norma de natureza excludente, pois exclui 
qualquer possibilidade de terceiro opor direito231, que não o con-
ferido pelo CPC, com o fi to de impedir a livre uti lização de culti -
var objeto do confl ito:

228 Ou seja, com a mesma fi nalidade de proteção exclusiva de bem intelectual. 

229 GIARETA, Lucas. A cobrança de royalti es na comercialização da soja transgênica frente à Lei de Prote-
ção de culti vares e a Lei de Propriedade industrial. Monografi a de graduação. Universidade de Passo fundo. 
2012: 

230 Barbosa, 2010, op, cit,

231 Novamente, uti lizamo-nos da acurada observação de Denis Borges Barbosa, que chama a atenção 
de que deve se entender por “única forma de direito”, direito regulado por esta Lei, ou seja, direito de 
propriedade intelectual ou outro de qualquer natureza, mas com a mesma fi nalidade e natureza do direito 
regulado na lei de culti var. Como argumenta Denis Barbosa, muitas razões de direito podem obstar a livre 
uti lização do culti var, por exemplo, obrigações entre partes de um contrato celebrado sem violação das leis 
de defesa da concorrência. BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo II, Rio de 
Janeiro: Lumens Juris, 2013.
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Direito exclusivo e excludente

Segundo o art. 2o da LPC, o Certi fi cado é “a única forma de proteção 
de culti vares e de direito que poderá obstar a livre uti lização de plantas ou de 
suas partes de reprodução ou de multi plicação vegetati va, no País”232.

Com esta redação imprecisa, a Lei assegura exclusividade (“direito 
[de] obstar a livre uti lização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de 
multi plicação vegetati va”) ao ti tular de um Certi fi cado de Proteção à culti var.

Este direito também é exclusivo, ao afastar outras modalidades de 
proteção ao mesmo objeto, como por exemplo, a das patentes tradicionais 
e, até mesmo, o do segredo industrial. A sabedoria desta exclusão objeti va 
poderia - e será - muito questi onada, em parti cular em face da evolução da 
técnica233. (..,)

Assim, a lex nova introduziu um limite abstrato e incondicional a 
quaisquer direitos exclusivos de propriedade intelectual, segundo o qual, ino-
bstante o escopo da outra proteção, ela não pode proibir a livre uti lização des-
crita. Em outras palavras, sem sequer precisar discuti r a validade de quaisquer 
patentes, a LPC criou uma condição de inoponibilidade de qualquer privilégio, 
em face do objeto singularizado em seu art. 2º234.

Assim, o direito sobre culti vares não é só exclusivo, como o é a paten-
te, mas também excludente, pois repele e inoponibiliza qualquer jus prohiben-
di, que não o conti do em sua norma de regência.

232 [Nota do Original]”[Voto do Des. Carlos Roberto Lofego Caníbal] Não se pode admiti r a prefalada 
dupla proteção modo a autorizar o proceder que se pretende com este recurso obstaculizar. Até porque 
pela Lei da Propriedade Industrial, tendo por objeto tecnologia, no caso, denominada Clearfi eld e pela Lei 
de Culti vares, tendo por objeto variedade de arroz, no caso, denominada IRGA 422CL (mutagenia) porque 
daí decorre que, em princípio, também não se pode admiti r dupla cobrança de royalti es pelo detentor dos 
direitos da Carta-Patente pelo detentor do Certi fi cado de Proteção de Culti var, isso porque os culti vares 
incorporam a tecnologia, como é sabido, e não sendo outro o moti vo por que o art. 2º da Lei 9.456/97, 
estabelece que o Certi fi cado é a “única forma de proteção de culti vares e de direito que poderá obstar a 
livre uti lização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de multi plicação vegetati va no País.” É de 
compreender que Lei 9.279/96 (LPI) funciona como lei geral; logo, aplica-se aos culti vares apenas na medi-
da em que a Lei 9.456/97 (LC), lei especial, for omissa. Desta forma, não se aplica aos culti vares o art. 42, da 
LPI, pelo qual tem o ti tular de Carta-Patente o direito de impedir terceiro de produzir, usar, colocar à venda, 
vender ou importar..” TJRS, AI 70021344197, Primeira Câmara Cível, DES. IRINEU MARIANI, 12 de dezembro 
de 2007.

233 [ Nota do Original] Vide Marti nez Canellas, Anselmo M., Dual Protecti on of Industrial Property Rights 
on Transgenics Plants: As Inventi ons and as Plant Varieti es (La Protección Dual de la Propiedad Industrial de 
las Plantas Transgénicas: Como Invenciones y Como Variedades Vegetales) (Spanish) (January 1, 2011). In 
Dret, Vol. 1, 2011. Available at SSRN: htt p://ssrn.com/abstract=1762691

234 Vide, em posição parcialmente contrária, o parecer de Paulo Brossard de Souza Pinto, Criações Inte-
lectuais resultantes da engenharia genéti ca, Revista Forense, v. 101, n. 377, p. 255-261, fev. 2005. 
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Não obstante tal tema ter sido extensivamente liti gado, especialmen-
te no TJRS, não se tem cadeia precedencial nem sólida, nem sequer indicati va, 
que afronte a interpretação que ora oferecemos235.

Assim é que nos cabe responder: na lei brasileira vigente, nenhuma 
patente, nem de produto, nem por força da aplicação de invenção de proces-
so, poderá obstar à livre uti lização de eucaliptos ou de suas partes de repro-
dução ou de multi plicação vegetati va, no País236. Grifo nosso.

Observa-se que o voto do divergente do Des. Jorge Luiz Lopes do Can-
to, da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justi ça do Rio Grande do Sul, na decisão 
de apelação da ação relati va a esse estudo, qual seja, AC 70049447253, com-
preendeu e expressou os objeti vos centrais da UPOV 1978, traduzidos no art. 
2º e da LPC:

“Referida Ata, como antes analisado, resguardava o denominado 
privilégio do agricultor e vedava a dupla proteção, conceitos que serão 
adiante explicitados.

(...)

Ressalte-se, portanto, que o legislador optou por consagrar o “privi-
légio do agricultor”, o direito do pequeno agricultor de reservar e plantar se-
mente para uso próprio, assim como usar ou vender como alimento ou maté-
ria-prima o produto obti do do seu planti o, bem como o direito de multi plicar 
sementes, para doação ou troca.

Também restou adotado um sistema com critérios específi cos para a 
proteção das variedades vegetais, restando vedada a possibilidade de dupla 
proteção das novas variedades vegetais, isto é, a incidência de dois diplomas 
disti ntos sobre o mesmo fato analisado, o que se vislumbra essencial ao des-
linde da controvérsia posta em exame.

Para que se garanti sse a efeti vidade do privilégio do agricultor e das 
demais exceções à exclusividade do obtentor, resguardando, assim, o interes-
se social e econômico do país, não bastava que em sua redação a LPC proi-
bisse a dupla proteção de culti vares, insti tuindo forma exclusiva de proteção, 
por meio do direito conferido pelo CPC. Era essencial que a lei excluísse qual-
quer possibilidade de outro direito de natureza afi m e mais restriti vo - como 

235 [ Nota do Original] Decisão conjunta nos Agravos de Instrumento n. 70010897772 e 70010740264, 
julgados pela 18ª Câmara Civil do TJRS, em 17/02/2005, Relator Pedro Luiz Pozza, entendeu que seria dis-
cutí vel a dupla proteção: “pois mesmo que se entenda que tal diploma legal afaste o direito assegurado 
na Lei de Patentes, o que é bastante discutí vel...”. Sugere-se, assim, uma reavaliação na análise de BRUCH, 
dissertação, cit., p. 116.

236 Barbosa, 2010, op, cit,
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o direito de patentes - miti gar ou anular os efeitos das limitações previstas na 
LPC e de interesse do país. E a lei assim procedeu por meio do seu art. 2º, o 
escudo protetor dos reais objeti vos e interesses do país, quanto à proteção 
adequada aos culti vares no Brasil.

Com relação à legiti midade de um país criar norma de sua natureza 
exclusiva e excludente, como a do art. 2 da LPC, para garanti r a efeti vidade 
da orientação escolhida pelo país quanto a não incidência de dupla proteção, 
diferente não é a interpretação do direito internacional. Carlos Corrêa237 de-
bruçou-se em extensa e ponderada pesquisa para verifi car se um país mem-
bro de TRIPS teria liberdade de elaborar o seu regime de proteção de varie-
dades vegetais de forma à prever neste exceções específi cas para limitar o 
alcance da patente com relação à proteção de plantas sem que isso violasse 
TRIPS e chegou a uma resposta positi va.

Na realidade, tal limitação por parte da legislação do país seria a úni-
ca forma de se garanti r a plena efeti vidade da norma de culti vares. Pondera 
o autor que a menos que se estabeleçam legalmente meios para impedir a 
incidência do direito de patentes sobre plantas, as ati vidades que são impor-
tantes para se garanti r acesso aos alimentos (por meio dos direitos dos fazen-
deiros) e para a agricultura sustentável (por meio dos direitos dos melhoristas) 
estarão ameaçadas pelos atos impediti vos dos ti tulares de patente ao livre uso 
das plantas que contenham material protegido pelo privilégio.

IV.1 Can Specifi c Excepti ons be Craft ed for Plants.

If patents over plants are admitt ed, the excepti ons generally provided 
for by patents laws may not be adequate to allow acti viti es that are important 
for food security and a sustainable agriculture. Unless it is otherwise provided 
for by the applicable law, the patent owner may, in principle, block farmers’ 
traditi onal practi ces of saving and exchanging seeds (the ‘farmers’ privilege’) 
and prevent a third party from using a plant variety that contains a patented 
material (e.g. a transformati on event) to develop a new variety.

O autor conti nua sua análise ao ponderar que TRIPS permite que seus 
membros adotem limitações ao direito de patente para ati vidades de relevan-
te interesse público, sem que isso possa ser entendido como uma discrimi-
nação proibida pelo tratado. Finaliza seus argumentos mencionando que tal 
questão já foi objeto de apreciação pelo órgão de resolução de controvérsias 

237 CORREA, Carlos. Patent protecti on for plants: legal opti ons for developing countries. South Center 
Paper , n. 55. 2014, p. 7. htt p://www.southcentre.int/wp content/uploads/2014/11/RP55_Patent-Protec-
ti on-for-Plants_EN.pdf
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da OMC e que esse órgão sedimentou entendimento que TRIPS não proíbe 
que os países adotem limitações justi fi cadas aos direitos de patentes para li-
dar com problemas existentes em determinadas áreas de produção.

It is oft en held that patent laws should be neutral and do not disti n-
guish among sectors of technology238. In parti cular, arti cle 27.1 of the TRIPS 
Agreement has been read as preventi ng such laws from making disti ncti ons 
based on the fi eld of technology. The relevant provision reads.

patents shall be available and patent rights enjoyable without discrim-
inati on as to the place of inventi on, the fi eld of technology and whether prod-
ucts are imported or locally produced.

‘Discriminati on’, however, implies the unjust or prejudicial treatment 
of diff erent categories of interests. The referred to arti cle 27.1 cannot be read 
as banning any diff erenti ati on justi fi ed by diversity in the protectable subject 
matt er. This is what a WTO the EC case against Canada on the ‘Bolar excep-
ti on239. The panel stated that

Arti cle 27 prohibits only discriminati on as to the place of inventi on, the 
fi eld of technology, and whether products are imported or produced locally. 
Arti cle 27 does not prohibit bona fi de excepti ons to deal with problems that 
may exist only in certain product areas. Moreover, to the extent the prohi-
biti on of discriminati on does limit the ability to target certain products in 
dealing with certain of the important nati onal policies referred to in Arti -
cles 7 and 8.1, that fact may well consti tute a deliberate limitati on rather 
than frustrati on of purpose.240

As discussed below, several European laws have already introduced 
specifi c excepti ons to the patent rights that only apply to plants.241 None of 
these provisions has been challenged as being incompati ble with arti cle 27.1 
or any other provision of the TRIPS Agreement. panel clarifi ed in the EC case 
against Canada on the ‘Bolar excepti on’.78 The panel stated that In summary, 
‘discriminati on’ as referred to in arti cle 27.1 of the TRIPS Agreement must be-
disti nguished from ‘diff erenti ati on’. WTO Members bound to observe the Agre-
ement can introduce diff erent rules for parti cular fi elds of technology, provided 
that they are adopted for bona fi de purposes.

238 [ Nota do Original] See, e.g., Timothy A. Caulfi eld and Bryn Williams-Jones, The Commercializati on of 
Geneti c Research: Ethical, Legal, and Policy Issues, Springer Science & Business Media, Dec 31, 1999, p. 67.

239 [ Nota do Original] See Report of the WTO Panel, op. cit. 
240 [ Nota do Original] Ibid., para 7.92. 

241 [ Nota do Original] See, e.g., Viola Prift i, ‘The Breeding Exempti on in Patent Law: Analysis of Complian-
ce With Arti cle 30 of the TRIPS Agreement’, The Journal of World Intellectual Property, volume 16, issue 5-6, 
pp. 218-239, December 2013.
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The farmers’ right to save, re-use and exchange seed with other farm-
ers (generally called ‘the farmers’ privilege) may become illusory if the variety 
incorporates patented components, since the patent holder may prevent such 
practi ces, which are vital indeed for food security. Examples of the way in which 
such rights can be used to deny the farmers’ privilege are provided in Box 2. (…)

Issues relati ng to the compati bility with the TRIPS Agreement of an ex-
cepti on under patent law equivalent to the farmers’ privilege, have never been 
raised in the context of the WTO dispute sett lement mechanism. Arti cle 11 of 
the EC Directi ve on biotechnology has been adopted 16 years ago, and no com-
plaint has been voiced in that respect. As noted, small farmers can save and 
re-use seeds containing patented materials without any additi onal payment, 
a soluti on that developing countries may extend to all their farmers (most of 
whom would probably fall under the EC defi niti on of ‘small farmer’).

It is worth noti ng that despite the eff orts made by developing cou-
ntries to eliminate trade distorti ng measures in agriculture in the context of 
WTO negoti ati ons, European farmers conti nue to receive massive State sub-
sidies.112 Hence, the negati ve impact that payment of royalti es for the re-use 
of seeds may have on farmers is to some extent neutralized in Europe by the 
fi nancial support they receive. A similar obligati on on farmers in developing 
countries may put a burden on them that may endanger their very survival. 
Hence, the farmers’ privilege on a non-remunerati ve basis would seem to 
be the best policy opti on in those countries.242

2.5.1.2. Da dupla proteção

Além da diretriz excludente acima, a parte fi nal do art. 2º da LPC, da 
mesma forma que o art. 2.1 da Convenção UPOV 1978, expressa o interesse 
do país em impedir a dupla proteção de culti var. Determinando que a única 
forma de proteção de culti var é por meio da concessão do CPC.

A dupla ou múlti pla proteção de direitos de propriedade intelectual é 
a sobreposição ou a colisão de dois ou mais direitos de propriedade intelectual 
sobre um mesmo bem material.

O fenômeno da Colisão de Direitos de Propriedade Intelectual- CDPI é 
o confl ito de dois direitos que incidem em diferentes bens imateriais existen-
tes em um mesmo bem material.

242 CORREA, Carlos. Patent protecti on for plants: legal opti ons for developing countries. South Center 
Paper , n. 55. 2014, p. 7. htt p://www.southcentre.int/wp content/uploads/2014/11/RP55_Patent-Protec-
ti on-for-Plants_EN.pdf
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Já o fenômeno da Sobreposição de direitos de propriedade intelectu-
al – SDPI é a sobreposição de dois ou mais direitos de propriedade intelectual 
sobre um mesmo bem imaterial. Um mesmo bem imaterial existente sobre 
um bem material exerce duas ou mais funções disti ntas. Ou seja, a natureza 
intrínseca de um bem imaterial se divide em duas ou mais funções e este 
passa a se enquadrar em duas ou mais categorias protegidas por direitos de 
propriedade intelectual.

Tal fenômeno ocorre quando um direito ultrapassa os limites de sua 
atuação e se sobrepõe a outro direito de propriedade intelectual ou colide 
com ele, podendo estes fenômenos limitar, anular ou modifi car a função e a 
fi nalidade do direito de propriedade intelectual sobreposto com relação ao 
bem por ele tutelado.243 

A consequência da sobreposição e da colisão, se não ponderadas e 
cotejadas com os limites e as funções de cada insti tuto, é muitas vezes limitar 
o acesso a um bem que já deveria estar livre para a sociedade, em virtude 
da expiração de um regime de exclusiva, pela existência de outro regime de 
exclusiva ainda em vigor, que coexiste neste bem devido às múlti plas prote-
ções.244

Especifi camente acerca da natureza, defi nição e principais caracte-
rísti cas da sobreposição de direitos entre parente e culti var, Charlene Ávila245 
assim esclarece:

“A sobreposição de exclusivas através de patentes e certi fi cados de 
culti vares pode ser analisada sob o aspecto da complementaridade entre as 
formas de proteção. No caso da proteção de plantas pela legislação brasileira 
de culti vares os direitos de exclusiva é obti da por meio de concessão de cer-
ti fi cados de proteção de culti vares. A contrario senso, as variedades vegetais, 
em tese, podem ser protegidas através da Lei 9.456/97 e, concomitantemen-
te, os processos de inserção que tenham por objeto genes manipulados gene-
ti camente e os próprios genes, se patenteados abarcarão a proteção pela Lei 
9.279/96.

243 Dissertamos acerca do conceito e modalidades no arti go: PORTO. Patricia Carvalho da Rocha. Limites 
à Sobreposição de Direitos de Propriedade Intelectual. Revista da ABPI nº 109, 2010, p. 3.

244 Derclaye & Leistner (2011, p. 3) defi nem a cumulação de direitos de propriedade intellectual - DPI 
como “the situati on where two or more IPRs apply to the same physical object, where they have parti ally or 
fully the same legal subject matt er”.
Tomkowikz (2011, p. 5-7) divide o tema em duas dimensões para melhor defi ni-lo. Para esse autor, existem 
dois ti pos de cumulação de DPI: (a) overlaps in fact, que segundo o autor são as tensões entre DPI que pro-
tegem diferentes bens intelectuais inseridos ou fi xados em um bem material e; (b) overlaps in Law, que em 
sua concepção são as cumulações de diferentes DPI sobre um mesmo bem imaterial, devido ao fato deste 
exercer duas ou mais funções disti ntas protegíveis por diferentes direitos. 

245 PLAZA, Charlene Maria Coradini de Avila, e SANTOS, Nivaldo dos, “Interpenetração de direitos de 
proteção em propriedade intelectual: o caso das patentes de invenção e culti vares, Anais do XIX Encontro 
Nacional do CONPEDI, realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010
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Além de que, no sistema de patentes, a proteção de um processo se 
estende aos produtos obti dos diretamente por ele, por força do arti go 42, 
incisos I e II, o que, no caso das plantas, pode ser entendido como abarcando 
não só a primeira geração resultante do processo, como as ulteriores.

Especifi camente, a proteção para os organismos transgênicos assu-
me formas disti ntas, vez que alguns países reconhecem patentes de produto 
para genes e sequências de genes desde que sati sfeito o requisito de uti lidade 
(como nos EUA), enquanto o Brasil protege por patentes de produto, como ex-
ceção, apenas os microrganismos geneti camente modifi cados, se atenderem 
aos requisitos de patenteabilidade prescritos no arti go 8° da Lei 9.279/96.”

A intenção do legislador ao redigir tal norma é limitar a proteção das 
culti vares à lei específi ca, exti rpando com isso qualquer dúvida que pudesse 
existi r de que a ÚNICA proteção possível para culti var no país é por via da 
proteção conferida pela LPC. Por força do disposto no arti go 2º da LPC, o 
legislador também preceitua que não é possível apropriar-se legalmente de 
uma mesma culti var por meio de dois diretos disti ntos, como o de culti var e o 
de patente, por exemplo.

Aloízio Borém246, ao comentar esse arti go é enfáti co ao argumentar 
que a parte fi nal do art. 2º da LPC foi incorporada pelo legislador com o pro-
pósito de impedir o patenteamento direto ou indireto e qualquer outro ti po 
de monopólio, que não o direito de melhorista, de plantas ou suas partes, 
impedindo, dessa forma, a dupla proteção .

2.6. A Incompati bilidade da abrangência do direito de patente na 
LPI face à abrangência das limitações aos direitos dos culti vares na LP.

Ao analisarmos e compararmos o alcance e as limitações do direito de 
patentes previstos pela LPI, face o alcance e as limitações ao direito de culti var 
estabelecidos pela LPC, constatamos que há incompati bilidades cruciais entre 
tais direitos.

O alcance de proteção da patente é mais extenso do que o do direito 
garanti do pelo CPC à culti var, de forma contrária, as limitações ao direito de 
culti var previsto da LPC são mais abrangentes do que as esti puladas na LPI 
para as patentes.

“A regulamentação sobre culti vares, também conhecida por “Direitos 
de melhorista” – que é a pessoa fí sica que obtém a nova culti var –, é menos 

246 BORÉM, Aluízio. Melhoramento de Espécies culti vadas. Viçosa: UFV, 1999. Apud Selemara Grcia. Op. 
Cit.
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restriti va que o sistema de patentes. A proteção às culti vares é mais fl exível: 
há o registro da propriedade intelectual do ti tular, mas o agricultor pode usar 
a culti var protegida, desde que para consumo próprio, sem o pagamento de 
nenhuma remuneração ao ti tular da variedade vegetal protegida. Ou seja, não 
há pagamento de royalti es. Além disso, diferencia-se a proteção sobre culti va-
res do sistema de patentes, uma vez que setores de pesquisa têm livre uti liza-
ção da culti var protegida, como fonte de pesquisa e de informação cientí fi ca.

E, ainda, há a possibilidade de comercialização do produto obti do do 
planti o da culti var protegida, desde que para fi ns alimentares, independen-
temente de pagamento de royalti es ao ti tular do certi fi cado de proteção de 
culti var. A tutela da biotecnologia vegetal será exclusivamente por meio do 
sistema do direito de melhorista, pois o art. 2º da Lei n. 9.456/97 o prevê 
como única forma de proteção de culti vares, afastando a proteção via patente 
às plantas. Tais característi cas da proteção das culti vares, previstas na Lei n. 
9.456/97, decorrem principalmente da adesão do Brasil à UPOV/1978 (sigla em 
inglês para Convenção Internacional para Proteção das Obtenções Vegetais), 
que expressamente prevê o livre acesso do melhorista na uti lização da varie-
dade desenvolvida e proíbe a simultaneidade da dupla proteção, via patente 
e proteção sui generis247”

Denis Borges Barbosa248 de forma precisa esclarece o confl ito:

Segundo o art. 27 de TRIPs, os Estados-membros poderiam excluir 
dos seus sistemas de patente a proteção dos inventos referentes às plantas e 
animais (como produto), mas obrigatoriamente deveriam consti tuir sistema 
próprio para a proteção de variedades de plantas.

O Brasil cumpriu tal exigência pela adesão à versão 1978 do Acordo 
da UPOV, e pela promulgação da lei n.º 9.456, de 25 de abril de 1997 249. Den-
tro das fl exibilidades propiciadas pela cláusula de TRIPs, a decisão de fi liar-se 
ao sistema internacional de culti vares se fez à versão de 1978, e não à já exis-

247 KISHI, Sandra Akemi Shimada. Tutela jurídica do acesso à biodiversidade no Brasil. Disponível em: 
<htt p://www.museu-goeldi.br/insti tucional/Sandra_A_S.pdf:  htt p://jus.com.br/arti gos/20639/biodiversi-
dade-e propriedade-intelectual#ixzz3QwRiTqgi

248 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo II, Rio de Janeiro: Lumens Juris, 
2013.

249 Em 2008, iniciaram-se discussões quanto à modifi cação deste diploma , ainda não levadas a termo. 
Vide quanto ao exercício de modifi cação legislati va Borges Barbosa, Denis and Lessa, Marcus, The New 
Brazilian Government Draft  Law on Plant Varieti es (Or… How a Developing Country May Want to Enhance 
IP Protecti on Because It May Actually Need It) (June 6, 2009). Peter Yu, SECOND SUMMER INSTITUTE IN 
INTELLECTUAL PROPERTY, BIOTECHNOLOGY AND AGRICULTURAL SCIENCES, Drake University Law School, 
2009. Available at SSRN: htt p://ssrn.com/abstract=1415406
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tente UPOV 1991, já que importantes aspectos disti nguem os dois regimes 250.

No modelo UPOV 1978, a concessão de uma proteção de culti vares 
exclui a proteção de patentes sobre o mesmo objeto; a versão posterior, de 
1991, já não inclui essa vedação. A lei de culti vares assim implementa tal regra:

 Art. 2º. A proteção dos direitos relati vos à propriedade in-
telectual referente a culti var se efetua mediante concessão 
de Certi fi cado de Proteção de Culti var, considerado bem 
móvel para todos os efeitos legais e única forma de pro-
teção de culti vares e de direito que poderá obstar a livre 
uti lização de plantas ou de suas partes de reprodução ou 
de multi plicação vegetati va, no País. (grifo nosso)

Como a lei brasileira exclui o patenteamento de plantas (como produ-
to, art. 18 da Lei 9.279/96), a regra em parte se cumpre. No entanto, como em 
todos demais sistemas nacionais sob a regra de TRIPs, a patente de processo 
protege o produto resultante do processo; e não há qualquer vedação de pa-
tentes de processo de plantas ou animais251:

Art. 42. A patente confere ao seu ti tular o direito de impe-

250 “Scope of protecti on. Under UPOV 1978, commercial use of reproducti ve materials of the protected 
variety is not allowed. In other words, a farmer could not purchase a protected variety, and grow seed from 
it for subsequent sale, since it could be used to reproduce the protected variety. UPOV 1991 off ers the same 
protecti on, but in some cases takes it further, to the products of the protected variety. According to this res-
tricti on, if permission has not been properly obtained for the growing of a protected variety, the products 
of the crop (e.g., fruit from protected tree varieti es) are also accorded IP protecti on. Durati on of protecti on. 
UPOV 1978 provides for a minimum of 15 years of protecti on, while UPOV 1991 extends this to 20 years. 
Farmers’ privilege. Farmers’ privilege refers to the right of farmers using a protected variety to retain the 
seed from their crop for reuse, without paying royalti es again to the breeder—a burden which would be 
parti cularly diffi  cult for poor farmers. UPOV 1978 allows for farmers’ privilege, while UPOV 1991 leaves it 
at the discreti on of the nati onal government. Breeders’ exempti on. Breeders’ exempti on refers to the prac-
ti ce of allowing breeders free access to protected varieti es for research purposes—a measure devoted to 
fostering increased innovati on. UPOV 1978 allows for such an exempti on. UPOV 1991 allows only a limited 
applicati on of this exempti on. If the resulti ng improved variety is deemed to be “essenti ally derived” from 
the original protected variety (i.e., suffi  ciently geneti cally similar) then, while the breeder of the new variety 
may be granted IPRs, IPRs over the new variety are also granted to the breeder of the original variety. It is 
not yet clear how “essenti ally derived” will be defi ned in practi ce. This last element of UPOV 1991 might be 
thought to benefi t traditi onal farmers, since a number of improved commercial varieti es might be deemed 
to be essenti ally derived from land races. However, since there is no protecti on for such land races in the 
fi rst place under UPOV, this potenti al protecti on for varieti es derived from them is not available either.” 
Aaron Cosbey, The Sustainable Development Eff ects of the WTO TRIPS Agreement: A Focus on Developing 
Countries, Internati onal Insti tute for Sustainable Development (1996). htt p://www.tradeobservatory.org/
library.cfm?fi lename=Sustainable_Development_Eff ects_of_the_W TO_TRI.htm, last visited on 5/31/2009.

251 Importante também consignar que pelo mesmo art. 18, III, um microorganismo trangenico tambám 
pode ser patenteado. Em caso de trangenia com o todo ou parte do microorganismo, como um gene, que é 
inserido na semente de uma planta passando a integrar o código genéti co dessa, o problema aqui discuti do 
também ocorre. 
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dir terceiro, sem o seu consenti mento, de produzir, usar, 
colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:
I - produto objeto de patente;
II - processo ou produto obti do diretamente por processo 
patenteado (…)

O elemento central de disti nção do sistema de patentes em face do 
de culti vares é a existência de limitações ou exceções ao direito de culti vares, 
inexistentes no sistema de patentes, que desaparecem em face de uma dupla 
proteção, ou de uma extensão da exclusiva patentária ao campo dos culti va-
res.

Especifi camente, fala-se das limitações do fazendeiro (“farmer’s ex-
cepti on”) e do melhorista (“breeder’s excepti on”) 252. Até eventual alteração 
da legislação brasileira no senti do de restringir tais limitações, é parte da 
políti ca pública nacional que o tais limitações sejam elementos do equilíbrio 
consti tucional da proteção de culti vares, e a inexistência dos cuidados na in-
tercessão desses dois sistemas frustra tal políti ca, e deixa de aproveitar as 
perti nentes fl exibilidades propiciadas pelo direito internacional aplicável ao 
Brasil. 253

Por isso, na hipótese de um direito de patente entrar em confl ito com 
um direito de culti var, ambos incidentes em uma mesma variedade vegetal, 
a consequência é a limitação ou eliminação pelo direito de patente das exce-
ções permiti das na LPC ao direito exclusivo sobre a culti var.

As implicações práti cas de tal fenômeno, como inefi cácia das exce-
ções da lei em benefí cio dos agricultores e dos melhoristas, têm o potencial 
de causarem sérios danos aos agricultores nacionais, ao desenvolvimento de 

252 “The original UPOV Conventi on laid down the rules for PBR that would have to be included in nati o-
nal laws in order for countries to qualify for membership. In essence, plant breeders are given a limited 
monopoly over the reproducti ve material of the variety. Even if it may seem only a nuance, this entails an 
important diff erence with patents, since patent holders claim ownership to the germplasm, technology 
and industrial processes, while breeders - in the original UPOV concept - can only control multi plicati on 
and sale of seeds. UPOV has also provided - unti l the 1991 version discussed below - special protecti on for 
farmers and the conti nued free access to plant geneti c resources. Farmers have been allowed to conti nue 
with their ancestral costume of saving seeds for the coming seasons and informally exchanging them with 
other farmers, even from protected varieti es, and this right is called the farmers’ privilege. Plant breeder 
and Netherlands genebank director, Jaap Hardon, described this free availability of germplasm once as a 
“ consti tuti onal right” in agriculture. “A right going back 12’000 years to the dawn of agriculture and the 
domesti cati on of all these crops we grow or have grown.” For the same reason, breeders have been allowed 
to make use of protected varieti es’ geneti c material to develop new lines without having to pay royalti es 
or ask permission. This right is included in UPOV as breeders’ exempti on. Without the possibility to freely 
exchange germplasm there is maybe agribusiness but not agriculture. June Grain, UPOV: Getti  ng a Free 
Trips Ride? Seedling, June 1996, htt p://www.grain.org/seedling/?id=161, last visited on 5/22/2009.

253 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo II, Rio de Janeiro: Lumens Juris, 
2013



129

propriedade intelectualpropriedade intelectual

novas pesquisas e experimentos254 e, mesmo que indiretamente, ao interesse 
da coleti vidade com relação ao acesso a alimentos a preços justos.

Dessa forma, ocorre um desequilíbrio no modelo consti tucional de 
proteção das culti vares adequado aos interesses do país, podendo acarretar 
na falência desse sistema de proteção.

The farmers’ right to save, re-use and exchange seed with other farm-
ers (generally called ‘the farmers’ privilege) may become illusory if the variety 
incorporates patented components, since the patent holder may prevent such 
practi ces, which are vital indeed for food security255.

Permiti r no país a cumulação de proteções em uma mesma culti var, 
mesmo que por via indireta256, por meio de concessão de CPC e de carta 
patente, além de violar norma legal e prevalente, visto que posterior no tem-
po, viola princípios e dispositi vos consti tucionais e elimina efeito de políti ca 
pública nacional.

A proteção legal, resultantes das patentes de invenção, difere da pro-
teção legal dos direitos de culti vares quanto às funções tópicas de cada insti -
tuto. E, em havendo a sobreposição ou cumulação das referidas exclusivas 
em um mesmo bem imaterial, há desequilíbrio dos interesses e princípios 
gerais da propriedade consti tucionalmente resguardados, consequente-
mente, confl itos são gerados entre as funções tópicas de cada sistema in-
fraconsti tucional de proteção.”257

2.6.1. Do direito comparado

Observamos, ainda, que disposição dessa natureza não é exclusivida-
de ou inovação do nosso ordenamento jurídico.

Conforme permiti do por TRIPS258, países como Alemanha, França e 
Suíça estabelecem limitações à aplicação da exclusiva de patentes no campo 
das culti vares. E para afastarem qualquer possibilidade de confl ito de normas 

254 Essenciais para as inovações dessa área.

255 CORREA, Carlos. Patent protecti on for plants: legal opti ons for developing countries. South Center 
Paper , n. 55. 2014, p. 7. htt p://www.southcentre.int/wp content/uploads/2014/11/RP55_Patent-Protec-
ti on-for-Plants_EN.pdf

256 Como no caso de uma patente de processo que acaba por proteger exclusivamente o seu produto, 
ou no caso de patentes de microorganismos geneti camente modifi cados, que ao ser inserido na cadeia 
genéti ca da semente passa a 

257 ÁVILA, Charlene, op. Cit.

258 Ao excepcionar a obrigação de que os seus membros concedam patentes à plantas e suas partes.
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ou de interpretação, assim como o Brasil, esses países adotam disposições 
semelhantes para garanti rem a efeti vidade da norma com relação à proteção 
de plantas e suas partes e acerca dos limites dos ti tulares de patentes com 
relação a qualquer direito dessa natureza, de forma direta ou indireta.

Dessa forma, esses países apresentam disposições comparáveis ao 
art. 2º da LPC em suas leis de Culti vares e, avançando ainda mais, incorpora-
ram nas suas leis de patentes as exceções previstas naquelas, para que dúvida 
alguma persista com relação ao tema.

“Integrati on of the biotechnology directi ve into French law in Decem-
ber 2004 produces another type of fl exibility that replaces the compulsory 
cross-licence for dependence. French legislati on proposes to limit the breadth 
of protecti on by patent. Arti cle L 613 5-318 aims to guarantee access to geneti c 
diversity, including GMO varieti es that integrate one (several) patented gene(s); 
the patent covering a gene in a GMO is no longer extended to the plant as 
a whole. There is thus free access to the geneti c diversity of the GMO minus 
the patented gene(s). Use of this geneti c diversity through free access is facili-
tated by the biotechnological innovati ons: molecular marker-assisted selecti on 
allows a bypassing (non-selecti on) of any crossing results in which the patented 
gene is present. Thus in French legislati on, as with Germany and Switzerland, 
access to geneti c diversity again becomes automati c, free and open, but there 
are other constraints – in parti cular, on access to seed markets and to the char-
acteristi cs patented in the GMO.19”259

“The transpositi on of the farmers’ privilege from PVP to patent law is 
an interesti ng approach that other countries may adopt, for instance, by incor-
porati ng in their patent laws, mutati s mutandi, the excepti ons contemplated 
in their PVP or sui generis regime. Notably, such a transpositi on does not need 
to provide for payment of royalti es to the patent owner if this is not required 
under the PVP or sui generis regime.260 (…)

As noted above, in accordance with arti cle. L. 613-5-3 of the French 
Industrial Property Code, the exclusive rights conferred by a patent relati ve to 
a biological material do not extend to the acts accomplished with a view to 
creati ng or discovering and developing other plant varieti es. This provision has 
been interpreted as creati ng policy space for a breeder to use patented materi-
al, but to the extent that a new variety is developed where that material is not 
functi onal.

259 Trommett er, Michel (2008), Intellectual Property Rights in Agricultural and Agro-food Biotechnologies 
to 2030, OECD, Paris, available at htt p://www.oecd.org/dataoecd/11/56/40926131.pdf, 

260 CORREA, Carlos. Patent protecti on for plants: legal opti ons for developing countries. South Center 
Paper , n. 55. 2014, p. 7. htt p://www.southcentre.int/wp content/uploads/2014/11/RP55_Patent-Protec-
ti on-for-Plants_EN.pdf



131

propriedade intelectualpropriedade intelectual

French legislati on proposes to limit the breadth of protecti on by pat-
ent. Arti cle L 613 5-3 aims to guarantee access to geneti c diversity, including 
GMO varieti es that integrate one (several) patented gene(s); the patent cover-
ing a gene in a GMO is no longer extended to the plant as a whole. There is thus 
free access to the geneti c diversity of the GMO minus the patented gene(s) .” 261 

2.7. Da compati bilidade das exceções e das limitações da LPC com 
TRIPS e UPOV 1978

Da mesma forma como analisamos a adequação do arti go 2.1 da Con-
venção da UPOV de 1978 face à TRIPS, bem como a possibilidade de coe-
xistência das atas de 1978 e de 1991, entendemos perti nente analisarmos a 
validade do art. 2º da LPC, frente ao disposto em TRIPS e UPOV 1978.

Como já ponderado nesse estudo, TRIPS, no seu arti go 27, não obriga 
que seus membros adotem a Convenção da UPOV ou o sistema de patentes 
para a proteção das culti vares no seu ordenamento interno. Os países não 
descumprem normas de TRIPS ao escolherem uma legislação específi ca que 
se afaste dos dois modelos mencionados.

A exigência de TRIPS é que os seus membros protejam de alguma 
forma as variedades vegetais. Portanto, quando o país escolheu aderir a UPOV 
1978, seja por entender os parâmetros de proteção dessa norma adequados 
para os interesses do país, seja por pressão internacional, ele o fez sem estar 
obrigado a fazê-lo.

Entretanto, uma vez vinculado à UPOV 1978 o país está obrigado a 
cumprir as normas mandatórias desta ata, fi cando livre para adotar outras 
disposições que se afastem desta norma nas questões discricionária por ela 
prevista. E o Brasil assim escolheu proceder. Incorporou na LPC as normas 
cogentes da ata, afastando-se dela em algumas partes nas quais lhe cabe es-
colha.

Novamente, lançaremos mão da precisa avaliação de Denis Barbosa:

Note-se que a afi liação à versão UPOV representa o nível de proteção 
a que o Brasil está sujeito pelo direito internacional; a não ser quando tal trata-
do estabeleça limites máximos à proteção, a legislação interna pode afastar-se 
do padrão internacional oferecendo ao ti tular um nível mais exacerbado de 

261 CORREA, Carlos. Patent protecti on for plants: legal opti ons for developing countries. South Center 
Paper , n. 55. 2014, p. 7. htt p://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2014/11/RP55_Patent-Protec-
ti on-for-Plants_EN.pdf
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proteção262. Assim é que a legislação brasileira incorpora dispositi vos cons-
tantes da UPOV 1991, mais favorável aos ti tulares do que o modelo 1978263.

Um exemplo de limite máximo imposto pela UPOV 1978 (Art. 2.1264), 
que é o vigente no país, é que a proteção de uma variedade de planta por 
culti var exclui a proteção do mesmo objeto por patente265:

 (LPC) Art. 2º A proteção dos direitos relati vos à proprieda-
de intelectual Culti var, considerado bem móvel para todos 
os efeitos legais e única forma de proteção de culti vares e 
de direito que poderá obstar a livre uti lização de plantas 
ou de suas partes de reprodução ou de multi plicação ve-
getati va, no País.

Atente-se: a obrigatoriedade da LPC no cumprimento do art, 2.1 da 
UPOV 1978, frente à anti nomia de normas, só encontraria, no caso em análise, 
objeção em duas possibilidades: (a) O confl ito das regras do acordo com a nos-
sa Consti tuição (b) o confl ito de precedência no tempo de norma interna de 
mesma hierarquia ou a ela equivalente, com disposições contrárias às regras 
mandatórias no tratado. O que veremos não ser o caso aqui.

262 Vide WIPO, WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, encontrado em htt p://www.
wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf, visitado em 4/5/2014. Vide Informações aos 
Usuários de Proteção de Culti vares, (atualizadas em 2010), encontrado em htt p://www.agricultura.gov.br/
arq_editor/fi le/INFORMACOES_AOS_USUARIOS_SNPC_nov2010.pdf, visitado em 4/5/2014.

263 Quanto ao diferimento do prazo de afi liação à UPOV 1978, vide SILVEIRA, Newton, e FRANCISCO, 
Alison, cit. 

264 2(1) Each member State of the Union may recognise the right of the breeder provided for in this 
Conventi on by the grant either of a special ti tle of protecti on or of a patent. Nevertheless, a member State 
of the Union whose nati onal law admits of protecti on under both these forms may provide only one of 
them for one and the same botanical genus or species. Veja htt p://www.upov.int/en/publicati ons/conven-
ti ons/1978/w_up780_.htm#_1_3 visitado 10 de abril 2014. 

265 “Correa (Correa, 1992), enti ende que este artí culo a dado una solución al críti co problema de la acu-
mulación de derechos. El artí culo 2 del Acta de 1978 de UPOV, con tenía la explícita prohibición de doble 
protección de variedades, de manera tal que cada Estado debía optar por dar una protección del esti lo del 
Acta de UPOV o aplicar el sistema de patentes. Según este autor, la eliminación de esta prohibición era uno 
de los objeti vos principales de quienes buscaban el fortalecimiento de los sistemas de protección aplicados 
a plantas. El Acta de 1978 de UPOV decía en su Artí culo 2 que “todo Estado de la Unión, que admita la pro-
tección en ambas formas (convenio y patente), deberá aplicar solamente una de ellas a un mismo género 
o una misma especie botánica” (UPOV, 1978).” RAPELA, Miguel Angel. Derechos De Propiedad Intelectual 
En Vegetales Superiores. Ed. Ciudad Argenti na. Buenos Aires. 2000. Pg. 41-43 e 57-70. Vide também PLAZA, 
Charlene. M. C. Ávila. Interface dos direitos proteti vos em propriedade intelectual. Revista da ABPI, v. 112, 
p. 27-46, 2011 e CARVALHO, Sergio Paulino de, SALLES FILHO, Sergio Luiz Monteiro, BUAINAIN, Antonio 
Marcio, A insti tucionalidade propriedade intelectual no Brasil: os impactos da políti ca de arti culação da 
Embrapa no mercado de culti vares no Brasil’ Cadernos de estudos avançados. v.2, n.1, 2005, p. 35 e seg. 
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Valemos-nos das lições de Luiz Roberto Barroso para introduzirmos 
os temas que discuti remos nessa seção 266:

Um dos critérios comumente uti lizados para evitar as anti nomias, so-
lucionando o confl ito entre normas, é o critério hierárquico: a norma superior 
prevalece sobre a inferior. Assim, pois, se a Consti tuição e uma lei ordinária 
divergirem, é a Consti tuição que prevalece. Se um decreto regulamentar des-
virtuar o senti do da lei, será inválido nesta parte. Se a resolução deixar de 
observar o teor do regulamento, não poderá prevalecer. E assim por diante.

Um segundo critério de que se vale o sistema normati vo para selecio-
nar a regra aplicável, em meio a preceitos incompatí veis, é o da especializa-
ção. Havendo, em relação a dada matéria, uma regra geral e uma especial (ou 
excepcional), prevalece a segunda: lex specialis derogat generalis.267

Existem, no entanto, duas espécies de confl itos de normas cuja solu-
ção, ao menos em princípio, não se socorre dos critérios hierárquico ou de es-
pecialização, mas, sim, de outro instrumental teórico. São os confl itos de leis 
no espaço e no tempo, cujo equacionamento percorre caminhos complexos e 
acidentados, que passam por diversos ramos do direito.

(...)

Pois bem: os confl itos de leis no tempo, que geralmente se observam 
no âmbito de um mesmo sistema jurídico, são equacionados e resolvidos den-
tro de um domínio cientí fi co denominado direito intertemporal. Os confl itos 
de leis no espaço, isto é, os que exigem a defi nição de qual ordenamento ju-
rídico regerá a espécie, consti tuem objêto do direito internacional privado. 
Cada um deles tem princípios e regras peculiares, que, singularmente, não se 
agluti nam em um texto normati vo único, mas se espalham difusamente pelos 
diferentes documentos legais.268

O direito intertemporal e o direito internacional privado, cujas regras 
integram o chamado “sobredireito”, desempenham papel de destaque na mis-
são do direito de assegurar a conti nuidade e a estabilidade das relações jurídi-
cas. Com efeito, funda-se o primeiro no princípio da não-retroati vidade da lei 
e no respeito às situações jurídicas preexistentes.

266 BAROSO. Luiz Roberto. Interpretação e aplicação da consti tuição - fundamentos de uma dogmáti ca 
consti tucional transformadora. Rio de Janeiro: Saraiva, 1999., parte I.

267 [Nota do Autor] Norberto Bobbio, Teoria do ordenamento jurídico, cit., p. 81 e s

268 [Nota do Autor] Nada obstante, existe uma especial concentração dessas normas na Lei de Introdução 
ao Código Civil. São de direito intertemporal os arts. 1º, 2º e 6º. São de direito internacional privado maior 
parte das normas remanescentes, notadamente do art. 7º em diante.
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(...)

Paralelamente a isso, e ingressando em faixa de intensa conexão com 
o direito internacional público, existem normas que não são criadas pelo ór-
gão legislati vo interno, mas, sim, resultam de acordos entre Estados: são os 
tratados e convenções internacionais. Surge, aí, nova possibilidade de confl ito: 
o que venha a contrapor a norma internacional e os princípios e regras de 
direito interno. É o chamado confl ito entre fontes. Para os fi ns do estudo aqui 
desenvolvido, interessa especialmente a incompati bilidade entre o tratado e 
a Consti tuição.

2.7.1. Da prevalência das disposições da UPOV 1978 e da LP.

2.7.1.1. A UPOV 1978 foi recepcionada pela Consti tuição Federal de 
1988.

No direito pátrio, as normas de tratados internacionais são subordina-
das a controle de consti tucionalidade. Norma de tratado que vá de encontro 
a preceitos consti tucionais sucumbem frente à Carta Maior não sendo o país 
obrigado cumprir a lei internacional, a despeito das eventuais ilícitos que o 
país venha a ter que responder no plano internacional. É o que explica Rezeck:

(...) o primado do direito das gentes sobre do Estado soberano é ainda 
hoje uma proposição doutrinária. Não há, em direito internacional positi vo, 
norma assecuratória de tal primado. Descentralizada, a sociedade internacio-
nal contemporânea vê cada um de seus integrantes ditar, no que lhe concerne, 
as regras de composição entre o direito internacional e o de produção domés-
ti ca. Resulta que, para o Estado soberano, a consti tuição nacional, vérti ce do 
ordenamento jurídico, é a sede de determinação da estatura da norma jurídi-
ca convencional. Difi cilmente uma dessas leis fundamentais desprezaria, nes-
te momento histórico, o ideal de segurança e estabilidade da ordem jurídica 
a ponto de subpor-se, a si mesma, ao produto normati vo dos compromissos 
exteriores do Estado. Assim, posto o primado da consti tuição em confronto 
com a norma pacta sunt servanda, é corrente que se preserve a autoridade 
da lei fundamental do Estado, ainda que isto signifi que a práti ca de um 
ilícito pelo qual, no plano externo, deve aquele responder.

 Embora sem emprego de linguagem direta, a Consti tuição brasileira 
deixa claro que os tratados se encontram aqui sujeitos ao controle de cons-
ti tucionalidade, a exemplo dos demais componentes infraconsti tucionais do 
ordenamento jurídico. Tão fi rme é a convicção de que a lei fundamental 
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não pode sucumbir, em qualquer espécie de confronto. que nos sistemas 
mais obsequiosos para com o direito das gentes tornou-se incontroverso 
o preceito segundo o qual todo tratado confl itante com a consti tuição só 
pode ser concluído depois de se promover a necessária reforma consti tu-
cional.269 

Com relação ao confl ito normati vo entre normas e tratados, cumpre-
nos esclarecer que o nosso país adotou a teoria dualista moderada270 e, com 
relação à hierarquia das normas internacionais frente às nacionais, optou pelo 
princípio da paridade entre normas. O critério de prevalência, se verifi cado a 
paridade entre tratado e norma consti tucional, é o cronológico, que estabele-
ce que a norma posterior derroga norma anterior contrária:

Abstraída a consti tuição do Estado, sobrevive o problema da concor-
rência entre tratados e leis internas de estatura infraconsti tucional. A solução, 
em países diversos, consiste em garanti r prevalência aos tratados. Noutros, 
entre os quais o Brasil contemporâneo, garante-se-lhes apenas um tratamen-
to paritário, tomadas como paradigma as leis nacionais e diplomas de grau 
equivalente.271

Retomando a análise entre a UPOV 1978 e a LPC, verifi ca-se que o dis-
posto na ata não viola primado consti tucional. Ao contrário, suas disposições 
estão em harmonia com as cláusulas e princípios consti tucionais272. No plano 
nacional, como já mencionamos, ela foi recepcionada em 1999 e, já antes, 
teve muitas de suas normas, inclusive a disposta no arti go 2.1 da Convenção - 
que proíbe a dupla proteção de culti var – incorporada no texto da LPC.

As disposições da ata de 1978, ao serem incorporadas pela Lei 
9456/97, passam a vigorar no regulamento interno como lei infraconsti tucio-

269 REZECK Francisco. Direito internacional público curso elementar. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 126-127.

270 Em sua obra, Denis Barbosa cita relevante julgado da Corte Consti tucional que explica o tema: Em 
face do direito internacional, o sistema brasileiro tem sido classifi cado como de dualismo moderado: ADIN 
1480-DF de 1997. Ou seja, a norma internacional vige em estamento separado da norma interna, mas 
com intercessões relevantes: “A eventual precedência dos tratados ou convenções internacionais sobre as 
regras infraconsti tucionais de direito interno somente se justi fi cará quando a situação de anti nomia com o 
ordenamento domésti co impuser, para a solução do confl ito, a aplicação alternati va do critério cronológico 
(“lex posterior derogat priori”) ou, quando cabível, do critério da especialidade”. Dentro desse sistema, 
não cabem confl itos entre normas igualmente dotadas de teor jurídico, senão seja através dos sistemas de 
subsunção (como os indicados no acórdão do STF citado aqui) seja através da ponderação de princípios, 
quando as normas tenham a natureza destes. BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. 
Tomo II, Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2013

271 REZECK Francisco. Direito internacional público curso elementar. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 128.

272 Quando a UPOV 1978 assegura o direito à exceção do melhorista, e do fazendeiro, ela vai ao encontro 
como de normas consti tucionais como as que protegem o pequeno e médio produtor rural e a que vincula 
a proteção da propriedade industrial ao interesse social e ao desenvolvimento econômico e tecnológico do 
país, prevista no art. 5º, XXIX da CFRB/88.
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nal e, em eventual confl ito com outras normas de mesma hierarquia, vem 
também a prevalecer se tal norma for anterior à vigência da LPC. Como vere-
mos a seguir.

Pelo exposto acima, verifi camos que (a) a LPC se adequou aos aspec-
tos mandatórios da UPOV 1978, que por sua vez (b) são compatí veis com as 
normas internacionais e (c) como norma incorporada pela LPC prevalece fren-
te à norma interna anterior a LPC.

2.7.1.2. Da prevalência da LPC à LP.

Passamos agora a examinar como se resolve o confl ito das disposi-
ções da lei de propriedade industrial, que rege às patentes, frente aos disposi-
ti vos da LPC, que regula os direitos e deveres relati vos aos culti vares.

Como já mencionado das lições de Barroso273, a Lei de Introdução 
às Normas de Direito Brasileiro -LINDB274, no que diz respeito à anti nomia de 
normas de mesma hierarquia e na qual uma não é especial em face da outra, 
como ocorre no presente caso275, estabelece que o critério de prevalência a 
ser uti lizado é o cronológico. Ou seja, lei posterior no tempo derroga276 lei 
anterior, salvo disposição expressa em contrário.277 

A LPC e a LPI são normas federais, de mesma hierarquia, portanto, 
as duas normas apresentam paridade no ordenamento jurídico.. Observamos, 
então, que o critério a ser aplicado aos confl itos existentes entre as duas leis 
mencionadas é o cronológico. Dessa forma, as disposições da LPC que é de 
1997, quando em confl ito com as normas da LPI, que é de 1996, prevalecem.

273 BAROSO. Luiz Roberto. Interpretação e aplicação da consti tuição - fundamentos de uma dogmáti ca 
consti tucional transformadora. Rio de Janeiro: Saraiva, 1999., parte I.

274 Nome atual da Lei de introdução ao Código Civil

275 A LPC e a LPI são normas federais, de mesma hierarquia. Não entendemos que a LPC é norma especial 
à LPI, uma vez que a LPI não dispõe de forma geral sobre plantas e suas partes, a não ser para afi rmar que 
tal proteção não é possível por patente, insti tuto por esta lei regulado. A LPI regula patentes de outros 
direitos de propriedade industriais, mas não versa, mesmo que de forma geral, sobre a regulamentação de 
variedades vegetais, estando essa competência a cargo da LPC. Isto posto, entendemos que as duas normas 
apresentam paridade no ordenamento jurídico.

276 Frente ao princípio do diálogo das fontes, podemos interpretar também que a norma perde efi cácia 
frente a situação na qual confl itar com a norma posterior, sim a necessidade de revogá-la por completo. 
Como entendemos ser o caso em questão. Sobre o assunto, vide: . Vide: MARQUES, Cláudia Lima. Supera-
ção das Anti nomias pelo Diálogo das Fontes: o modelo brasileiro de coexistência entre o Código de Defesa 
do Consumidor e o Código Civil de 2002. Revista de Direito do Consumidor n. 51; São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2004, p. 35 

277 Art. 2º, par. 1: A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela 
incompatí vel ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.
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Essa é mais uma das razões pelas quais as prescrições da LPC, e em 
parti cular as do arti go 2º, acerca do caráter exclusivo e excludente desta lei, 
devem prevalecer sobre as disposições da LPI que sejam com elas confl itantes.

Dessa forma, frente a prevalência do arti go 2º da LPC pelo principio 
da prioridade no tempo, mesmo que o arti go 42 da LPI obrigue que se estenda 
a proteção por patente ao produto resultado de processo protegido e que o 
arti go 18, III da mesma lei, não vede proteção por patente de microorganis-
mos geneti camente modifi cados278, tais direitos de nada valem para obstar 
o livre uso de plantas e suas partes, visto que revogados pelos direitos de 
exclusão e de exclusividade da lei de culti var.

Todo o exposto acima acompanha o entendimento esposado ante-
riormente por Denis Borges Barbosa, cujas ponderações entendemos essen-
ciais:

Como já se expôs, a LPC, que é posterior à LPI, contém em seu art. 2º 
uma norma de exclusão de sobreposição de proteções:

Art. 2º A proteção dos direitos relati vos à propriedade intelectual re-
ferente a culti var se efetua mediante a concessão de Certi fi cado de Proteção 
de Culti var, considerado bem móvel para todos os efeitos legais e única forma 
de proteção de culti vares e de direito que poderá obstar a livre uti lização de 
plantas ou de suas partes de reprodução ou de multi plicação vegetati va, no 
País.

Também notamos que, ao incluir tal norma, a LPC dá aplicabilidade 
interna à norma internacional perti nente:

[UPOV 1978] Arti go 2 - Formas de proteção

1. Cada Estado da União pode reconhecer o direito do obtentor pre-
visto pela presente Convenção, mediante a outorga de um tí tulo especial de 
proteção ou de uma patente. Porém, um Estado da União, cuja legislação na-
cional admite a proteção em ambas as formas, deverá aplicar apenas uma 
delas a um mesmo gênero ou a uma mesma espécie botânica.

Como já notamos, quanto à aplicação dos tratados de propriedade 
intelectual.

(...) a lei em vigor, consagrada pela Consti tuição, pode cumprir ou 
opor-se ao previsto pelo texto internacional, sem que com isso perca norma-
ti vidade. Assim, pode-se dar o caso de que a lei em vigor tenha optado por 

278 Que atendam os requisitos legais.
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seguir caminho divergente, ou não tenha acolhido o texto internacional. Se tal 
não se der, a interpretação devida deve ser conforme com o texto internacio-
nal.

Em suma, a integridade do sistema jurídico 279 impele a que – salvo 
decisão políti ca, expressa pelo sistema legal – se procure dar máxima efi cácia 
à norma internacional à qual o Brasil se vincula.

Tomado o texto internacional como fulcro de interpretação, não ca-
beriam dúvidas quanto à proibição direta de dupla ou múlti pla proteção por 
patentes e culti vares, especifi camente sobre “a livre uti lização de plantas ou 
de suas partes de reprodução ou de multi plicação vegetati va, no País”.

2.7.2. A LPC é compatí vel com TRIPS

No tocante à compati bilidade entre a LPC e TRIPS, especialmente com 
relação ao art. 2º daquela lei, entendemos que ela não contraria dispositi vos 
do acordo, sobretudo o aduzido no seu arti go 27.3(b).

Como já expusemos neste estudo, os mais autorizados interpretes 
de TRIPS, como Nuno Pires de Carvalho280, Carlos Corrêa281 e Denis Borges 
Barbosa282 já analisaram a questão e são enfáti cos em afi rmar que a exclusão 
da dupla proteção está em conformidade com TRIPS. Esses autores afi rmam 
que esse acordo exige somente que o país membro garanta alguma forma 
proteção para os culti vares seja por patente, seja por regime suis generis283, 
uma vez que o arti go foi redigido de forma alternati va. Podendo esse regime 
alternati vo ser a UPOV 1978 ou outro suis generes. Sendo a única exigência de 

279 [ Nota do Original] Em face do direito internacional, o sistema brasileiro tem sido classifi cado como de 
dualismo moderado: ADIN 1480-DF de 1997. Ou seja, a norma internacional vige em estamento separado 
da norma interna, mas com intercessões relevantes: “A eventual precedência dos tratados ou convenções 
internacionais sobre as regras infraconsti tucionais de direito interno somente se justi fi cará quando a situa-
ção de anti nomia com o ordenamento domésti co impuser, para a solução do confl ito, a aplicação alternati -
va do critério cronológico (“lex posterior derogat priori”) ou, quando cabível, do critério da especialidade”. 
Dentro desse sistema, não cabem confl itos entre normas igualmente dotadas de teor jurídico, senão seja 
através dos sistemas de subsunção (como os indicados no acórdão do STF citado aqui) seja através da pon-
deração de princípios, quando as normas tenham a natureza destes.
CORREA, Carlos M., Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Commentary on the TRIPS 
Agreement (Oxford Commentaries on Internati onal Law). 

280 Vide nota 26.

281 Vide notas 65 

282 Vide notas 28 e 85

283 Nota-se que o acordo tampouco exige que o modelo suis generis seja UPOV. Inclusive esse arti go não 
menciona essa Convenção dentre as quais os membros são obrigados a aderir. 
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TRIPS com relação ao regime adotado a garanti a de proteção efeti va284 para 
as culti vares.

Indo além, com relação às sementes transgênicas, Robert Paarlberg 
esclarece que os governos dos países em desenvolvimento, desde que garan-
tam algum ti po de proteção para os culti vares, podem, inclusive, não adotar 
uma políti ca permissiva de outros direitos de propriedade intelectual para as 
transgenias nas sementes das plantas, que ainda assim, estarão dando cum-
primento a TRIP.

(..) governments in the developing world do not have to adopt a fully 
promoti onal or even a permissive IPR policy toward GM crops in order to com-
ply with TRIPS. A nati onal plant variety law modeled aft er the 1978 version of 
UPOV, an approach classifi ed here as “precauti onary,” is likely to be enough to 
sati sfy the WTO (Dutf ield 1999). 285

De forma clara: no que diz respeito à forma de proteção dos culti va-
res o acordo deixou em espaço livre para que os países escolhessem um re-
gime que melhor se adequasse aos seus interesses, necessidades, bem como 
a dispositi vos e princípios consti tucionais286, podendo esse regime afastar-se 
completamente do alcance do sistema de parentes. Como assim escolheu o 
Brasil. De forma didáti ca esclarece o estudo do Grupo Internacional de Pesqui-
sa em Agricultura – IPGRI.

Under all opti ons, plants could be excluded from patentability; in-
deed, there is no obligati on under TRIPS to provide IPR for plants. For coun-
tries concerned about broad IPR claims, excluding plants from patentability 
could prevent claims to bring plant varieti es and plant groupings beyond plant 
varieti es under exclusive control.

284 Finally, reading of Arti cle 27.3(b) seems to suggest that the only requirement of a sui generis system 
is that it must be eff  ecti ve. ‘Eff  ecti ve’ in legal parlance may be interpreted as a system that contains imple-
mentati on of juridical and/or administrati ve procedures for PVP holders to execute their rights. United Na-
ti on for Development Program – UNDP. NARASIMHAN. Savita (org). Towards a balanced ‘sui generis’ plant 
variety regime: Guidelines to Establish a Nati onal PVP Law and an Understanding of TRIPS-plus Aspects of 
Plant Rights. UNPD, 2008, p. 5.

285 PAARLBERG, Robert. The politi cs of precauti on: geneti cally modifi ed crops in developing countries. 
Estados Unidos: Internati onal Food Research Policy Insti tute. 2001, p.19.
286 E aqui, cabe um exercício de análise de situação hipotéti ca: antes de tudo, para ser aceito no ordena-
mento jurídico naconal, mesmo que TRIPS apresentasse algum dispositi vo contrario à esse arti go da LPC, tal 
confl ito, para ter possibilidade de ser analisado frente à regra cronológica, teria que passar antes pelo crivo 
do controle hierárquico consti tucional Estando em desarmonia com os preceitos consti tucionais, hipotéti co 
dispositi vo contrário não seria consti tucional e não teria a situação de paridade com a LPC. Prescindindo, 
dessa forma de qualquer análise cronológica. Uma vez que a sua validade cairia por terra no momento da 
sua internacionalização. . 
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A dual system is consistent with TRIPS and UPOV 1978. If the weaker 
standard does not comply with the minimum requirements of UPOV 1991, the 
system would not be in compliance with UPOV 1991

(…)

The main problem with this is that a clear line needs to be drawn 
between the diff erent systems in order to avoid unwanted overlaps that will 
favour holders of stronger, i.e. more exclusive, rights to the disadvantage of 
holders of weaker rights.

2.8. Da violação aos tratados internacionais

2.8.1. Necessidade de observância ao disposto no tratado

O Brasil é membro da Convenção de Viena, tendo incorporado tal nor-
ma em seu ordenamento jurídico, por meio do Decreto 7030/2009.

Um dos princípios basilares da Convenção é o pacta Sunt servanda, 
normati zado pelo arti go 26 da Convenção de Viena. Por meio desse dispositi vo 
os países membros da convenção obrigam-se à cumprir e respeitar os tratados 
dos quais fazem parte. Em seu arti go 46 a Convenção dispõe acerca da possibi-
lidade de suspensão ou exti nção do tratado em razão de violação substancial.

Art 26 Pacta sunt servanda 

Todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas 
de boa fé.

Arti go 46 Disposições do Direito Interno sobre Competência para 
Concluir Tratados 

1. Um Estado não pode invocar o fato de que seu consenti mento em 
obrigar-se por um tratado foi expresso em violação de uma disposição de seu 
direito interno sobre competência para concluir tratados, a não ser que essa 
violação fosse manifesta e dissesse respeito a uma norma de seu direito inter-
no de importância fundamental. 

2. Uma violação é manifesta se for objeti vamente evidente para qual-
quer Estado que proceda, na matéria, de conformidade com a práti ca normal 
e de boa fé.

Arti go 60 Exti nção ou Suspensão da Execução de um Tratado em Con-
seqüência de sua Violação 
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1. Uma violação substancial de um tratado bilateral por uma das par-
tes autoriza a outra parte a invocar a violação como causa de exti nção ou 
suspensão da execução de tratado, no todo ou em parte. 

2. Uma violação substancial de um tratado multi lateral por uma das 
partes autoriza: 

a) as outras partes, por consenti mento unânime, a suspenderem a 
execução do tratado, no todo ou em parte, ou a exti nguirem o tratado, quer: 

i) nas relações entre elas e o Estado faltoso; 

ii) entre todas as partes; 

b) uma parte especialmente prejudicada pela violação a invocá-la 
como causa para suspender a execução do tratado, no todo ou em parte, nas 
relações entre ela e o Estado faltoso; 

c) qualquer parte que não seja o Estado faltoso a invocar a violação 
como causa para suspender a execução do tratado, no todo ou em parte, 
no que lhe diga respeito, se o tratado for de tal natureza que uma violação 
substancial de suas disposições por parte modifi que radicalmente a situação 
de cada uma das partes quanto ao cumprimento posterior de suas obrigações 
decorrentes do tratado. 

3. Uma violação substancial de um tratado, para os fi ns deste arti go, 
consiste: 

a) numa rejeição do tratado não sancionada pela presente Conven-
ção; ou 

b) na violação de uma disposição essencial para a consecução do ob-
jeto ou da fi nalidade do tratado. 

4. Os parágrafos anteriores não prejudicam qualquer disposição do 
tratado aplicável em caso de violação. 

5. Os parágrafos 1 a 3 não se aplicam às disposições sobre a prote-
ção da pessoa humana conti das em tratados de caráter humanitário, espe-
cialmente às disposições que proíbem qualquer forma de represália contra 
pessoas protegidas por tais tratados.

A convenção também é regida pelo princípio da efeti vidade da nor-
ma, “eff et uti le”. Segundo Carlos Corrêa287, este é reconhecido pelo direito 

287 CORREA, Carlos. Patent protecti on for plants: legal opti ons for developing countries. South Center 
Paper , n. 55. 2014, p. 7. htt p://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2014/11/RP55_Patent-Protec-
ti on-for-Plants_EN.pdf
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internacional como um corolário básico das regras interpretati vas dos trata-
dos.288 O Brasil, ao tornar uma norma com a do arti go 2.1 da UPOV1978 
sem efeti vidade contraria frontalmente esse princípio basilar da Convenção 
de Viena.

Acerca das consequências para um país por descumprimento a tra-
tados internacionais, Rezeck289 leciona que a violação justi fi ca protestos dos 
demais países membros e em últi ma instancia, incluindo cobranças diretas 
entre um país membro e a parte que viola o acordo.

A violação substancial de um tratado dá direito à outra parte de en-
tende-lo exti nto, ou de suspender também ela seu fi el cumprimento, no todo 
ou parcialmente. Se o compromisso é coleti vo igual direito têm, em conjun-
to, os pactuantes não faltosos, e o tem ainda cada um deles nas suas rela-
ções com o Estado responsável pela violação. A Convenção de Viena propõe 
essa disciplina no art. 60, esclarecendo que por violação substancial deve en-
tender-se tanto o repúdio puro e simples do compromisso quanto a afronta a 
um dispositi vo essencial para a consecução de seu objeto e fi nalidade.

(...)

“é óbvio que a violação do compromisso, ainda que em proporção 
mínima, justi fi ca o protesto e a chamada à ordem do Estado faltoso. Não se 
pode calcular o número de casos em que, a todo tempo, a advertência dos 
demais convenentes faz cessar a violação tópica, sem outras consequências. A 
Convenção de Viena passou ao largo desta hipótese simples, e versou apenas 
a violação de porte bastante para conduzir a parte prejudicada a dar o com-
promisso por suspenso ou exti nto” 

Dominicé290 esclarece que, por força do o pacta sunt servanda, as 
obrigações dos países frente aos tratados devem ser interpretadas como 
absolutas, vinculando os estados membros uns aos outros. Pondera o 
autor que violação do acordo internacional por um dos membros ati nge 
e ofende a todos os demais membros do tratado. Esse autor aduz, por 
fi m, que se uma norma de um tratado é descumprida por um dos seus 
membros, os demais estão legiti mados para adotar medidas coerciti vas 
e repressivas, desde que proporcionais à violação sofrida e de acordo 
com a legislação internacional, contra o membro violador, até que o mes-
mo cesse tal violação.

288 Verifi ca-se que o direito interno também recepciona tal princípio como instumento de interpretação 
das normas nacionais. Vide: MARQUES, Cláudia Lima. Superação das Anti nomias pelo Diálogo das Fontes: o 
modelo brasileiro de coexistência entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil de 2002. Revista 
de Direito do Consumidor n. 51; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 35 

289 REZECK, Francisco. Direito internacional público curso elementar. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 116

290 Dominicé, C. The internati onal responsibility of states for breach of multi lateral obligati ons. European 
Jornal of Internati onal Law. Vol 10, 1999. htt p://www.ejil.org/arti cle.php?arti cle=585&issue=44
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O Brasil ainda incorporou em seu ordenamento jurídico as normas da 
Corte Internacional de Justi ça – Corte de Haia, por meio do Decreto 19841/45. 
O arti go 36 dessa norma dispõe sobre a resolução de controvérsias pela Corte:

Arti go 36. 1. A competência da Corte abrange todas as questões que 
as partes lhe submetam, bem como todos os assuntos especialmente previs-
tos na Carta das Nações Unidas ou em tratados e convenções em vigor.

2. Os Estados partes no presente Estatuto poderão, em qualquer mo-
mento, declarar que reconhecem como obrigatória, ipso facto e sem acordo 
especial, em relação a qualquer outro Estado que aceite a mesma obrigação, 
a jurisdição da Corte em todas as controvérsias de ordem jurídica que tenham 
por objeto:

a) a interpretação de um tratado;

b) qualquer ponto de direito internacional;

c) a existência de qualquer fato que, se verifi cado, consti tuiria a viola-
ção de um compromisso internacional;

d) a ou a extensão da reparação devida pela rutura de um compro-
misso internacional.

3. As declarações acima mencionadas poderão ser feitas pura e sim-
plesmente ou sob condição de reciprocidade da parte de vários ou de certos 
Estados, ou por -prazo determinado.

4. Tais declarações serão depositadas junto ao Secretário Geral das 
Nações Unidas, que as transmiti rá, por cópia, às partes contratantes do pre-
sente Estatuto e ao Escrivão da Corte.

5. Nas relações entre as partes contratantes do presente Estatuto, as 
declarações feitas de acordo com o arti go 36 do Estatuto da Corte Permanen-
te de Justi ça Internacional e que ainda estejam em vigor serão consideradas 
como importando na aceitação da jurisdição obrigatória da Corte Internacio-
nal de Justi ça pelo período em que ainda devem vigorar e de conformidade 
com os seus termos.

Para avaliar as obrigações do Brasil frente à Corte de Haia, toma-
remos como base as lições da Professora Carmem Tibúrcio291:

291 TIBÚRCIO, Carmem. Estado não pode acionar Brasil na Corte de Haia. Consultor Jurídico, 2011: htt p://
www.conjur.com.br/2011-jan-08/batti  sti -italia-nao-acionar-brasil-corte-haia
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A Corte Internacional de Justi ça da Haia é o principal órgão judiciário 
das Nações Unidas, conforme estabelecido no arti go 92 da Carta da ONU. Sua 
jurisdição pode ser contenciosa ou consulti va. A jurisdição contenciosa se ma-
nifesta essencialmente em três situações disti ntas: i) diante de declaração de 
natureza geral, submetendo-se o Estado à Corte com base no art. 36 de seu 
Estatuto; ii) quando, no caso concreto, as partes envolvidas consentem em 
submeter a disputa à Corte; e iii) se há previsão expressa em tratado fi rmado 
entre os Estados para a jurisdição da Corte sobre os confl itos dele decorren-
tes.

Vale lembrar, aliás, que a primeira hipótese, conhecida como jurisdi-
ção compulsória opcional, resulta dos esforços do delegado brasileiro Raul 
Fernandes ainda na época da exti nta Corte Permanente de Justi ça Interna-
cional. A Corte Internacional de Justi ça manteve esse sistema que representa 
importante avanço no direito internacional. Note-se que nem o Brasil e tam-
pouco a Itália emiti ram declaração reconhecendo a jurisdição compulsória da 
Corte da Haia.

De outro lado, o tratado Brasil Itália não prevê a jurisdição da Corte 
para dirimir controvérsias fundadas em suas disposições. Ou seja: também não 
poderia haver jurisdição da Corte com fundamento no tratado. Dessa forma, 
salvo diante de consenti mento específi co do Brasil para submissão do caso à 
Haia, a Itália não poderá submeter a questão à Corte Internacional de Justi ça.

Observamos que a Prof. Carmem Tibúrcio, apesar de analisar caso 
específi co e diverso do presente, forneceu importantes elementos para en-
tendermos as obrigações e vínculos do Brasil frente à Corte de Haia.

Inicialmente, devemos notar que o país só poderia ser demandado 
por outro país perante a Corte de Justi ça de forma não voluntária por previsão 
no tratado que violou - já que o Brasil não aderiu à jurisdição compulsória. En-
tretanto, notamos que o sistema da UPOV1978 não tem previsão de sanções 
específi cas em caso de descumprimento de dispositi vos dessa Convenção.

Com relação à Convenção de Viena, podemos entender que a não 
observância dos arti gos mandatórios da UPOV 1978 - como é o caso do arti go 
2.1, uma vez que esta é norma integralmente recepcionada pela CFRB/88 e 
incorporada em sua quase totalidade à LPC, norma que prevalece no tempo 
e no direito sobre à LPI - viola o pacta Sunt servanda, normati zado pelo arti go 
26 do tratado.
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Por fi m, cumpre observar que o Brasil reservou-se ao direito de não 
rati fi car o arti go 66 da Convenção de Viena. Este arti go, justamente, é a nor-
ma que esti pula as regras para eventual processo de solução judicial, de arbi-
tragem e de conciliação.

Não obstante a não vinculação do Brasil com um sistema de resolu-
ção de controvérsia reiteramos, no tocante a matéria em análise, importância 
do cumprimento do pacta Sunt servanda, frente a comunidade internacional, 
dispositi vo fundamental da Convenção de Viena e a sua violação, sem legíti ma 
escusa, é ato que põe em cheque a boa fé do país membro frente aos demais 
países.

Aprovado o tratado pelo Congresso, e sendo este rati fi cado pelo Pre-
sidente da República, suas disposições normati vas, com a publicação do texto, 
passam a ter plena vigência e efi cácia internamente. E de tal fato decorre a 
vinculação do Estado no que ati nge à aplicação das normas, devendo cada um 
dos seus Poderes cumprir a parte que lhes cabe nesse processo: ao Legislati vo 
cabe aprovar as leis necessárias, abstendo-se de votar as que lhe sejam con-
trárias; ao Executi vo fi ca a tarefa de bem e fi elmente regulamentá-las, fazen-
do todo o possível para o cumprimento de sua fi el execução; e ao Judiciário 
incumbe o papel preponderante de aplicar os tratados internamente, bem 
como as leis que o regulamentam, afastando a aplicação de leis nacionais que 
lhes sejam contrárias292

2.9. Da Inconsti tucionalidade do direreito à dupla proteçao de 
cunti var.

2.9.1. Da Consti tucionalidade dos direitos de propriedade intelec-
tual

Observamos que a criação de um sistema de proteção de direitos de 
propriedade intelectual é uma escolha políti ca e uma medida de fundo eco-
nômico. Por serem direitos criados para serem exceções e não a regra, estes 
devem ser limitados e uti lizados de modo a ati ngir os objeti vos para os quais 
foram criados. Portanto, um regime jurídico e econômico que restrinja o aces-
so da sociedade a bens essenciais para o seu desenvolvimento deve ser equi-

292 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público, São Paulo: Revista dos Tribu-
nais, 2010, 4 ed, p.339
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librado e condicionado à observação dos interesses dessa coleti vidade, assim 
como ao atendimento dos demais direitos afetados por esse regime.

O aspecto proprietário do bem protegido por culti var ou por patente 
será um aspecto do bem intelectual, e essa propriedade só será consti tucio-
nal, na medida em que cumprir o seu fi m social e observar o interesse social, 
econômico e tecnológico do país. Ou seja, essa propriedade terá a sua vali-
dade condicionada à clausula fi nalísti ca consti tucional, devendo ser cotejado 
também com outros direitos e princípios derivados da Consti tuição que com 
ele confl item.

 O sistema atual foi criado para resolver problemas e ati ngir objeti vos 
específi cos. As normas de propriedade intelectual são criações arti fi ciais para 
resolverem problemas específi cos de retenção de valor econômico do bem, 
por conta da sua natureza não excludente, não concorrente e cumulati va. 
Para justi fi car esse regime de exclusão, os modelos de proteção por direitos 
de propriedade intelectual devem ser funcionalizados de forma a restringir o 
acesso ao bem intelectual somente na medida necessária para que esse pro-
blema de retenção de valor seja resolvido de forma justa e razoável a todas as 
partes: ti tulares e sociedade. Devendo sempre o Estado resguardas os direitos 
e garanti as da coleti vidade ao acesso mais pleno possível ao bem enquanto 
excluído do mercado. Deve ele também zelar para que o bem se torne plena-
mente acessível no momento que a vigência da exclusiva expirar.

Cada modelo de proteção foi criado com base em uma racionalidade 
políti co-econômica diferente, sendo que o seu equilíbrio e validade depen-
dem de que os ti tulares dos direitos ao abrigo de tal modelo respeitem os 
limites deste, não se uti lizando de seus direitos de forma sobrepor estes 
sobre os domínios de outros direitos de diferentes insti tutos. Caso o con-
trário, um direito corre o risco de frustrar as fi nalidades dou outro direito de 
modelo diverso.

No caso do Brasil, a consti tucionalidade da proteção de um direito 
de propriedade intelectual fi ca condicionada ainda ao atendimento de obje-
ti vos específi cos estabelecidos pela clausula fi nalisti ca do arti go 5º XXIX da 
CFRB/88. Dessa forma, cada modelo de proteção foi cuidadosamente criado e 
limitado no seu alcance e no tempo, não devendo uma proteção ultrapassar 
os limites de outra de forma a frustrar o seu modelo e, inclusive, de forma a 
anular a efi cácia das disposições nele previstas para limitar o alcance dessa 
proteção, em prol do interesse público, sob pena de ferir direitos e garanti as 
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consti tucionais da sociedade. Caso esses limites não sejam respeitados, esse 
direito viola expressamente o arti go 5º da CFRB/88 e não será válido e reco-
nhecido perante a consti tuição.

Denis Barbosa293 nomeou e defi niu essa restrição cogente e funcio-
nalizada dos direitos de propriedade intelectual. De acordo com o princípio 
consti tucional da especifi cidade das proteções, “cada direito de propriedade 
intelectual terá a proteção adequada a seu desenho consti tucional e ao 
equilíbrio ponderado dos interesses aplicáveis, respeitado ainda a regra de 
que só se pode apropriar o que não está no domínio comum”. Tais objeti vos 
devem ser tomados como parâmetros e limites intransponíveis para o equilí-
brio do sistema.

A adoção de uma norma exclusiva e excludente, como o art. 2º da 
LPC, assim como de outros dispositi vos limitadores do direito exclusivo sobre 
o culti var previstos na LPC, representa a observância do legislador aos precei-
tos consti tucionais de proteção ao pequeno agricultor, de direito fundamental 
à alimentação, de cumprimento pela propriedade de sua função social, bem 
como de atendimento da propriedade industrial aos interesses sociais e ao 
desenvolvimento econômico e tecnológico do país.

Nesse senti do, a interpretação da prevalência da LPC frente a LPI, 
também se dá por uma questão de interpretação do direito em face da cons-
ti tuição. E, como explica Luiz Roberto Barroso294, nenhuma norma pode pre-
valecer se esti ver em contradição com a consti tuição.

A Consti tuição, como é corrente, é a lei suprema do Estado. Na for-
mulação teórica de Kelsen, até aqui amplamente aceita, a Consti tuição é o 
fundamento de validade de toda a ordem jurídica. (...) [N]enhuma norma de 
hierarquia inferior pode estar em contradição com outra de dignidade supe-
rior (princípio da hierarquia), e nenhuma norma infraconsti tucional pode estar 
em desconformidade com as normas e princípios consti tucionais, sob pena de 
inexistência, nulidade, anulabilidade ou inefi cácia (princípio da consti tuciona-
lidade).

E retornamos a Denis Borges Barbosa, por ser a maior autoridade 
doutrinaria no país a analisar a propriedade intelectual face à consti tuição. Em 
suas lições, esse autor explica que os culti vares encontram-se entre os direitos 
de propriedade industrial tutelados pela Consti tuição de 1988, no seu arti go 

293 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo I, Rio de Janeiro: Lumens Juris, 
2013.

294 BAROSO. Luiz Roberto. Interpretação e aplicação da consti tuição - fundamentos de uma dogmáti ca 
consti tucional transformadora. Rio de Janeiro: Saraiva, 1999., parte I.



De
ni

s 
Bo

rg
es

 B
ar

bo
sa

 &
 M

ar
co

s 
W

ac
ho

w
ic

z

148

5º XXIX, dentre as criações industriais . Este autor é categórico para que dú-
vidas não restem que a correta interpretação de normas infraconsti tucionais 
que regem os direitos de propriedade intelectual é de acordo com à clausula 
fi nalísti ca do art. 5º XXIX, Que no presente caso deve ser interpretada com-
binada com outras clausulas consti tucionais mais abrangentes como (a) a que 
determina que a propriedade cumprirá a sua função social, art. 5º, XXIII; (b) 
que é direit social a alimentação, art. 6º caput; (c) as que protegem os direitos 
dos agricultores, arti gos 5º, XXVI, 43, par. 3º e 185, I; (d) que a propriedade 
privada è condicionada ao cumprimento de sua função social, art. 170 .295 

A lei estabelece, sob o amparo da Consti tuição Federal, art. 5o., inciso 
XXIX, a proteção, no campo da Propriedade Industrial, de uma forma especí-
fi ca de criação industrial. Além dos inventos industriais, protegidos desde a 
Carta de 1824, a atual Consti tuição dispõe:

a lei assegurará (...) proteção às criações industriais (...), tendo em 
vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico 
do País

Desta forma, além dos inventos industriais, o texto consti tucional pre-
vê a possibilidade de proteção, sempre dentro dos parâmetros do interesse 
social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, de criações in-
dustriais. Vimos no segundo capítulo deste livro tal previsão.

Quais serão tais criações? Serão elas criações. Aqui, como na hipótese 
anterior, não se trata de proteção a descobertas. E serão elas industriais, ou 
seja, práti cas numa acepção econômica. Assim como dá fundamento à cons-
trução da lei ordinária, a Carta também lhe dá limites e consti tui obrigações 
correlati vas. Em grande parte, a proteção dos culti vares comparti lha do es-
tatuto consti tucional das patentes(...) 296

Já é um truísmo a noção que a propriedade, no nosso sistema jurídi-
co, é funcional (Afonso da Silva, 1989); longe de ser um direito absoluto, ela 
se constrói como uma derivada dos vetores consti tucionais que se dirigem à 
pessoa e a sua dignidade. Como se lê no primeiro capítulo deste livro.

(...) o contexto e efi cácia da insti tuição jurídica da Propriedade mudou ra-

295 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo I, Rio de Janeiro: Lumens Juris, 
2013.

296 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo II, Rio de Janeiro: Lumens Juris, 
2013,
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dicalmente desde a noção romana da plena in re potestas. Esculpida como 
um direito-função, com fi ns determinados, confi ada a cada ti tular para re-
alização de objeti vos socialmente portantes, a propriedade em geral tem 
seu esti lo novo no desenho do Código Civil de 2002 (...)

A raiz histórica e os fundamentos consti tucionais da propriedade 
intelectual são muito menos naturais e muito mais complexos do que a da 
propriedade romanísti ca; como se verá, disto resulta que – em todas suas 
modalidades – a propriedade intelectual é ainda mais funcional, ainda 
mais condicionada, ainda mais socialmente responsável, e seguramente 
muito menos plena do que qualquer outra forma de propriedade. Sendo 
um truísmo no direito brasileiro, a não merecer quaisquer comentários. 
Vale, no entanto, notar que mesmo no sistema consti tucional francês, berço 
dos “absoluti smos” da Propriedade Intelectual, nosso ramo do direito se en-
contra fi rmemente “fi nalizado”, ou, como dizemos, funcionalizado 61. Com 
efeito, num sistema em que se dizia que o Ou seja, superou-se o paradigma 
identi fi cado por Gustavo Tepedino, em relação à noção absoluti sta da pro-
priedade: propriedade cumpriria necessariamente a sua função social pela 
apropriação em si, sendo forma máxima de expressão e de desenvolvimento 
da liberdade humana.”62 Certo é que, no que for objeto de propriedade 
no senti do consti tucional (ou seja, no alcance dos direitos patrimoniais), 
todos os objetos de exclusivas sobre bens incorpóreos – inclusive o direito 
autoral - está sujeito às limitações consti tucionalmente impostas em favor 
do bem comum - a função social da propriedade de que fala o Art. 5º, XXIII 
da Consti tuição de 1988 .

O Art. 5º, XXII da Consti tuição, que assegura inequivocamente o direi-
to de propriedade, deve ser sempre contrastado com as restrições do inciso 
seguinte, a saber, que a esta atenderá sua função social. Também, no Art. 170, 
a propriedade privada é defi nida como princípio essencial da ordem econômi-
ca, sempre com o condicionante de sua função social.

Para os objetos da Propriedade Industrial, inclusive as “criações in-
dustriais” e “outros signos disti nti vos”, que consti tuem cláusulas abertas para 
abrigar novas formas destes direitos, a funcionalização geral do Art. 5º, XXIII 
da Consti tuição se soma à cláusula fi nalísti ca do Art. 5o., XXIX, objeto de uma 
seção deste capítulo, mas abaixo. É uma dupla incidência de vetores.

Há que se ressaltar que a Consti tuição Federal assegura ao inventor 
de patentes  direito autoral e a patente era “a mais sagrada, a mais legíti ma, 
a mais inatacável, a mais pessoal de todas as propriedades” (Le Chapelier e 
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Bouffl  ers), hoje se dessacralizou essa propriedade, ou antes, se a santi fi cou 
como sendo um poder-função. 

Ou seja, superou-se o paradigma identi fi cado por Gustavo Tepedino 
em relação à noção absoluti sta da propriedade: propriedade cumpriria neces-
sariamente a sua função social pela apropriação em si, sendo forma máxima 
de expressão e de desenvolvimento da liberdade humana.”62 Certo é que, 
no que for objeto de propriedade no senti do consti tucional (ou seja, no al-
cance dos direitos patrimoniais), todos os objetos de exclusivas sobre bens
incorpóreos – inclusive o direito autoral - está sujeito às limitações consti tu-
cionalmente impostas em favor do bem comum - a função social da proprie-
dade de que fala o Art. 5º, XXIII da Consti tuição de 1988 . O Art. 5º, XXII da 
Consti tuição, que assegura inequivocamente o direito de propriedade, deve 
ser sempre contrastado com as restrições do inciso seguinte, a saber, que a 
esta atenderá sua função social. Também, no Art. 170, a propriedade privada 
é defi nida como princípio essencial da ordem econômica, sempre com o con-
dicionante de sua função social.

Para os objetos da Propriedade Industrial, inclusive as “criações in-
dustriais” e “outros signos disti nti vos”, que consti tuem cláusluas abertas para 
abrigar novas formas destes direitos, a funcionalização geral do Art. 5º, XXIII 
da Consti tuição se soma à cláusula fi nalísti ca do Art. 5o., XXIX, objeto de uma 
seção deste capítulo, mas abaixo. É uma dupla incidência de vetores:

Há que se ressaltar que a Consti tuição Federal assegura 
ao inventor de patentes monopólio temporário para a sua 
uti lização, tendo em vista o interesse social e o desenvol-
vimento tecnológico e econômico do País (arti go 5º, XXIX), 
mas a mesma Lei Magna também determina que a pro-
priedade deve atender à sua função social (arti go 5º, inciso 
XXIII). AI 200602010084342, decidido em 27 de junho de 
2007, Relatora Marcia Helena Nunes, Juíza”297

Outro não é o senti do do entendimento da jurisprudência especiali-
zada na matéria:

“Assim, o direito intelectual, mesmo sendo garanti a consti tucional, 
deve ser funcionalizado a fi m de promover a dignidade da pessoa humana, um 
dos fundamentos do Estado Democráti co de Direito, e o seu exercício não é 

297 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo I, Rio de Janeiro: Lumens Juris, 
2013
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um fi m em si mesmo, mas antes um meio de promover os valores sociais, cujo 
vérti ce encontra-se na própria pessoa humana. Assim, aspectos sociais devem 
prevalecer sobre as razões econômicas de um direito de patente, o que carac-
teriza a sua função social. Um desses aspectos se mostra quando se verifi ca 
a imensa diferença tecnológica existente entre os países desenvolvidos e os 
subdesenvolvidos. Aumentar em demasia o período de vigência da patente 
signifi cará um prejuízo para toda a sociedade que não poderá uti lizar uma 
tecnologia já obsoleta para realizar novos desenvolvimentos ou simplesmente 
uti lizar um produto de tecnologia ultrapassada”. Tribunal Regional Federal da 
2ª Região, 1ª Turma Especializada, AMS 2006.51.01.524783-1, JC Márcia Hele-
na Nunes, DJ 12.12.2008.

“, a observância do função social do direito que se exerce encontra-
se disseminada por toda a Consti tuição Federal., conduzindo o intérprete das 
normas a uma releitura dos insti tutos, incluindo-se aí, a Lei de Propriedade 
Industrial e demais normas de direito civil. A CRFB/88 determina, ainda, que 
a ordem econômica observe a função social da propriedade, sendo este um 
dos limites à livre iniciati va conferida. Evidencia-se que, hodiernamente, todos 
os direitos devem atender à uma função social, sendo certo que a solução 
do caso concreto deve atender, além do interesse das partes, o interesse da 
coleti vidade, dentre os quais se inclui, sem dúvidas, o Princípio da Preservação 
da Empresa”. Tribunal de Justi ça do Estado do Rio de Janeiro, 9ª Câmara Cível, 
Des. Roberto de Abreu e Silva, AC 2006.001.63393, Julgado em 10.11.2009. 
“No estágio atual da evolução social, a proteção da marca não se limita apenas 
a assegurar direitos e interesses meramente individuais, mas a própria comu-
nidade, por proteger o grande público, o consumidor, o tomador de serviços, o 
usuário, o povo em geral, que melhores elementos terá na aferição da origem 
do produto e do serviço prestado” (STJ – REsp 3.230 – DF – 4ª T. – Rel. Min. 
Sálvio de Figueiredo – DJU 01.10.1990)”298

Portanto, qualquer direito de propriedade intelectual que não ob-
servar os limites do seu modelo e que frustrar a fi nalidade do sistema de 
propriedade intelectual - que é promover o desenvolvimento econômico e 
tecnológico do país, mas sempre respeitando e visando os interesses so-
ciais - é um direito inconsti tucional e não pode prevalecer.

Um direito de patente que impede que a sociedade use livremente 
plantas e suas partes, que por lei prevalente e vigente só poderiam ser ex-
cluídas por certi fi cado de proteção específi co, não atende às fi nalidades da 

298 Decisões colacionadas e comentadas no livro Código da Propriedade Intelectual Conforme os Tribu-
nais de autoria de Denis Borges Barbosa e Pedro Marcos Nunes Barbosa. No Prelo. 
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clausula fi nalisti ca consti tucional que o condiciona e, portanto, não pode 
ser reconhecido frente à consti tuição.Da interpretação das normas de acor-
do com a Consti tuição e a mens legis

Finalizamos nosso estudo com o últi mo ponto relati vo à correta inter-
pretação do arti go 2º da LPC, qual seja, a mens legislatoris por trás da letra da 
lei e de acordo com a Consti tuição.

De acordo com os ensinamentos de Humberto Dávila299.

“O ordenamento jurídico estabelece a realização de fi ns, a preser-
vação de valores e a manutenção ou busca de determinados bens jurídicos 
essenciais à realização daqueles fi ns e à preservação desses valores. O inter-
prete não pode desprezar esses pontos de parti da”.

No caso dos bens de propriedade intelectual, o ponto de parti da in-
terpretati vo é a clausula fi nalísti ca, que deve ser lida em conjunto com os de-
mais arti gos relacionados ao caso concreto. Devendo o julgador sempre deci-
dir demandas envolvendo direitos de propriedade intelectual de forma a visar 
o interesse social e o desenvolvimento econômico do país, sem prejuízo da ob-
servância de outros direitos fundamentais que envolvam o caso em questão.

Ademais, o arti go 5º da LINDB estabelece que, na aplicação da lei o 
juiz deve sempre observar aos fi ns sociais a que ela se dirige e às exigências do 
bem comum. Claro está, no caso em comento, que a disposição do arti go 2º 
da LPC e a previsão das limitações aos direitos de culti var em favor dos agri-
cultores e da sociedade em geral são as medidas que o legislador entendeu 
adequadas para ati ngir as fi nalidades desse modelo proteti vo. Outra interpre-
tação não seria possível.

O modelo legal de proteção de culti vares no país - incluindo a ela-
boração de Lei 9456/97, assim como a adesão do Brasil à UPOV 1978 - foi 
amplamente discuti do e avaliado, conforme expusemos na seção 2.1 acima. 
De forma que a versão fi nal adotada foi a considerada mais adequada para 
Brasil, tendo em vista os interesses e necessidades sociais e econômicos e 
tecnológico do país.

Dessa forma, o Brasil escolheu incenti var o setor agroindustrial e bio-

299 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. Da defi nição a aplicação dos princípios jurídicos. 3a ed. amp. 
São Paulo: Malheiros, 2004, p. 26. 
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tecnológico300, passando a reconhecer direitos de culti var para tecnologias 
vegetais, regulados pela LPC, e direitos de patentes para processos biotecno-
lógicos, seus produtos e microorganismos modifi cado, por meio da LPI.

Entretanto, o Brasil, se preocupou em equilibrar os interesses dos ti -
tulares desses direitos e o incenti vo ao desenvolvimento do setor perti nente, 
com as necessidades e direitos fundamentais da sociedade à alimentação ao 
progresso cienti fi co, assim como os direitos da categoria dos agricultores na-
cionais, por meio da garanti a da sua subsistência e renda.

Nota-se que no cotejo entre normas consti tucionais fundamentais re-
gras também devem ser observadas:

Determinadas categorias de bens estão mais estreitamente vincula-
das à função social, e não podem ser cogitadas dela apartadas. Como os bens 
de produção e os bens de consumo essenciais ao desenvolvimento da socie-
dade, e manutenção do ser humano, sendo esses bens indispensáveis - Como 
alimentos básicos e medicamentos.301

Enfati zamos, como já exposto, que o disposto no arti go 2º da LPC é o 
limite máximo de proteção que o país decidiu dar para plantas e suas partes. 
O Estado brasileiro pode, ainda, quando não contrariar normas cogentes dos 
tratados internacionais302 a que se vincula, ampliar a limitação desses direi-
tos303 em obediência à exegese do interesse público e dos imperati vos cons-
ti tucionais, como o da cláusula fi nalísti ca do arti go 5º XXIX da CFRB/88., que 
condiciona o direito de propriedade das criações industriais aos fi ns sociais, 
assim como ao desenvolvimento econômico e tecnológico.

Nesse senti do, corretamente observou o Des. Jorge Luiz Lopes do 
Canto, em seu voto divergente acerca da real intenção do legislador com 
relação ao escopo e aos limites dos direitos de culti vares no Brasil, quando da 
adoção das normas que integram a LPC:

Na mesma medida, vislumbra-se a opção de aderir unicamente à Ata 
de 1978 da UPOV, que lastreou a Lei de Proteção aos Culti vares, defl uindo-se 
que o legislador elegeu expressamente um tratamento mais benéfi co aos pe-
quenos agricultores, ou seja, a mens legislatoris é no senti do de proteção ao 

300 Também em atendimento de dispositi vos consti tucionais como o de promover o desenvolvimento 
tecnológico no país. 

301 A Propriedade como relação jurídica complexa. São Paulo: Renovar, 2003. 143

302 Desde que compatí veis com a Consti tuição. 

303 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo II, Rio de Janeiro: Lumens Juris, 
2013
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hipossufi ciente, no caso o agricultor.304

Destarte, (a) tanto a letra da lei, (b) quanto à mens legislatoris, frente 
às necessidades e interesses do país, bem como (c) a prevalência cronológica 
dos dispositi vos da LPC sobre os da LPI estão em harmonia no senti do de que 
o melhor para o país e, portanto, o que se determina é.

(1) não conceder qualquer direito para culti var que não por meio do Certi -
fi cado de Proteção de Culti var, escolhendo essa a forma exclusiva de pro-
teção de plantas e suas partes, excluindo assim a possibilidade de dupla 
proteção, como ordena a ata de UPOV 1978; bem como

 (2) excluir qualquer possibilidade de que outro direito de natureza seme-
lhante, mas que não seja o direito de culti var tenha incidência, direta ou 
indireta, em plantas e suas partes de forma a se opor e a impedir a livre 
uti lização destas no país.

Conti nuamos com a percepção do Des. Jorge Luiz Lopes do Canto em 
seu voto.

Nessa seara, uti lizado o critério da especialidade, verifi ca-se que, ha-
vendo alteração da variedade da espécie capaz de lhe conferir a qualidade 
de culti var, evidente a aplicação do direito dos melhoristas. Já congregando o 
critério temporal, outra não é solução, na medida em que a Lei dos Culti vares 
é posterior à Lei de Propriedade Industrial.

(...)

Desse modo, ainda que se considere que se tratam de diplomas espe-
ciais de mesma hierarquia, resolve-se também a aparente anti nomia, median-
te interpretação conforme das regras em questão, aplicando-se ao caso em 
análise a incidência da hipótese adequada ao tema, evitando-se o senti do que 
esteja em descompasso com a Carta Maior

Não respeitar ou permiti r o desrespeito aos limites exclusivos e exclu-
dentes do art. 2º da LPC, além de violação à tratado internacional e infração às 
normas e princípios consti tucionais e infraconsti tucionais, é também comple-
tamente incoerente com as escolhas feitas pelo país ao decidir não dar paten-
te para plantas e suas partes e de somente permiti r a exclusividade no uso de 
uma culti var por um ti tular por meio do privilégio concedido por meio do CPC.

2.9.2. Do Direito internacional

304 Voto divergente do Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justi ça do Rio 
Grande do Sul, na AC 70049447253.
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A razoabilidade em conferir efeti vidade a mecanismos e à interpre-
tar a vontade do legislador, especialmente no que toca a uma interpretação 
restriti va do direito de patente frente ao de culti var, foi objeto, inclusive, de 
análise sob o prisma do direito internacional realizada por Carlos Corrêa305.

Este autor enfati za que se um país escolhe não permiti r a patentea-
bilidade de plantas e suas partes, mas admite o patentemento de genes de 
plantas ou de seus elementos306 esse país está sendo incoerente com suas 
próprias escolhas! Pois dessa forma permite que os efeitos dos direitos de pa-
tente afetem o exercício do direito que se escolheu conceder para o culti var.

Ao se permiti r a validade de uma patente quando esta esti ver em 
confl ito com um direito de culti var, na práti ca, está se permiti ndo anular o 
efeito da lei de culti var e de tornar sem efeti vidade as escolhas feitas pelo país 
acerca dos limites de proteção adequados aos seus interesses.

Tal contradição, esclarece Corrêa, viola o princípio efeti vidade da 
norma - obrigação dos países em conferir efi cácia às normas internacionais -, 
preceito incorporado à Convenção de Viena. A não observância a tal princípio 
já foi, inclusive, reconhecida como violação à tratado internacional pelo órgão 
de resolução de controvérsias da OMC:

The non-patentability of a plant may be irrelevant, in practi ce, if the 
patenti ng of parts and components of the plant is allowed. A patent owner 
will be normally enti tled to prevent the commercializati on and other acts re-
lati ng to a plant that contains a patented material, even if the plant as such 
is not patentable. This might be the case even where a single transgene (or a 
transformati on event) is incorporated into a plant made up of thousands of 
coding genes307. In one case discussed below, for instance, Monsanto, the US 
biotechnology company, att empted to prevent the commercializati on in some 
European countries of soya meal produced in Argenti na on the argument that 
it contained traces of a transformati on event (commercially known as ‘Round 
Up Ready’) patented in those countries.

While the text of the TRIPS Agreement does not explicitly refer to parts 

305 CORREA, Carlos. Patent protecti on for plants: legal opti ons for developing countries. South Center 
Paper , n. 55. 2014, p. 7. htt p://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2014/11/RP55_Patent-Protec-
ti on-for-Plants_EN.pdf

306 E aqui acrescentamos nossa posição: ou a validade de patente de microrganismos que passarão a 
integrar à variedade vegetal em face desta.

307 [ Nota do Original] For instance, the study of the genome of an inbred line of maize called B73, an 
important commercial crop variety, revealed the presence of more than 32,000 protein-coding genes spre-
ad across maize’s 10 chromosomes. See Elie Dolgin, ‘Maize genome mapped. Sequence should help corn 
breeders meet global demands for food and fuel’, Nature, 19 November 2009, available at htt p://www.
nature.com/news/2009/091119/full/news.2009.1098.html. 
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and components of a plant as an excludable subject matt er, WTO member 
countries can exclude them from patentability consistently with that Agree-
ment.

Firstly, it would be illogical to authorize the exclusion of plants and, at 
the same ti me, deny the same treatment to their parts and components in a 
way that would frustrate the exclusion itself. A diff erent interpretati on would 
be at odds with the principle of eff ecti veness (‘eff et uti le’) recognized under in-
ternati onal customary law as a basic corollary of the interpreti ve rules codifi ed 
by the Vienna Conventi on on the Law of the Treati es.308 Thus, in the US-Gasoli-
ne case the WTO Appellate body held that:

[O]ne of the corollaries of the “general rule of interpretati on” in the 
Vienna Conventi on is that interpretati on must give meaning and eff ect to all 
the terms. of the treaty. An interpreter is not free to adopt a reading that would 
result in reducing whole clauses or paragraphs of a treaty to redundancy or 
inuti lity.

An interpretati on that allows for the non-patentability of plants and 
their parts and components is the only one that guarantees a practi cal eff ect 
of the permitt ed exclusion.309 Grifos nosso.

3. Das respostas às questões
Passamos agora a responder às questões que nortearam o presente 

estudo, com o objeti vo de que, por meio delas, se chegue a uma conclusão 
acerca do assunto em análise.

1.  À Luz da Convenção da UPOV 1978 e da Lei 9456 de 1997 a 
dupla proteção de uma mesma culti var por direito de culti var e por direito 
de patente e é admiti da no país.

2.  Pelo disposto na Lei 9456/97, em especial no seu art. 2º, 
existe possibilidade no Brasil de que um direito de patente obste direta ou 
indiretamente a livre uti lização de plantas e suas partes?

308 [ Nota do Original] Available at htt p://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conven-
ti ons/1_1_1969.pdf..

309 [ Nota do Original] US-Gasoline, WT/DS2/AB/R , p. 23, DSR 1996:I, p. 3 at 21. In Canada – Dairy, the 
Appellate Body also stated that ‘… the task of the treaty interpreter is to ascertain and give eff ect to a legally 
operati ve meaning for the terms of the treaty. The applicable fundamental principle of eff et uti le is that a 
treaty interpreter is not free to adopt a meaning that would reduce parts of a treaty to redundancy or inu-
ti lity’, WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R, WT/DS103/AB/R/Corr.1, WT/DS113/AB/R/Corr.1, para. 133. The 
European Court of Justi ce, similarly, ‘refers to the so-called eff et uti le, which means that amongst several 
possible interpretati ons the one will prevail which best guarantees the practi cal eff ect of existi ng communi-
ty law’ (htt p://www.zar.kit.edu/DATA/projektseiten/ECJ-ALAI/DATA/script/II1.htm) 
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Com relação às perguntas 1 e 2 cumpre-nos responder ao que segue:

À Luz da Convenção da UPOV 1978 e da Lei 9456 de 1997 a dupla 
proteção de uma culti var por direito de culti var e por direito de patente não 
é admiti da no país.

Pelo disposto na Lei 9456/97, em especial no seu art. 2º, não existe 
possibilidade no Brasil de que um direito de patente obste direta ou indireta-
mente a livre uti lização de plantas e suas partes.

Expusemos nas seções acima razões categóricas para que se reste cla-
ro que no país, por força da vigência, da prevalência e da consti tucionalidade 
da Convenção da UPOV 1978 e da LPC, especialmente nos seus 2º e 10º, 
é proibido.

(i) a proteção de culti vares310 por direitos de patentes, seja por via 
direta ou seja indiretamente.

(ii) a dupla proteção de uma mesma culti var por privilégio de paten-
te311 e por privilégio de culti var; bem como

(iii) impedir, por meio de oposição de direitos de patentes ou de ou-
tros direitos de propriedade intelectual312,que não os direitos previstos na Lei 
9456/97, o livre uso de plantas ou suas partes, de forma a miti gar ou anular 
a efi cácia das exceções aos direitos exclusivos dos ti tulares, previstas na LPC, 
em especial nos seus arti gos 2º e 10º

uma vez que:

(a) a LPC e, em especial, os seus arti gos 2º e 10º foram criados em 
adequação às regras mandatórias da UPOV 1978, incluindo a inserta no seu 
art. 2.1, e ao disposto em TRIPS313, estando às disposições dos mencionados 
arti gos da LPC completamente em harmonia com os diplomas internacionais 
citados. Cabendo ainda mencionar que a limitação imposta pelo arti go 2.1 da 
UPOV 1978 igualmente encontra-se em consonância com as disposições de 
TRIPS em matéria de proteção de plantas e suas partes.

(b) a UPOV 1978 passou pelo crivo do controle da Consti tuição Fede-
ral de 1988, estando seus dispositi vos em harmonia com esta Carta. A Con-
venção foi incorporada em sua quase totalidade à LPC, incluindo arti go 2.1, 

310 Lembrando que por exclusão de proteção prevista da própria LPI, art. 18, III, é proibido o patentea-
mento de plantas e suas partes.

311 ou por qualquer outro direito de propriedade industrial ou de fi nalidade semelhante, que não o con-
cedido por meio do Certi fi cado de Proteção de Culti var.

312 ou de fi nalidade semelhante.

313 Afastando-se a LPC destes diplomas internacionais quando assim por eles permiti dos
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e foi internalizada em sua totalidade por meio da promulgação do Decreto 
3109/99, passando essa norma a ser incorporada ao nosso ordenamento jurí-
dico. Cabe-se mencionar ainda que a Convenção vai ao encontro das obriga-
ções dispostas por meio dos arti gos 5º XXIX, 5º, XXIII, 6º caput, 43, par. 3º, art. 
170 e 187 da CFRB/88;

(c) a LPC e, em especial, os seus arti gos 2º e 10º foram elaborados de 
acordo e ao atendimento a princípios e a dispositi vos consti tucionais já men-
cionados no item b acima, estando em completa harmonia com a Consti tuição 
Federal.

(d) A LPC e suas disposições têm precedência no tempo e no direito 
frente às disposições da LPI, como detalharemos na resposta 3.

(e) A mens legislatoris quando da criação do regulamento nacional 
para a proteção de culti vares foi no senti do de equilibrar os direitos de pro-
priedade intelectual dos ti tulares e os interesses e direitos da sociedade e dos 
agricultores. Aplicação da Lei de forma a desequilibrar esse modelo, vai contra 
a o senti do que se quis dar ao direito e contra o espírito dessa lei. Viola ainda 
o princípio consti tucional dos equilíbrios das proteções, bem como os direitos 
insculpidos nos arti gos mencionados no item b acima.

3.  Uma decisão judicial que reconhece a dupla proteção de 
uma mesma culti var por direitos de patente e por direitos de culti vares, 
bem como permite a oponibilidade do direito de patentes para obstar o 
livre uso das plantas e suas partes contraria as regras de solução de anti -
nomia entre as normas?

Sim. A LPC e a LPI são normas infraconsti tucionais, estando, portan-
to, em paridade hierárquica. Entretanto, a LPC entrou em vigência em 1997, 
posteriormente à LPI, que entrou em 1996. Conforme o critério cronológico 
de anti nomia normati va, a LPC tem prevalência e validade gente a LPI. Dessa 
forma, as disposições da LPI que entrem em colidência com os dispositi vos da 
LPC devem ser revogadas, no limite de tais colidências.

Frente à prevalência da LPC sobre a LPI, em nenhuma hipótese: (i) a 
dupla proteção de culti vares por direitos conferidos pela LPI serão válidos e (ii) 
nem esses direitos poderão ser oponíveis quando colidirem com os direitos e 
as limitações a estes garanti dos à LPC
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Dessa forma, por exemplo, no país: os direitos garanti dos pelos arti -
gos 18, III e 42 da LPI - para invenções de produto314, de processo não essen-
cialmente biológico315, bem como de produto obti do por meio de processo 
patenteado 316- não serão válidos se forem alegados para impedir a livre 
uti lização de plantas e suas partes, incluindo culti vares e seus produtos. 
Mesmo nos casos em que objetos de patentes estejam inseridos ou façam 
parte de culti var e dos produtos deles advindos.

Expomos abaixo o trecho do voto divergente com a percepção do 
problema:

“Nessa seara, uti lizado o critério da especialidade, verifi ca-se que, ha-
vendo alteração da variedade da espécie capaz de lhe conferir a qualidade 
de culti var, evidente a aplicação do direito dos melhoristas. Já congregando o 
critério temporal, outra não é solução, na medida em que a Lei dos Culti vares 
é posterior à Lei de Propriedade Industrial.

(...)

Desse modo, ainda que se considere que tratam-se de diplomas espe-
ciais de mesma hierarquia, resolve-se também a aparente anti nomia, median-
te interpretação conforme das regras em questão, aplicando-se ao caso em 
análise a incidência da hipótese adequada ao tema, evitando-se o senti do que 
esteja em descompasso com a Carta Maior”

4.  Uma decisão judicial no senti do indicado na questão 3 con-
traria disposições consti tucionais, bem como a mens legislatoris quando da 
elaboração da Lei 9456/97?

Como demonstramos ao longo desse estudo, principalmente nas se-
ções 2.2.2 e 2.5, o modelo legal de proteção de culti vares no país - incluindo 
a elaboração de Lei 9456/97, assim como a adesão do Brasil à UPOV 1978 - foi 
amplamente discuti do e avaliado. De forma que a versão fi nal adotada foi a 
considerada mais adequada para Brasil, tendo em vista os interesses e neces-
sidades sociais e econômicos e tecnológico do país.

Dessa forma, o Brasil escolheu incenti var o setor agroindustrial e bio-
tecnológico317, passando a reconhecer direitos de culti var para tecnologias 
vegetais, regulados pela LPC, e direitos de patentes para processos biotecno-
lógicos, seus produtos e microorganismos modifi cado, por meio da LPI.

314 Como microorganismo transgênico.

315 Como um processo de criação de um gene de planta geneti camente modifi cado

316 Como o gene obti do diretamente do processo patenteado.

317 Também em atendimento de dispositi vos consti tucionais como o de promover o desenvolvimento 
tecnológico no país. 
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Entretanto, é mandatório observar que o Brasil se preocupou em 
equilibrar os interesses dos ti tulares desses direitos e o incenti vo ao desenvol-
vimento do setor perti nente, com as necessidades e direitos fundamentais da 
sociedade à alimentação, ao progresso cienti fi co, assim como os direitos da 
categoria dos agricultores nacionais, por meio da garanti a da sua subsistência 
e renda.

Verifi ca-se que o país escolheu, ostensiva e categoricamente, impor 
limites aos direitos exclusivos dos ti tulares de propriedade de intelectual, de 
maneira que as exceções a estes direitos garanti ssem a manutenção do equilí-
brio entre esses direitos, muitos de natureza consti tucional, como já indicado. 
Esse modelo foi cuidadosamente pensado para promover a equação ideal en-
tre exclusão e acesso. Por essa razão, necessário interpretar o arcabouço nor-
mati vo que regula os direitos de propriedade de culti vares ou os que incidam 
sobre o livre uso de plantas ou suas de acordo com esse contexto e modelo 
consti tucional de proteção.

Por todo o exposto, uma interpretação que direta ou indiretamente 
prejudique esse equilíbrio entre direitos de propriedade intelectual e outros 
direitos e garanti as, muitos de cunho consti tucional e fundamental318 é uma 
interpretação contraria princípios e dispositi vos consti tucionais. Ademais, in-
terpretação que não leva em conta os fi ns sociais desse arcabouço normati vo 
e que ignora as necessidades e exigências do bem comum e do interesse e 
fi nalidade da norma, é uma interpretação que não observa a mens legislatoris 
quando a criação de tais direitos.

Novamente, expomos a sensibilidade do voto divergente quanto ao 
tema:

“Na mesma medida, vislumbra-se a opção de aderir unicamente à Ata 
de 1978 da UPOV, que lastreou a Lei de Proteção aos Culti vares, defl uindo-se 
que o legislador elegeu expressamente um tratamento mais benéfi co aos pe-
quenos agricultores, ou seja, a mens legislatoris é no senti do de proteção ao 
hipossufi ciente, no caso o agricultor.”

5.  O Brasil viola tratado internacional regularmente interna-
lizado e recepcionado pela Consti tuição Federal de 1988 ao proferir uma 
decisão judicial no senti do indicado na questão 3 acima?

318 E aqui relembramos as palavras de Loureiro: Determinadas categorias de bens estão mais estreita-
mente vinculadas à função social, e não podem ser cogitadas dela apartadas. Como os bens de produção 
e os bens de consumo essenciais ao desenvolvimento da sociedade, e manutenção do ser humano, sendo 
esses bens indispensáveis - Como alimentos básicos e medicamentos. LOUREIRO, Francisco Eduardo. A Pro-
priedade como relação jurídica complexa. São Paulo: Renovar, 2003. 143.
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Sim. Como já exposto o reconhecimento e permissão de dupla prote-
ção de culti vares contraria disposição expressa do arti go 2.1 da ata da UPOV 
1978. Uma vez que o Brasil aderiu por sua livre escolha a essa ata, sendo esta 
integralmente recepcionada pela CFRB/88 e incorporada em sua quase totali-
dade, incluindo o arti go 2.1, à LPC, norma que prevalece no tempo e no direito 
sobre a LPI, o país não tem razão legíti ma e de boa fé para não dar efeti vidade 
a essa norma. A decisão de ignorar a obrigatoriedade do Brasil, como membro 
da UPOV 1978, de observar o disposto no arti go 2.1 dessa Convenção, faz com 
que o país viole a UPOV de 1978, miti gue o princípio da efeti vidade do Tratado 
internacional (eff et uti le) e descumpra o pacta Sunt servanda, normati zado 
pelo arti go 26 da Convenção de Viena.

Após o presente estudo e após as respostas das questões acima foi-
nos possível verifi car que ao lado do direito de propriedade sobre o culti var 
coexistem outros direitos consti tucionais que devem ser levados em conside-
ração para o equilíbrio do modelo consti tucional dessa proteção.

Por essa razão, o alcance da proteção deste bem deve ser limitado 
pela observância do que dispõe a cláusula fi nalísti ca do arti go 5º, XXIX, da 
CFRB/88, ou seja, pelo interesse social e de forma a promover o desenvol-
vimento econômico e tecnilógico do país. Ademais, essa proteção já funcio-
nalizada, deve ainda ser compati bilizada de forma a equilibrar o direito cons-
ti tucional à propriedade intelectual sobre o culti var com os demais direitos 
consti tucionais que garantem os direitos à alimentação, à proteção dos pe-
quenos e médios produtores rurais, a função social da propriedade, etc.

Por conta destas constrições consti tucionais e em respeito ao cum-
primento de acordos internacionais regularmente internalizados no país, a lei 
federal que tutela a proteção dos culti vares foi elaborada para excepcionar 
todos os mecanismos de proteção e exclusão que pudessem frustrar o mode-
lo de proteção adequada para os culti vares no país.

Dessa forma, a lei Lei 9456/97, tal qual proteção para corpo fechado 
“cerrou” o espaço de apropriação dos culti vares para qualquer outro ti po de 
proteção que não a conferida pelo Certi fi cado de Proteção de Culti var. Nesse 
senti do, a lei criou ainda um “escudo” que impede que qualquer outro direito 
de propriedade intelectual, que não o direito de culti var seja uti lizado para 
obstar o livre uso de plantas e suas partes.

Por conseguinte, e, sem margem para interpretação diversa, a dupla 
proteção de um mesmo culti var por direito de patente e por direito de culti var 
não é admiti da no país. Do mesmo modo, um direito de patente, mesmo que 
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concedido para outro objeto que não um cultivar, ou para um processo que 
protege indiretamente um cultivar, não pode ser utilizado para impedir o livre 
uso de plantas e suas partes.

Qualquer norma ou decisão judicial em sentido contrário violam acor-
do internacional regularmente internalizado no país, são inconstitucionais e, 
por isso, devem ser revistas. Outrossim, decisão judicial que não respeita as 
mencionadas proibições legais e é proferida em sentido contrário do acima 
exposado não oberva a mens legislatoris do legislador, quando da criação do 
arcabouço jurídico para a proteção dos cultivares. Ademais, o magistrado que 
profere tal decisão não atende aos fins sociais que a lei de cultivares se des-
tina e, tampouco, à exigências do bem comum, ferindo assim, diretriz básica 
disposta no art 5º da LINDB.
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A ANTINOMIA JURÍDICA DA INTERCESSÃO 
ENTRE PATENTES E CULTIVARES

 Charlene de Ávila319

INTRODUÇÃO

Alguns apontamentos gerais sobre a matéria:

Questões quanto aos limites de incidência e aplicabilidade sobre a 
intercessão dos direitos de exclusiva especialmente no Brasil estão distantes 
de serem solucionadas e quando verifi cada a sobreposição de exclusivas em 
um mesmo objeto imaterial têm-se uma série de problemas técnicos, jurídi-
cos, legais e administrati vos que extrapolam matéria consti tucional e direitos 
adquiridos.

A incorporação do Brasil ao tratado internacional da União de prote-
ção de obtenção vegetal – UPOV assimilou parâmetros das Atas ou revisões 
de 1978320 e de 1991, criando uma situação bem peculiar, pois não se ateve a 
uma Ata em especifi co.

A proibição da intercessão entre patentes de invenção e culti vares em 
um só bem imaterial, não consta da revisão de 1991. Por outro lado, o Brasil, 
mesmo pinçando aspectos das duas Atas321 optou por obrigar-se internacio-

319 Advogada. Mestre em Direito Empresarial. Consultora de Denis Borges Barbosa, Advogados – Rio de 
Janeiro-RJ. e.mail: charlene@nbb.com.br 

320 UPOV- Union internati onal pour la protecti on des obtenti ons vegetales. Textes 1978 e 1991. Vide: 
htt p://www.upov.int/fr/publicati ons/. 

321 A lei brasileira de proteção a culti vares formatou-se pelas seguintes característi cas: Proíbe a dupla 
proteção considerando a única forma de proteção legal de culti vares a concessão de certi fi cado de proteção 
de culti var (segue os moldes da Upov de 1978). Deve a variedade, para gozar de proteção ser disti nta, ho-
mogênea, estável e nova – (segue os moldes da Upov de 1991). O requisito “novidade” foi introduzido, não 
existi ndo na Ata de 1978 e permanecia como elemento a ser defi nido pela legislação nacional. Hoje, por for-
ça do arti go 3°, V, defi ne a novidade de culti var como: nova culti var: a culti var que não tenha sido oferecida 
à venda no Brasil há mais de doze meses em relação à data do pedido de proteção e que, observado o prazo 
de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o consenti mento do 
obtentor, há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras e há mais de quatro anos para as demais 
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nalmente pela revisão de 1978 que proíbe explicitamente a dupla proteção 
dos direitos de exclusiva.

Parece-me claro ao estudar vários anos a matéria sobre intercessão 
entre patentes e culti vares322 em um mesmo objeto imaterial é que a legisla-
ção nacional de propriedade intelectual não traz em seu bojo limitações sa-
ti sfatórias e, quando o faz não há previsão consistente a uma neutralização 
relati va à patente de processo de plantas quanto a patentes de produto.

Por consequência, essa afi rmação enseja à problemáti ca conti da no 
arti go 42, I e II da lei 9.279/96 que protege o “processo ou produto obti do 
diretamente por processo patenteado”.

Denis Barbosa em 2010 propôs a inserção de um § 3° para o enuncia-
do do arti go 42: “art. 42 § 3° - “o disposto no inciso II do caput, no tocante aos 
produtos diretamente obti dos por processos patenteados, não será aplicável 
às culti vares suscetí veis de proteção segundo legislação própria”.

O referido doutrinador esclarece que:

(...) uma vez que se faça chegar ao agricultor material de propaga-
ção (ou seja, o elemento que é protegível por registro de culti vares) 
que porventura se tenha protegido por patentes, o agricultor terá, 
em relação a tal material, exatamente as mesmas faculdades que 
teria, se tal material fosse protegido por registro de culti vares.

espécies. Introduz a proteção para a variedade essencialmente derivada a parti r de variedades reconheci-
das, (segue os moldes da Upov de 1991); Reconhece o direito de proteção para todas as espécies, ressal-
tando que estas serão defi nidas progressivamente, através de atos da autoridade competente; Reconhece 
retroati vamente, para fi ns de derivação essencial, variedades que não tenham sido colocadas á venda até 
dez anos antes da promulgação da lei. Igualmente reconhece os direitos sobre variedades que tenham sido 
comercializadas até doze meses antes da solicitação de direitos de proteção; Mantêm a isenção do direito 
do obtentor, ressalvando a exigência de autorização do ti tular da culti var uti lizada, (Na Upov de 1991, fi ca a 
critério de cada país a adoção ou não em sua legislação da permissão para o agricultor reuti lizar a semente 
protegida para seu uso próprio); Protege por prazo inferior ao esti pulado pela Upov de 1991 – 15 anos para 
as variedades de culturas e 18 anos para árvores e videiras – Ata de 1978. Na Ata de 1991 a duração da 
proteção de culti vares passa de 15 anos para 20 anos e, de 25 anos para as árvores. O privilégio do agricul-
tor – facultati va – autorização do reemprego na própria produção de material de propagação de variedade 
protegida. A Ata de 1978 permite o privilégio dos agricultores, enquanto a Ata de 1991 deixa a cargo do 
governo nacional - Consultar: UPOV- Union internati onal pour la protecti on des obtenti ons vegetales. Textes 
1978 e 1991. Vide: htt p://www.upov.int/fr/publicati ons/.

322 Culti var deriva da expressão em inglês culti vated variety e que segundo ponto de vista 
agronômico deve ser disti nta de outros culti vares, homogênea, estável e possuir denominação 
própria. Assim declara o arti go 3°, IV da Lei de proteção de culti vares: IV- culti var: a variedade 
de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja claramente disti nguível de outras cul-
ti vares conhecidas por margem mínima de descritores, por sua denominação própria, que seja 
homogênea e estável quanto aos descritores através de gerações sucessivas e seja de espécie 
passível de uso pelo complexo agro fl orestal, descrita em publicação especializada disponível e 
acessível ao publico. No âmbito da LPC o termo “culti vares” é considerado sinônimo de varie-
dade de planta ou variedade vegetal.
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Na verdade, o escopo da proposta neutraliza os efeitos de uma paten-
te de processo para plantas quanto a patentes de produto, como por exemplo, 
uma planta de uma tecnologia de microorganismos transgênicos, e que por 
sua vez, incide no arti go 43 da Lei 9.279/96. Com efeito, o doutrinador propõe 
também as inserções do inciso VIII no arti go 43 e parágrafo único da mencio-
nada lei, a saber:

Art. 43 (...)

VIII- A venda ou outra forma de comercialização de material de pro-
pagação vegetal a um agricultor pelo ti tular da patente ou com seu 
consenti mento para o uso agrícola implica a permissão de o agricul-
tor uti lizar o produto de sua colheita nas hipóteses previstas no art. 
10 da lei 9.456/97323.

 O disposto no arti go anterior não se aplica: (...)

Parágrafo único: Considerando a desti nação do sistema de paten-
tes ao interesse social, ao desenvolvimento econômico e social do 

323 Arti go 10. Não fere o direito de propriedade sobre a culti var protegida aquele que: I- re-
serva e planta sementes para uso próprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento 
de terceiros cuja posse detenha; II- usa ou vende como alimento ou matéria-prima o produto 
obti do de seu planti o, exceto para fi ns reproduti vos; III- uti liza a culti var como fonte de varia-
ção no melhoramento genéti co ou na pesquisa cientí fi ca; IV- sendo pequeno produtor rural, 
multi plica sementes, para doação ou troca, exclusivamente para outros pequenos produtores 
rurais, no âmbito de programas de fi nanciamento ou de apoio a pequenos produtores rurais, 
conduzidos por órgãos públicos ou organizações não governamentais, autorizados pelo Poder 
Público. §1° Não se aplicam a s disposições do caput especifi camente para a cultura de cana-
de-açúcar, hipótese que serão observadas as seguintes disposições adicionais, relati vamente ao 
direito de propriedade sobre o culti var: I. para multi plicar material vegetati vo, mesmo que para 
uso próprio, o produtor obrigar-se-á a obter a autorização do ti tular do direito sobre a culti var; 
II. Quando, para a concessão de autorização, for exigido pagamento, não poderá este ferir o 
equilíbrio econômico-fi nanceiro da lavoura desenvolvida pelo produtor; III. Somente se aplica o 
disposto no inciso I às lavouras conduzidas por produtores que detenham a posse ou domínio 
de propriedades rurais com área equivalente a, no mínimo a quatro módulos fi scais, calculados 
de acordo com o estabelecido na Lei n. 4.504 de 30 de novembro de 1964, quando desti nadas
Á produção para fi ns de processamento industrial; IV. As disposições deste parágrafo não se aplicam aos 
produtores que, comprovadamente, tenham iniciado, antes da data da promulgação desta lei, processo 
de multi plicação, para uso próprio, de culti var que venha a ser protegida § 2°. Para efeitos do inciso III do 
caput, sempre que: I. for indispensável a uti lização repeti da da culti var protegida para produção comercial 
de outra culti var ou de híbrido, fi ca o ti tular da segunda obrigado a obter autorização do ti tular do direito 
de proteção da primeira; II. Uma culti var venha a ser caracterizada como essencialmente derivada de uma 
culti var protegida, sua exploração comercial estará condicionada a autorização do ti tular da proteção desta 
mesma culti var protegida; § 3° Considera-se pequeno produtor rural, para fi ns do disposto no inciso IV do 
caput, aquele que, simultaneamente, atenda os seguintes requisitos: I. explore parcela de terra na condição 
de proprietário, posseiro, arredantário ou parceiro, II. Mantenha até dois empregados permanentes sendo 
admiti do ainda o recurso eventual da ajuda de terceiros, quando a natureza sazonal da ati vidade agrope-
cuária o exigir, III. Não detenha a qualquer ti tulo, área superior a quatro módulos fi scais, quanti fi cados se-
gundo a legislação em vigor; IV. Tenha, no mínimo, oitenta por cento de sua renda anual proveniente da ex-
ploração agropecuária ou extrati va, e V. resida na propriedade ou em aglomerado urbano ou rural próximo.
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País, e levando em conta especialmente as necessidades de saúde 
pública, assim como o propósito de esti mular os investi mentos na 
obtenção de novas tecnologias, a decisão judicial poderá declarar 
num caso específi co que o disposto no art. 42 não se aplica em 
outros casos que não os mencionados neste arti go, quando a hipó-
tese em questão não confl ite de forma não razoável a exploração 
normal da patente e não prejudique de forma não razoável os inte-
resses legíti mos de seu ti tular.324

Em se tratando de patentes biotecnológicas, existem especifi cidades 
e condicionantes disti ntas daquelas aplicadas á matéria não biológica. Pelo 
arti go 42 da lei de propriedade intelectual clássica não se verifi ca a aplicação 
da norma que apregoa que “a terceiros, no caso de patentes relacionadas com 
matéria viva, uti lizem, ponham em circulação ou comercializem um produto 
patenteado, que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor 
da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não 
seja uti lizado para multi plicação ou propagação comercial da matéria viva em 
causa”, (art. 43, VI).

O enunciado do arti go 43 abarca um rol de limites ao exercício dos 
direitos exclusivos determinados pelo arti go 42 da Lei 9.279/96 que neutraliza, 
em tese, os efeitos da intercessão entre exclusivas.

Assim sendo.

Qualquer outro ato posterior, relati vo ao produto que fora patentea-
do, ou que fora fruto de processo patenteado, foge do controle do ti tular do 
privilégio, independentemente da semente estar impregnada pelo elemen-
to genéti co patenteado, a exaustão de direitos325 redimiria ou neutralizaria o 
controle.

324 BARBOSA, Denis Borges. Proposta para regular a intercessão entre patentes/culti vares, 2010. Vide: 
htt p://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos.200/economia/patente_culti var.pdf 

325 Um produtor está licenciado para produzir sementes e uma dada culti var protegida. A produção do 
material propagati vo (sementes) foi autorizada pelo ti tular que recebeu a remuneração estabelecida em 
contrato entre as partes. Desse modo, as ações subsequentes, que não envolvam nova multi plicação de 
sementes, estão isentas de autorização do ti tular da proteção, seja para benefi ciamento, acondicionamento 
em embalagens, venda a intermediários (um estabelecimento comercial, por exemplo), anúncio de oferta, 
venda a agricultores, etc. No que diz respeito à proteção a propriedade intelectual, não cabe qualquer 
restrição por parte do ti tular de proteção de culti var. Uma vez posta legalmente no mercado, o ti tular perde 
o direito de impedir a circulação da culti var. BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
Proteção de culti vares no Brasil Brasília – MAPA, 2011.
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O referido doutrinador326 também procura minimizar a intercessão 
dos direitos de exclusivas uti lizando os moldes perti nentes ao exemplo da 
União Europeia, no tocante à recíproca licença de dependência entre as duas 
modalidades de proteção (emenda ainda à Lei 9.279/96):

Art. 70-A

Caso o requerente ou ti tular dos direitos previstos pela lei n.º 9.456, de 
25 de abril de 1997 não puder explorar o respecti vo culti var sem infringir 
uma patente anterior, ser-lhe-á facultado solicitar ao Insti tuto Nacional 
da Propriedade Industrial licença compulsória, não exclusiva, da invenção 
protegida pela patente, sujeita ao pagamento da remuneração calculada 
na forma do art. 73 desta Lei.

Parágrafo único - Sendo tal licença concedida, o ti tular da patente terá 
direito a uma licença cruzada em condições razoáveis, para uti lizar a va-
riedade protegida.

Art. 70-B

Caso o ti tular de uma patente relati va a uma invenção biotecnológica não 
puder explorá-la sem infringir um direito de registro de culti vares, ser-lhe-
-á facultado solicitar ao órgão competente para a emissão do respecti vo 
certi fi cado de registro uma licença obrigatória para a exploração não ex-
clusiva da variedade protegida por esse direito, sujeito ao pagamento de 
uma remuneração adequada.

Parágrafo único - Caso tal licença seja concedida, o ti tular do registro de 
culti var tem direito a uma licença cruzada, em condições razoáveis, para 
uti lizar a invenção protegida.

Art. 70-C

Nas hipóteses dos arti gos 70-A e 70-B desta lei, os requerentes das licen-
ças deverão provar:

(A) que solicitaram, sem obterem, ao ti tular da patente ou do registro de 
culti var uma licença voluntária;

(B) a variedade vegetal ou a invenção representa um progresso técnico im-
portante de interesse econômico considerável relati vamente à invenção 
reivindicada na patente ou à variedade vegetal protegida.

326 BARBOSA, Denis Borges. O objeto e dos limites ao direito sobre culti vares – doutrina e 
precedentes correntes. No prelo, 2014.
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A proteção como patente de produto para organismos transgênicos 
assume disti ntas facetas nas legislações de propriedade intelectual. Diferente-
mente do Brasil, os EUA e a União Europeia, Austrália, Japão abarcam a prote-
ção a genes e suas sequencias com a condicionante de atenderem o requisito 
de uti lidade industrial327. Isto signifi ca que, somente serão patenteadas as cria-
ções enquanto consideradas invenções aptas a resolver um problema técnico 
em um contexto industrial.

Nos termos da legislação europeia, os materiais encontrados na natu-
reza, incluindo genes (DNA) podem ser considerados patenteáveis – “o mate-
rial biológico que é isolado a parti r de seu ambiente natural ou produzido por 
meio de um processo técnico pode ser objeto de uma invenção, mesmo que 
anteriormente tenha ocorrido na natureza”.

O Brasil, ao adotar as fl exibilidades do arti go 27 de Trips, protege por 
patentes de processo apenas os microorganismos transgênicos que conti ve-
rem os requisitos de patenteabilidade do arti go 8° da lei 9.279/96.

Segundo os arti gos328 10 e 18 da lei pátria, uma variedade de culti var 
transgênica não pode alcançar a proteção clássica por patentes de produto. 
Entretanto, seu melhoramento vegetal, através de métodos biológicos ou não, 
será protegido através de certi fi cados de proteção de culti vares, a única for-
ma de proteção legal por força do enunciado do arti go 2° da Lei 9456/97.

O arti go 8° da lei de culti vares329 diz que a proteção da culti var recairá 
sobre o material de reprodução ou de multi plicação da planta inteira, ou seja, 
o objeto de proteção de uma planta a protege como um todo, bem como o 
conjunto de suas característi cas.

Note-se, no caso de plantas transgênicas a legislação prevê a prote-
ção intelectual em dois níveis.

327 Muito embora a lei de patentes procure disti nguir entre o que seja “descobertas” e “invenções” esta 
disti nção tornou-se diluída. Por exemplo, muitas leis (Austrália, CE, Japão e os Estados Unidos) protegem 
por patentes materiais biológicos isolados a parti r de seu ambiente natural e, portanto, considerados in-
venções, mesmo que anteriormente tenha ocorrido na natureza. Note-se que ao resolver um problema 
técnico através de uma solução técnica, invento será. Assim quando seleciona um material da natureza e 
essa seleção apresenta propriedades específi cas e disti nguíveis, e importa numa solução técnica para um 
problema técnico, existe uma invenção potencialmente patenteável.

328 Lei 9.279/96 – art. 10. Não se considera invenção nem modelo de uti lidade: (...) XI- o todo ou parte de 
seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o 
genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.
Art. 18. Não são patenteáveis: (...) o todo ou parte dos seres vivos, exceto microorganismos transgênicos 
que atendam aos três requisitos de patenteabilidade – novidade, ati vidade inventi va e aplicação industrial 
– previstos no arti go 8 e que não sejam mera descoberta.

329 Art. 8º A proteção da culti var recairá sobre o material de reprodução ou de multi plicação vegetati va 
da planta inteira.
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→ Patentes tão somente para microorganismos geneti camente 
modifi cado, não encontrado na natureza, vedando a proteção para gene e 
sequencia de genes e,

→ Certi fi cados de culti vares para plantas que não são matéria 
de proteção patentária no Brasil. Sua proteção se exerce através do sistema 
sui generis conferido pela Lei 9.456/97.

A proteção pela lei clássica de patentes de processo (inserção ou 
melhoramento do material genéti co) veda ao produtor rural reproduzir a 
semente transgênica sem autorização do ti tular do direito, mutati s mutandi, 
premissa permiti da pela lei de culti vares (protege a culti var transformada em 
organismo geneti camente modifi cado).

Conjuga-se, portanto, os efeitos de proteção ao processo de inserção 
do material genéti co em uma planta através de patentes, e do produto, no 
caso o material propagati vo, a própria planta e suas partes, através do sistema 
de culti vares.

Dessa perspecti va, analiso os problemas relati vos à incidência e apli-
cabilidade da intercessão entre patentes e culti vares no material propagati vo 
da variedade vegetal: Em que limite o sistema brasileiro de propriedade in-
telectual acolhe a intercessão entre a lei clássica e a lei sui generis sobre um 
mesmo objeto imaterial? Há afronta sistêmica dos princípios consti tucionais 
perti nentes?

Em linhas gerais, o presente trabalho demonstrará os problemas re-
lati vos aos limites da intercessão entre patentes e culti vares e quais os dese-
quilíbrios consti tucionais perti nentes quando verifi cados sobreposições entre 
as exclusivas.

Em seguida analiso com base em Trips330 às limitações de proteção 
por patentes do material vegetal e as omissões das legislações nacionais tendo 
como suporte analíti co a legislação da União Europeia e legislação Pátria de 
propriedade intelectual.

Analiso, em um segundo instante, as diferenças estruturais de prote-
ção entre patentes e culti vares na legislação brasileira.

Faço um breve apontamento sobre a problemáti ca técnica e a vulne-
rabilidade legal quanto ao termo “culti vares essencialmente derivada”, cons-
tante da Ata de 1991 e abarcada pela Ata de 1978 e na legislação brasileira de 
culti vares.

330 TRIPS - (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights ou Acordo sobre Aspectos 
dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio).



De
ni

s 
Bo

rg
es

 B
ar

bo
sa

 &
 M

ar
co

s 
W

ac
ho

w
ic

z

170

E por fi m, discorro sobre a limitação dos direitos dos agricultores (far-
mer’s rights) sob a óti ca da propriedade intelectual, considerando que o direi-
to dos agricultores formatado pela legislação pátria poderá consti tuir ilusório 
quando constatado a incidência da intercessão de direitos exclusivos em um 
só objeto imaterial.

I. INTERCESSÃO DE DIREITOS ENTRE PATENTES E CULTIVARES – A 
AFRONTA SISTÊMICA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS

Segundo Minuta de Resolução da Associação Brasileira de Proprie-
dade Intelectual – ABPI em seus Considerandos IX e X relati va aos direitos de 
propriedade intelectual em variedades vegetais geneti camente modifi cadas:

IX. (...) que não há nada no ordenamento jurídico vigente que exclua a 
proteção por patentes para matérias biotecnológicas que podem estar 
presentes em uma variedade vegetal. De fato, para obter-se uma varie-
dade vegetal geneti camente modifi cada, construções gênicas, DNAs qui-
méricos, vetores e técnicas de transformação são normalmente uti lizados. 
Não havendo nenhuma proibição legal expressa na Lei No. 9.279/96 (Lei 
da Propriedade Industrial) e, se os requisitos de patenteabilidade forem 
sati sfeitos, tais matérias podem ser protegidas por patentes.

X. (...) que a variedade vegetal protegida por um certi fi cado de proteção 
de culti var pode também incorporar tecnologias passíveis de proteção por 
patentes, resultantes de invenções. Estas invenções, por sua vez, podem 
até ter sido realizada por terceiros que não o próprio obtentor da varie-
dade: a culti var é fruto do trabalho do melhorista, que, por cruzamentos 
variados e outras técnicas, traz a nova variedade à vida; por outro lado, 
os vetores, as construções gênicas, as técnicas de transformação, entre 
outras matérias biotecnológicas, são resultado do engenho de inventores 
da área de biotecnologia, cuja ati vidade de pesquisa difere bastante da ati -
vidade de melhoramento. Quando uma invenção biotecnológica, a parti r 
de um evento, for incorporada ao fruto do trabalho do melhorista, haverá 
dois diplomas jurídicos diferentes (Lei de Proteção de Culti vares e Lei da 
Propriedade Industrial) regendo duas realidades: a culti var e a invenção 

biotecnológica.

A ABPI adota a presente RESOLUÇÃO, nos seguintes termos:

1. Não há nenhuma anti nomia ou exclusão de quaisquer direitos garanti -
dos na Lei de Proteção de Culti vares ou na Lei da Propriedade Industrial, 
pois cada uma regula situações fáti cas e objetos jurídicos diferentes: varie-
dade vegetal (objeto do certi fi cado de proteção de culti var) e construções 
gênicas, DNA quimérico, processos biotecnológicos, entre outros (objeto 
da patente). Os direitos garanti dos em ambas as leis são disti ntos e, assim, 
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um terceiro não autorizado deve observar as normas existentes na Lei de 
Proteção de Culti vares e na Lei da Propriedade Industrial se desejar reali-
zar atos de comércio com uma variedade vegetal protegida por meio de 
Certi fi cado de Proteção de Culti var e que incorpore elementos biotecno-
lógicos patenteados.

2. Os direitos oriundos de um certi fi cado de proteção de culti var podem 
coexisti r harmonicamente com aqueles conferidos por patentes no caso 
de biotecnologias incorporadas a variedades vegetais, sem que os dois 
direitos incidam sobre o mesmo objeto jurídico, eis que a invenção biotec-
nológica não se confunde com a variedade vegetal.

3. Assim, a ABPI recomenda que não sejam impostas quaisquer limitações 
ou exceções à aplicação, em sua íntegra, dos comandos legais vigentes 
em cada uma das duas legislações, de culti vares (Lei No. 9.456/97) e de 
propriedade industrial (Lei No. 9.279/96) às variedades vegetais geneti ca-
mente modifi cadas.

Pois bem, dessas declarações, algumas análises são necessárias:

Sempre é de bom alvitre lembrar que é no “princípio da razoabilidade 
que se funda os objeti vos de equilíbrio de direitos a fi m de balancear com igual 
perícia os interesses e evitar os excessos dos direitos contrastantes – e no que 
desmensurar deste equilíbrio tenso e cuidadoso, está inconsti tucional:331”

Não se dará mais alcance ao conteúdo legal dos direitos de patente 
do que estritamente, imposto para cumprir a função do privilégio 
de estí mulo ao investi mento – na mínima proporção para dar curso 
à sati sfação de tais interesses332.

Na legislação brasileira de propriedade intelectual clássica encon-
tramos duas situações limítrofes.

→ uma de natureza declaratória sujeita a condicionante prevista 
no arti go 10, IX, que não reconhece nessas criações uma ati vidade inventi va 
enquanto não representem uma solução técnica para problemas uti litários 
técnicos. Prevista como condicionante os requisitos objeti vos de patenteabi-
lidade – assim, “o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos 
encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou 
germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais”, 
não serão consideradas invenções, e

331 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. Segunda Edição Revisada e Atua-
lizada, 2010.

332 Sears, Roebuck & Co. v. Sti fell Co, 376 U.S 255 (1964), relator Mr. Justi ce Black.
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→ de natureza proibiti va prevista no arti go 18, III, devido a ques-
tões de políti cas públicas, com exceção aos microorganismos transgênicos 
que atendam os requisitos objeti vos de patenteabilidade previstos no arti go 
8° da Lei 9.279/96 e que não sejam mera descoberta – assim, “o todo ou parte 
dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos 
três requisitos de patenteabilidade - novidade, ati vidade inventi va e aplicação 
industrial - previstos no art. 8º e que não sejam meras descoberta”.

Entretanto, bastante contestável a exceção legal prevista no arti go 
18, III que permitem patentes a microorganismos transgênicos.

Mesmo com a inserção de um microorganismo (que pressupõe ati vi-
dade humana), em uma planta, (esse material genéti co que é parte dela), ou 
a inserção de um microorganismo em uma semente, o patenteamento dessas 
tecnologias poderá ser questi onável:

→ Primeiro porque a intervenção humana não é requisito obje-
ti vo de patenteabilidade e, sim de apropriação;

→ Segundo, porque haverá um desequilíbrio consti tucional 
quando da concessão de patente sobre um processo biotecnológico para a 
criação de uma planta transgênica, vez que confere ao ti tular, em tese, os 
mesmos direitos de propriedade sobre essa planta criada a parti r do processo 
patenteado dependendo de análises de cada caso em parti cular.

→ Terceiro, a impossibilidade jurídica e legal existente na lei de 
propriedade intelectual brasileira que proíbe patentes de plantas e suas par-
tes, sendo que o enunciado do arti go 18 trata-se de uma norma restriti va e 
na verdade, a proteção por patente abarcará o invento de aparelho (elemento 
genéti co) encontrado na semente (veículo) ou em varias sementes e não ela 
em si, mesmo se transgênicas.

→ Quarto, as patentes são conferidas quando sati sfi zerem, con-
comitantemente, todos os requisitos do arti go 8° da lei 9.279/96; e fi nalmen-
te,

→  Esse ti po de proteção vai de encontro à natureza jurídica dos 
bens em que se pede a exclusiva. No caso, a semente, pela legislação pátria, 
jamais será um bem sujeito a apropriação privada.

Quanto aos microorganismos, seu conceito se limita a seres micros-
cópios como bactérias, protozoários, vírus, etc., entretanto, algumas vezes, as 
reivindicações para a proteção patentária engloba-se não somente microor-
ganismos em si, mas também seus componentes, inclusive genes.



173

propriedade intelectualpropriedade intelectual

David Hathaway afi rma que:

O gene “inovado” e patenteado pode ser transferido de uma bac-
téria para uma planta ou animal. Uma planta obti da dessa forma 
– uma planta transgênica – poderia ser excluída do patenteamento 
por ser planta. Mas, como é que fi cam os direitos sobre o gene pa-
tenteado que esta inserido nela? Obviamente a planta não é paten-
teável, na teoria, na práti ca fi ca patenteada333.

A legislação ordinária que regulamenta a matéria confere ao ti tular 
direitos de propriedade sobre a patente de produto de multi plicação ou pro-
pagação de uma variedade vegetal transgênica (protegida por legislação sui 
generis), e concomitantemente em alguns casos, uma patente de processo via 
lei patentária.

A proteção para o processo de transgenia, uma vez patenteado, abar-
ca a variedade vegetal e suas partes, além de todos os materiais provenientes 
derivado da multi plicação ou propagação.

Segundo o art. 8º da LPC, a proteção da culti var recairá sobre o mate-
rial de reprodução ou de multi plicação vegetati va da planta inteira.

O que recebe proteção direta não é sequer o culti var, mas o material 
de propagação deste (art. 9o., art. 37) como, por exemplo, sementes, estacas, 
tubérculos e brotos e outras partes das plantas334.

O material de propagação é defi nido pela lei de culti vares como toda 
e qualquer parte da planta ou estrutura vegetal, o que inclui sementes, na sua 
específi ca defi nição legal. É, assim, tanto o polo ati vo quanto o passivo de um 
procedimento de reprodução ou multi plicação.

De acordo com Barbosa335 na lei sui generis a propagação é a explo-
ração econômica, através de um dos meios de Direito, seja pela reprodução 
sexual ou qualquer outro meio (multi plicação):

A redação é compatí vel com a UPOV 1978; a Convenção de 1991 
protegeria todo o material da planta, e não só o elemento repro-
duti vo. Sendo o culti var simultaneamente um exemplar de uma re-
gra de reprodução (objeto de um direito intelectual) e um objeto 
material, como compati bilizar as duas coisas? A lei entende que a 

333 HATHAWAY, David. Intervenção na Câmara dos Deputados em 13/04/93. Proteção intelectual de mi-
croorganismos apud Varella, Marcelo. Vide: marcelodvarella.org. 

334 Com exceção a cana-de-açúcar o qual o arti go 10, 1° da lei de culti vares especifi ca que o direito do 
obtentor se estende até o material que se desti na para fi ns de processamento industrial, ou seja, a proteção 
se estende até o produto fi nal.

335 BARBOSA, Denis Borges. O objeto e dos limites ao direito sobre culti vares – doutrina e precedentes 
correntes. No prelo, 2014.
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proteção recai não sobre a planta inteira, mas sobre o material de 
propagação. Mais precisamente - e isso é importante - sobre a fun-
ção de propagação.

Note-se a defi nição legal de “planta inteira”: a planta com todas as suas 
partes passíveis de serem uti lizadas na propagação de uma culti var. Por 
oposição ao material propagati vo, e aos elementos vegetais em geral, a 
planta inteira se defi ne pelo composto de todas as partes passíveis de se-
rem uti lizadas na propagação de uma culti var336:

O objeto da proteção do direito exclusivo sobre as culti vares é a solução 
técnica, expressa em informação genéti ca, tal como conti da num elemen-
to vegetal classifi cado como culti var. Enquanto tal informação assegure a 
reproduti bilidade da solução técnica – que ela seja estável de geração a 
geração e homogênea a cada espécime no qual se aplique – e sati sfi zer os 
requisitos de novidade e contributo mínimo (além das demais exigências 
legais) o Estado consti tuirá a exclusiva perti nente.

É essa relação necessária com a materialidade do elemento vegetal que 
constitui um dos traços distintivos da proteção oferecida pelas patentes, 
quando a lei nacional o admite.

O elemento vegetal é o corpus mechanicum que suporta e incorpora o 
bem imaterial, objeto da proteção: é sobre esse bem, ou corpus mysti cum, 
tomado na sua peculiar relação com o elemento vegetal perti nente, que a 
exclusividade incide.

O material de propagação - uma semente - pode ser comida, ou dela ex-
traída óleo combustí vel; nem por isso haverá direito exclusivo do ti tular do 
Certi fi cado. Não é por ser material de propagação, mas por ser ele usado 
como tal, que se exerce o direito.

Com efeito, todo o material propagati vo é protegido pela Lei de culti vares, 
ou seja, qualquer parte de uma planta de culti var protegida uti lizada na 
reprodução ou multi plicação e sua funcionalidade como tal.

Assim, o limite de proteção sui generis encontra-se na materialidade 
da planta em si, em suas partes ou na estrutura vegetal protegendo a sua re-
produção e multi plicação de modo integral.

Essa proteção sui generis exercida através de certi fi cados de prote-
ção de culti var abarca o material de reprodução ou de multi plicação vegetati -
va da planta inteira e veda por força do arti go 2° a intercessão de direitos na 
variedade vegetal.

336 BARBOSA, op. cit. O objeto e dos limites ao direito sobre culti vares – doutrina e precedentes corren-
tes. No prelo, 2014.
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A problemáti ca sobre a intercessão de regimes proteti vos em pro-
priedade intelectual já foi discuti da pelos Tribunais brasileiros em algumas 
oportunidades. Diz precedente do TJRS:

No que tange à incidência da Lei da Propriedade Industrial e/ou Lei de 
Culti vares, surge o problema relati vo à dupla proteção: (a) uma da Lei da 
Propriedade Industrial, tendo por objeto, no caso, a Tecnologia Clearfi eld 
(processo tecnológico relacionado à transformação da semente ou gene 
recombinante nela existente), daí resultando um ser mutagênico, com 
expedição de carta-patente pelo INPI, e, por conseguinte não haveria pa-
tenteamento de ser vivo; e (b) outra da Lei de Culti vares, envolvendo a 
variedade de planta, no caso, o Arroz IRGA 422CL, com expedição de cer-
ti fi cado de proteção pelo SNPC. A referência de que não haveria patente-
amento de ser vivo, decorre do fato de que pelo art. 18, III, Lei 9.279/96, 
e modifi cações da Lei 10.196/01 (Lei da Propriedade Industrial), não são 
patenteáveis “o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos 
transgênicos que atendam aos três requisitos da patenteabilidade - novi-
dade, ati vidade inventi va e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que 
não sejam mera descoberta.” (..)

Em segundo, o art. 2º da Lei de Culti vares, estabelece que a proteção dos 
direitos relati vos à propriedade intelectual se efetua mediante concessão 
de Certi fi cado de Proteção, sendo inclusive a “única forma de proteção de 
culti vares e de direito que poderá obstar a livre uti lização de plantas ou de 
suas partes de reprodução ou de multi plicação vegetati va no País.” Como 
se vê, esse dispositi vo torna questi onável a dupla proteção, na medida em 
que afi rma ser o Certi fi cado a única forma de proteção de culti vares. Quer 
dizer: se os culti vares incorporam tecnologia, e por óbvio isso sempre 
ocorre, não seria possível destacá-la para fi ns de carta-patente.

Comentando essa questão, o eminente DENIS BORGES BARBOSA, em alen-
tada obra ensina:

“Este direito também é exclusivo, ao afastar outras modalidades de pro-
teção ao mesmo objeto, como por exemplo, das patentes tradicionais e, 
até mesmo, o do segredo industrial”. A sabedoria desta exclusão objeti va 
e poderia - e será - muito questi onada, em parti cular em face da evolu-
ção da técnica. Entendida como vedando a concessão de patentes sobre 
o mesmo objeto, a disposição segue a UPOV 1978; a versão posterior não 
previne à dupla (ou múlti pla) proteção. Entenda-se: “‘nenhum outro direi-
to’ direito regulado por esta Lei.” (Uma Introdução à PROPRIEDADE INDUS-
TRIAL, Ed. Lumen Juris, 2ª ed., 2003, p. 740).

Ora, se o culti var por si só incorpora tecnologia, se esta lhe é inerente, se 
o culti var vem a ser o suporte material da tecnologia, não parece lógico 
o registro desta também no INPI para fi ns de carta-patente. Estaríamos, 
então, diante de dupla proteção para o mesmo objeto, isto é, para a tec-
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nologia, a saber: uma vez, como tecnologia pura e simples, protegida por 
carta-patente, com base na Lei da Propriedade Industrial, e outra vez, por 
ser inerente ao culti var, protegida por certi fi cado, com base na Lei de Cul-
ti vares. E daí o confl ito, pois há temas comuns que as leis disciplinam de 
modo diverso. Por exemplo, o art. 42 da LPI, invocado pela BASF, assegura 
ao ti tular da carta-patente o direito de impedir terceiro, sem o seu consen-
ti mento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes 
propósitos, e consequentemente, no caso, a possibilidade de apreender 
o produto resultante do planti o, isto é, a safra de arroz. Já o art. 10, II, da 
LC, exclui tal possibilidade quando o produto do planti o é comercializado 
como alimento ou matéria-prima. Como resolver o confl ito? É o que vere-
mos a seguir. A Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial) funciona como 
lei geral; logo, só se aplica, em relação às leis especiais, no quanto estas 
forem omissas.”

Em resumo, o Tribunal entendeu que não poderia haver a intercessão 
entre as exclusivas, vez que ao proteger a criação via patente de processo no 
culti var, o ti tular do direito em lití gio estaria obstando via transversa à autori-
zação outorgada pelo arti go 10, II da lei de culti vares337.

Os limites e efeitos de proteção entre patentes e culti vares possuem 
uma conformação específi ca quanto as suas funções no desenho consti tu-
cional, haja vista o arti go 5°, XXIX, da Consti tuição Federal que assegura aos 
autores de inventos industriais privilégio temporário para sua uti lização, bem 
como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes 
de empresas e a outros signos disti nti vos, tendo em vista o interesse social e 
o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

E como bem apregoado pela jurisprudência pátria:

A proteção consti tucional de concessão do direito temporário de 
exclusividade ao ti tular de uma patente, inserta no inciso XXIX do 
arti go 5° da Lei Maior, só se justi fi ca para retribuir pesados inves-
ti mentos relati vos á novidade, ati vidade inventi va, a par da uti liza-
ção industrial, pelo que já não se pode sustentar uma concessão 
de tal natureza se a matéria já se encontra no estado de técnica 
e qualquer técnico da área poderia ter chegado ás mesmas con-
clusões de uti lização dos componentes da mesma fórmula objeto 
de proteção de patentes anteriores. (Tribunal Regional Federal da 
2° Região, 1° Turma Especializada. JC. Márcia Helena Nunes. AC 
2004.51.01.525105-9, DJ 30.09. 2008).

337  Art. 10. Não fere o direito de propriedade sobre a culti var protegida aquele que: 
(...) II - usa ou vende como alimento ou matéria-prima o produto obti do do seu planti o, exceto para fi ns 
reproduti vos.
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O fato é que, a maioria das legislações nacionais de propriedade inte-
lectual se conforma aos padrões do Acordo Trips e, com efeito, o arti go 42 da 
lei de propriedade intelectual pátria, não traz em seu bojo a vedação sobre o 
patenteamento de plantas e animais como patentes de processo. Dessa pre-
missa, verifi ca-se, que há uma extensão indireta da proteção para as patentes 
de produto quando estas criações forem diretamente provenientes de uma 
patente de processo.

Por força do arti go 42 as patentes de processo protege o produto 
resultante do processo e, em consequência há proteção indireta das patentes 
de processo em um produto derivado de uma culti var que, necessariamente 
são protegidas por certi fi cados de culti var – consti tuindo assim, intercessão 
entre as exclusivas.

Logo, por uma análise literal do enunciado do arti go 42, I e II, tem-se 
que o ti tular de patente de invenção, cuja proteção abarca “novo” atributo 
de uma planta, tal como um gene ou uma nova função genéti ca, consti tui o 
direito de explorar com exclusividade essa planta no Brasil ou vedar que ter-
ceiros a uti lizem comercialmente, sem sua autorização, ou mesmo, cobrar por 
uma contraprestação pelo uso da tecnologia protegida através de contratos 
de royalti es.

O que poderia considerar é que: a proteção conferida aos produtos 
fabricados com processos patenteados de acordo com o arti go 42, I e II; a 
estes, se dará a tutela equivalente ao dos produtos patenteados somente en-
quanto provenham efeti vamente do processo reivindicado, atentando que, se 
exige: “produto obti do diretamente por processo patenteado”.

II. PROBLEMAS RELACIONADOS COM PATENTES DE MATERIAIS 
VEGETAIS QUE SÃO OMISSOS NAS LEGISLAÇÕES NACIONAIS

O escopo do Acordo Trips estabelece standards mínimos de proteção 
à propriedade intelectual de acordo com as especifi cidades de cada Estado-
membro a fi m de garanti r que cada qual forneça proteção efeti va e adequada 
a facilitar o comércio concorrencial.

Assim, as disposições do Acordo são redigidas em termos gerais em 
reconhecimento da natureza territorial dos direitos relati vos à propriedade 
intelectual e as especifi cidades de cada Estado-membro.

A disposição relevante em relação à matéria viva vem apregoada no 
enunciado do arti go 27 que estabelece como requisito básico a não discrimi-
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nação para todas as criações suscetí veis de proteção patentária. Assim, dispõe 
que os Estados-membros devem proteger por patentes todos os ti pos de in-
venções, independente da área tecnológica.

Como requisito facultati vo, o Acordo deixa a cargo dos Estados-mem-
bros três categorias de exclusão da proteção, a saber:

→ invenções contrárias à moralidade – arti go 27.2;

→ invenções que assumem as formas de diagnósti cos terapêuti -
cos ou cirúrgicos para seres humanos e animais – arti go 27.3 (a) e,

→ invenções relati vas a plantas e animais – arti go 27.3. (b).

Salienta também, o Acordo, que os Estados-membros não podem ex-
cluir da proteção patentária, microorganismos ou processos não biológicos ou 
microbiológicos por vislumbrar o desenvolvimento da indústria farmacêuti ca 
e na dependência desta ao sistema de patentes para proteger e dinamizar os 
resultados de suas pesquisas e investi mentos.

No entanto, a lei de patentes não é um estatuto de proteção ao inves-
ti mento – e nem dos inventores, não é um mecanismo de internacionalização 
do nosso direito, nem um lábaro nacionalista; é e deve ser lida como um ins-
trumento de medida e ponderação, uma proposta de um justo meio, e assim 
interpretado. E no que desmensurar deste equilíbrio tenso e cuidadoso, está 
inconsti tucional338.

Não há nas regras do Acordo Trips quaisquer defi nições restriti vas do 
que sejam plantas, animal, microorganismos, processos não biológicos, micro-
biológicos ou variedade vegetal.

Note-se, no entanto, que é de vital importância para os Estados-
membros a defi nição dos termos cruciais, v.g, (microorganismos, processos 
essencialmente biológicos, entre outros), em suas legislações porque qual-
quer divergência a parti r de uma norma de um País sobre seus signifi cados 
podem gerar um intenso escrutí nio nas normas nacionais, além de manifesta 
insegurança jurídicas entre as partes interessadas.

As interpretações jurídicas de conceitos cientí fi cos, tais como “micro-
organismos, processos essencialmente biológicos, processos não biológicos, 
microbiológicos e outros”, suscitam a questão:

338 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução a propriedade intellectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2003, p. 499.
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Qual a linguagem apropriada para fi ns de defi nição de matéria paten-
teável? A linguagem da ciência, da lei ou do mercado?

Existem nas leis de propriedade intelectual de diversos países, disti n-
tas derrogações relati vas ás plantas ou variedades vegetais ou mesmo uma 
não elegibilidade por mecanismos de patentes de materiais genéti cos ou bio-
lógicos, sem referência específi ca sobre “plantas”, ou mesmo sem uma con-
ceituação clara das criações que incidem na exclusão de proteção patentária.

Assim, as exclusões são referendadas nas leis nacionais com diversos 
contextos e redações e, variam signifi cadamente no âmbito de aplicação de 
acordo com os dispositi vos legais perti nentes, como demonstra um estudo da 
Organização Mundial de Propriedade Intelectual – WIPO339:

→ plantas e animais, exceto microorganismos;

→ plantas e animais o todo ou qualquer parte deles que não se-
jam microorganismos, mas incluindo as sementes, variedades e espécies.

→ materiais vivos e substancias existentes na natureza;

→ material biológico e genéti co que ocorre na natureza ou deri-
vados deles por reprodução;

→ materiais biológicos naturais;

→ seres vivos, no todo ou em partes, com exceção dos microor-
ganismos transgênicos;

→ seres vivos naturais, no todo ou em parte, e material biológi-
co, incluindo o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo encontrados na 
natureza, ou dela isolados.

Em trabalhos anteriores340 salientei como exemplo que ao parti r do 
princípio de regra geral um processo essencialmente biológico não é paten-
teável, mas a complexidade esta em defi nir o que signifi ca de modo claro 
“processo essencialmente biológico”. Como o Direito vem interpretando essa 
questão? Como a biologia ou a biotecnologia considera essa questão?

339 WIPO, Exclusions from Patentable Subject Matt er and Excepti ons and Limitati ons to the Rights, Docu-
ment prepared by the Secretariat, SCP/13/3, 2009, available at htt p://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/
scp_13/scp_13_3.pdf , p. 16.

340 Ávila, Charlene de. Uma análise críti ca sobre o “patenteamento” de variedades de plantas – métodos 
de melhoramento e seus impactos no mercado da comunidade europeia. No prelo, 2015
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Oras, existem disparidades de decisões nos mais diversos Tribunais 
de modo não linear e que na práti ca são decididas caso a caso, simplesmente 
porque não há um consenso com relação a essa parti cularidade entre as leis 
nacionais341.

Outra complexidade é que as criações relati vas às plantas ou animais 
são patenteáveis sob a condicionante de que a facti bilidade técnica da criação 
não esteja adstrita a uma única variedade de planta ou animal, como caso 
do enunciado 53(b) da EPC, cujo pedido de proteção às quais diversas varie-
dades de plantas não sejam especifi camente reivindicadas, não as exclui da 
patenteabilidade, ainda que o pedido possa contemplar diversas variedades 
de plantas.

Este é um ponto de extrema complexidade, dada a não homogenei-
dade de interpretações e resultados fi nais quanto ao ti po de proteção; quan-
to à concessão ou não de exclusiva patentária ou mesmo; sobre a possível 
incidência de interpenetração de proteções em um mesmo objeto imaterial, 
mesmo sendo a sobreposição de exclusivas permiti da no âmbito da comuni-
dade europeia342, entretanto, defeso nas legislações brasileiras de proprieda-
de intelectual.

O resultado é que existem muitos pedidos analisados e debati dos na 
sua tecnicidade extremamente controversos e dúbios quando da interpreta-
ção dos Tribunais, justamente pela ausência de conceituação e de delimitação 
práti ca entre o que é biológico e o que é técnico, o que é microbiológico, o 
que é potencialmente danoso ao meio ambiente, entre outras questões de 
cunho políti co, econômico e ideológico343.

Esse contexto associa-se à própria natureza do desenvolvimento das 
biotecnologias, não raro na zona ainda nebulosa da fronteira de conhecimen-
tos em ciências da vida e do uso de sistemas computacionais complexos para 
tratamentos de dados e simulação de situações em processos biológicos344.

Na verdade, muito embora a evolução da biotecnologia venha acom-
panhada de uma série de questi onamentos sobre as vantagens ou desvan-
tagens de conceder patentes para materiais vivos e por vezes apregoados 
desnecessários qualquer defi nição dos termos cruciais para essas espécies de 

341 Ávila, Charlene de. op. cit. No prelo, 2015

342 Ávila, Charlene de. op. cit., no prelo, 2015.

343 Ávila, Charlene, op. cit, no prelo, 2015.

344 Segundo Mayor é também necessário levar em conta os desafi os de caráter éti co colocado pelo de-
senvolvimento das biotecnologias. MAYOR, F. As biotecnologias no início dos anos 90: êxitos, perspecti vas 
e desafi os. Estudos Avançados, v.6, n. 16, 1992, p.7-28.
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criações, o fato é que: uma defi nição ou conceituação clara e factí vel manteria 
as exclusões em vez de alavancar as inclusões, além de que preveniria a con-
cessão de patentes amplas, difusas e mal examinadas.

Como resultado, a proteção por mecanismos de patentes está dispo-
nível em alguns países como, por exemplo, os da União Europeia, para grupos 
de plantas que abrangem mais do que uma variedade, desde que o ti tular da 
patente não alegue uma variedade vegetal como tal345. Dessa maneira, toda 
criação e seus componentes que não seja uma variedade de plantas em si, são 
abarcadas pelos mecanismos de patentes.

Muito embora, em um senti do comum o termo “microorganismo” 
não abarcar “células” e seus componentes subcelulares, na práti ca os escritó-
rios de patentes europeus – EPO346 ampliaram sobremaneira o conceito a fi m 
de incluir na incidência patentária, células de materiais vegetais e suas partes.

Mas, a maioria das legislações nacionais não introduziram disposições 
claras e inequívocas para lidar com os problemas específi cos quanto ao paten-
teamento dessas tecnologias, como por exemplo:

→ à autorreplicação dos materiais vegetais obstando a descri-
ção plena nas reivindicações, vez que independem da intervenção humana 
para se reproduzir ou transformar-se;

→ a incorporação de diversas construções gênicas em uma só 
planta sob a proteção de várias patentes e, por consequência, vários ti tulares 
de direitos disti ntos,

345 Como exemplo dessa declaração, produtos derivados de métodos de cruzamento e seleção (semen-
tes, frutos, plantas, material de reprodução); todas as etapas do processo de criação, com exceção da com-
binação de cruzamento e seleção subsequente (tal como a seleção anterior ao método de cruzamento); 
plantas e animais descritos ou selecionados por sua condição genéti ca ou característi cas genóti pas); todas 
as plantas e animais com uma mudança em sua condição genéti ca que não é causada pela combinação 
de todo o genoma por mutagênese aleatória, entre outros casos, já mencionados neste estudo, mas, não 
exausti vamente. Variedades de plantas, até então, proibidas de abarcar a proteção patentária, desde que 
não se enquadrem como variedades vegetais são reivindicadas explicitamente, criando assim, precedentes 
absurdos sob “os arrepios da lei”. Vide: Ávila, Charlene, op. cit, no prelo, 2015.

346 A EPO tentou a seguinte explicação para o conceito de “processo essencialmente biológico” para 
efeitos de concessão ou recusa de uma patente de processo: um processo para produção de plantas ou ani-
mais, que se baseia no cruzamento sexual de genomas inteiros e na posterior seleção de plantas ou animais 
é excluído da patenteabilidade como sendo material essencialmente biológico, mesmo que outras medidas 
técnicas relacionadas com a preparação da planta ou animal ou o seu ulterior tratamento esti verem presen-
tes na reivindicação antes ou após as etapas de cruzamento e seleção, (ver G/1/08 e G/2/07). Vide: htt p://
www.epo.org/law-practi ve/legal-texts/html/guidelines/e/g_ii_5_4_2.htm 
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→ a violação não intencional de patentes pelos agricultores e 
seus possíveis efeitos legais, (vide o caso Monsanto Canada Inc. v. Schmei-
ser)347.

Na verdade, a faculdade conferida pelo arti go 27 do Trips348 aos países 
membros quanto à proteção de plantas por um sistema de patentes/ sui gene-
ris ou a complementaridade dos dois sistemas gerou um potencial problema 
teórico e práti co de interfaces em propriedade intelectual.

Além de um problema teórico e práti co, a complementaridade dos 
dois sistemas proteti vos afeta a seara contratual ente empresas de biotecno-
logia e agricultores, no qual, em algumas situações, as legislações de proprie-
dade intelectual clássica e de culti vares são uti lizadas concomitantemente.

Em publicações anteriores349 mencionei que os royalti es são cobrados 
separadamente pelo que há na semente, i.e, cobra-se pelo uso reproduti vo 
do material vegetal, da culti var, respaldada em certi fi cação de proteção e pela 
uti lização do material genéti co, respaldada em proteção patentária de pro-
cesso.

 Nessas situações há conjunção das duas leis, mas com interpretações 
separadas o que traduz em questi onamentos jurídicos, tais como: se a lei clás-
sica de propriedade intelectual e a lei de proteção de culti vares podem ser 
aplicadas concomitantemente, vez que pelo enunciado do arti go 2° da lei de 
culti vares a única forma de proteção a novas variedades no Brasil é conferido 
pelos Certi fi cados de proteção de culti vares.

347 A presença de um resquício de um gene patenteado em uma semente pode não ser intencional, isto 
é, pode ser levado por meios naturais para as plantações e, por conseguinte, contamina-las. O caso em 
questão se refere ao processo da Monsanto contra o produtor agrícola de canola que havia colhido e salvo 
sementes contendo transgene patenteado pela Monsanto.

348 Art.27.1 - Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de produto ou 
de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo 
inventi vo e seja passível de aplicação industrial. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4 do ART.65, no 
parágrafo 8 do A.70 e no parágrafo 3 deste Arti go, as patentes serão disponíveis e os direitos patentários 
serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto 
ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente. Para os fi ns deste Arti go, os termos “passo 
inventi vo” e “passível de aplicação industrial” podem ser considerados por um Membro como sinônimos 
aos termos “não óbvio” e “uti lizável”. 2 - Os Membros podem considerar como não patenteáveis invenções 
cuja exploração em seu território seja necessário evitar para proteger a ordem pública ou a moralidade, 
inclusive para proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal ou para evitar sérios prejuízos ao meio 
ambiente, desde que esta determinação não seja feita apenas por que a exploração é proibida por sua 
legislação. 3 - Os Membros também podem considerar como não patenteáveis: a) métodos diagnósti cos, 
terapêuti cos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais; b) plantas e animais, exceto 
microorganismos e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuan-
do-se os processos não biológicos e microbiológicos. Não obstante, os Membros concederão proteção a 
variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema “sui generis” efi caz, seja por 
uma combinação de ambos. O disposto neste subparágrafo será revisto quatro anos após a entrada em 
vigor do Acordo Consti tuti vo da OMC.

349 ÁVILA, Charlene. Interface dos direitos proteti vos em propriedade intelectual: Patentes e Culti vares. 
Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual – ABPI – 112, mai/jun de 2011, p. 38.
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Assim, temos problemas teórico-práti cos e contratuais, além de con-
fl itos estruturais referentes ás diferenças específi cas de modelos de proteção, 
vez que o mesmo objeto imaterial poderá ser protegido por duas ou mais 
exclusivas envolvendo reivindicações concomitantes de proteção (tema que 
será desenvolvido no próximo tópico).

III. DIFERENÇAS ESTRUTURAIS DE PROTEÇÃO – PATENTES E CUL-
TIVARES

Cada direito possui um modelo consti tucional que lhe confi rma os 
pressupostos de aquisição em relação aos efeitos da exclusiva moldados pelo 
principio da especifi cidade de proteção.

A doutrina deixa claro a questão.

A propriedade intelectual de culti vares é referente à força de trabalho 
intelectual desempenhada pelo pesquisador – melhorista – quanto à 
obtenção de nova variedade vegetal ou de variedade vegetal derivada, 
conforme analisado. O processo concebido pelo melhorista quanto à 
obtenção de nova variedade não é passível de proteção, mas apenas 
o produto fi nal, ou seja, a nova variedade vegetal (culti var). Nos mes-
mos moldes da propriedade intelectual estabelecida para as invenções, a 
propriedade intelectual referente a culti var é caracterizada como bem 
imaterial, ou seja, refere-se a ideias, conhecimento cientí fi co que intro-
duz alterações signifi cati vas na culti var. Entretanto, nos termos da Lei 
9.456/97, a propriedade intelectual é considerada bem móvel para fi ns de 
proteção.

O art. 2º da Lei 9.456/97 estabelece que a culti var ou as obtenções origi-
nadas a parti r da biotecnologia vegetal só podem ter sua propriedade 
intelectual conferida no âmbito do Direito de Melhorista. Desta forma, 
a proteção insti tuída no Sistema de Patentes regulamentada pela Lei 
9.279/96 está expressamente excluída, não ati ngindo, portanto, as va-
riedades vegetais350.

Além disso, diferencia-se a proteção sobre culti vares do sistema de pa-
tentes, uma vez que setores de pesquisa têm livre uti lização da culti var 
protegida, como fonte de pesquisa e de informação cienti fi ca.

E, ainda, há a possibilidade de comercialização do produto obti do do plan-
ti o da culti var protegida, desde que para fi ns alimentares, independente-
mente de pagamento de royalti es ao ti tular do certi fi cado de proteção de 
culti var.

350 DEL NERO, Patrícia Aurélia. Propriedade Intelectual – A tutela jurídica da biotecnologia. RT, São Paulo, 
1998, ps. 216 e 222-223.
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A tutela da biotecnologia vegetal será exclusivamente por meio do sis-
tema do direito do melhorista, pois o art. 2º da Lei 9.456/97 o prevê 
como única forma de proteção de culti vares, afastando a proteção via 
patente às plantas351.

Assim, outra diferença estrutural de proteção se refere aos requisitos 
técnicos das patentes e agros técnicos, técnicos e jurídicos das culti vares, isto é.

→ a novidade, ati vidade inventi va e aplicabilidade industrial 
para as patentes de invenção; .

→ a disti nti vidade, homogeneidade, estabilidade, novidade (co-
mercial) e denominação própria para culti vares.

 Incontestavelmente, a novidade é um requisito comum para todos os 
direitos de exclusivas da propriedade intelectual. É um requisito muito espe-
cial, e difere entre as legislações de patentes e culti vares.

Na lei de culti vares, a novidade diz respeito ao tempo de comerciali-
zação e, para ser considerada “nova”, a culti var de qualquer espécie não pode 
ter sido comercializada ou oferecida á venda há mais de 12 meses, no Brasil, 
com o consenti mento do obtentor; ou a mais de seis anos, no exterior, para 
espécies de árvores e videiras, e ainda há mais de quatro anos, para as demais 
espécies.

Como um dos elementos básicos do balanceamento de interesses 
consti tucionais, a novidade quanto às patentes industriais importa que o in-
vento em questão jamais tenha sido dado conhecimento ao público, em qual-
quer parte, de qualquer maneira352.

Assim, é o conhecimento, que destrói a novidade das patentes indus-
triais. Esse ti po de novidade não é que consta da norma dos culti vares, a Lei 
n° 9.456/1997.

Sobre as patentes industriais, os tribunais dizem que:

351 KISHI, Sandra Akemi Shimada, Tutela Jurídica do Acesso à Biodiversidade no Brasil, p. 5-6.

352 Os efeitos da proteção são limitados: em primeiro lugar (simplifi cando) o direito exclusivo de repro-
dução se limita à produção para os fi ns de comercialização, à oferta para venda e à venda de sementes ou 
material de plantação da variedade. Isto dá ao fazendeiro a possibilidade legal - supondo que ele tenha a 
capacidade técnica de fazê-lo - de produzir sua própria semente sem ter que pedir uma licença ou de pagar 
royalti es. Em segundo lugar, o direito que é atribuído não compreende quaisquer direitos em variedades 
futuras que sejam criadas (mas não produzidas por uso repeti do) a parti r da variedade protegida. Três ca-
racterísti cas suplementares são notadas, na comparação com as patentes: a extensão da proteção é restrita 
e não compreende, em geral, os produtos da variedade; não existe um sistema de dependência (exceto no 
caso específi co de variedades que exijam uso repeti do de outra variedade para sua produção comercial); e 
não há reivindicações que possam defi nir seu campo de proteção” (Doc. UPOV (A) /XIII/3, p. 9).
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A novidade exigida ao deferimento da exclusividade do uso de de-
terminado invento deve ser apurada sob o aspecto global daquela 
solução tecnológica e não sob a óti ca dos elementos que a com-
põem, que poderão, isoladamente, estar abrangidos pelo estado da 
técnica. (Tribunal Regional federal da 2° Região. 2° Turma Especia-
lizada. Des. André fontes. AC 204.51.01.513998-3, DJ 02.07.2008).

A patente protege a invenção que apresente em relação ao estado 
da técnica, uma novidade absoluta, em outras palavras, a invenção 
deve ser diferente de tudo o que, até aquele momento, era do co-
nhecimento do público. (AC. 200151015366056, 2° Turma Especia-
lizada do Tribunal Regional federal da 2° Região, por maioria, 08 de 
agosto de 2007).

Já para a Lei de Culti vares, haverá novidade quando a criação não foi 
disponibilizada no mercado territorial. É outra questão.

Diferentemente, da Lei de Proteção de Culti vares, a Lei de Proprie-
dade Intelectual clássica exige o conhecimento intelectual e não somente o 
comercial para a verifi cação da novidade da criação. Lógico que além de novi-
dade, a culti var deve ser disti nta uma das outras pelos critérios agrotécnicos, 
i.e, disti nti vidade, homogeneidade, estabilidade e novidade (comercial).

Exige-se, assim, a novidade cognosciti va absoluta nas patentes indus-
triais em oposição à novidade de mercado territorial, para as variedades ve-
getais.

Por que essa diferença?

Para as patentes industriais, a descrição escrita e os desenhos são, em 
geral, sufi cientes para permiti r a livre uti lização da tecnologia relatada, uma 
vez que a patente se exti nga, ou seja, legalmente possível copiar a tecnologia.

A descrição da solução técnica de forma que possa induzir à livre có-
pia da solução patenteada é um requisito essencial do sistema de patentes.

No caso das variedades vegetais, não há descrição possível e a novi-
dade perti nente é apurada quando há a disponibilidade da variedade ao pú-
blico no mercado do território onde a proteção existe. Por exemplo, quando a 
semente é inserida no comércio no Brasil.

Em alguns textos salientei que um dos critérios essenciais para a con-
cessão de patentes é que o requerente da tecnologia que se pede a proteção 
revele a invenção de maneira sufi cientemente clara e completa a fi m de que 
se permita uma pessoa perita na arte realizar a invenção, (arti go 29.1 de Trips).
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No caso das tecnologias relacionadas às plantas, as leis nacionais per-
mitem que seus ti tulares sati sfaçam o pressuposto da divulgação, quer por 
uma descrição escrita da invenção e/ou por um depósito do material genéti co 
protegido.

No entanto, o depósito da informação genéti ca é suplementar ao de-
pósito previsto no caput do arti go 24 da lei 9.279/96.

Esse enunciado apregoa que “o relatório deverá descrever clara e su-
fi cientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no 
assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.”

Assim, o depósito do material genéti co em insti tuições especializadas 
não é substi tuti vo do relatório descriti vo.

Em geral, para haver equilíbrio de interesses consti tucionais, é ne-
cessário que a nova tecnologia torne-se conhecida com a publicação, e não 
somente depositada para ser acessível ao público353.

Entretanto, a “descrição sufi ciente” é um problema para as criações 
que tem como característi cas a autorreplicação, vez que independem da in-
tervenção humana para se reproduzir ou transformar-se:

Muitas vezes, as invenções da biotecnologia não são passíveis de 
descrição de forma a permiti r que um técnico na arte possa repro-
duzi-las – como se exige para o patenteamento das outras formas 
de invenção. Tal difi culdade, no caso de microorganismos, fi ca em 
parte solucionada pela possibilidade de depositar os novos produ-
tos em insti tuições que, tal como escritórios de patentes, podem 
dentro dos limites da lei perti nente “publicar” a tecnologia, ofere-
cendo algum ti po de acesso ao público. Essa forma de publicação 
tem causado, no entanto, grandes problemas. Exige-se, em geral, 
que a nova tecnologia torne-se conhecida com a publicação, e não 
somente acessível. A incorporação da tecnologia no estado da arte 
se faz pela possibilidade de copiar o produto e pela disponibilidade 
de dados que permitam a reprodução intelectual do invento. Essa 
noção é expressa pela diferença entre reproduti bilidade, isto é, a 
capacidade intelectual de reproduzir a ideia inventi va, por sua apli-
cação material e a repeti bilidade, ou seja, a possibilidade material 
de obter os exemplares do objeto inventado354.

353 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Patentes. Tomo II. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2010.

354 BARBOSA, Denis Borges. Sobre a propriedade intelectual. Universidade de Campinas. Campinas. Vide. 
htt p://denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/sobre_propriedade_intelectual.pdf 
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Geralmente, o fruto das criações biotecnológicas torna-se imprati cá-
vel a sua descrição, bem como sua repeti bilidade é de execução imprevisível 
justamente pelo seu caráter autorreplicante.

Para as variedades vegetais na proporção em que são excluídas da 
proteção as ideias, tecnologias e outras criações, a novidade cognosciti va é 
irrelevante ao equilíbrio de interesses. Dessa forma, o requisito novidade para 
a Lei de culti vares é mais branda em comparação com a Lei 9.279/96 que exige 
o “conhecimento intelectual” e não somente o comercial.

A rigor, não exige sequer “invenção” ou atuação humana direta para 
a obtenção da solução técnica desejada.

 Na lei brasileira, uma descoberta de uma semente jamais posta no 
mercado poderia – em tese – confi gurar a possibilidade de registro. Não há 
qualquer vedação para que isso aconteça no texto da lei.

Denis Barbosa afi rma que:

Nova culti var, no que defi ne a lei, será a comercialmente indisponí-
vel até a data do termo anterior ao pedido de proteção, mas enten-
do que, sob a Consti tuição, a novidade deva ser de uma criação e 
não de uma descoberta. Quem acha uma nova variedade no mato, 
não adquire dela a exclusividade. (...) embora a publicação dos ele-
mentos característi cos da culti var seja obrigação geral, nos termos 
da alínea anterior, não é tal publicidade que determina ou não a 
existência de um novo culti var, mas a disponibilidade no mercado. 
Na verdade, a novidade própria das variedades vegetais resulta, de 
um lado, da noção de conhecimento “geral” e de outro, do princí-
pio da disti nti vidade; mas sem ofensa ao parâmetro da UPOV, pode 
haver completo abandono da noção intelectual de “conhecimento”, 
como aqui, em favor de outro critério, que é o de disponibilidade – 
e, precise-se, no mercado.

Ou seja, o que caracteriza a “nova culti var” é o requisito de disti ngui-
bilidade, isto é, no momento em que se solicita a proteção terá a culti var que 
apresentar disti nções em relação ás já existentes.

Note-se que o elemento relevante para o desenvolvimento tecnoló-
gico é a circulação da informação genéti ca constante da própria planta, pois 
a simples divulgação de informação não genéti ca sobre a planta, não permi-
ti ndo a reprodução da tecnologia por todos, não fere o requisito da novidade.

Em suma, a novidade que é cognosciti va para a lei de patentes con-
tem suas especifi cidades que não se coaduna com a lei de culti vares porque 
esta abandona a noção de conhecimento.
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A contribuição da informação, essencial para o equilíbrio consti tucio-
nal do sistema de privilégios, é nos culti vares, informação genéti ca, e não se-
miológica; o equilíbrio a ser buscado é essencialmente diverso.

 O elemento central de disti nção entre patentes e culti vares é a exis-
tência de limitações ou exceções ao direito de culti vares, (inexistentes no 
sistema de patentes), que desaparecem no caso de uma dupla proteção, ou 
de uma extensão da exclusiva patentária no campo dos culti vares.355, assim 
como os insti tutos da exceção do melhorista (breeder’s exempti on) e o privilé-
gio dos agricultores (farmer’s rights) restarão ilusórios.

Cabe ressaltar que no Brasil vigora o princípio da novidade absoluta 
em matéria de patente, isto é, se a tecnologia para a qual se pede proteção 
já entrou “no estado da técnica” em qualquer lugar, em qualquer tempo, não 
existe privilégio, porque a invenção e o modelo de uti lidade são considerados 
novos quando não compreendidos no estado da técnica.

Denis Barbosa nos oferece outras disti nções estruturais com relação 
aos dois sistemas de proteção:

Nas patentes, é essencial a aplicabilidade industrial, que é a possibi-
lidade de repeti r-se indefi nidamente a mesma solução tecnológica 
sem intervenção pessoal; nos culti vares a repeti bilidade se expres-
sa numa noção de homogeneidade (em cada exemplar) e de estabi-
lidade (geração após geração). Também para a patente, a noção de 
ati vidade inventi va representa uma margem mínima de distância 
da tecnologia anterior – além da simples novidade – que justi fi que 
a concessão de um direito exclusivo de muitos anos de duração. No 
culti var, esse requisito é o de disti nguibilidade (os três requisitos 
juntos – este o de estabilidade e de homogeneidade – são designa-
dos por DHE).

Uma importante diferença entre o sistema de patentes e o de cul-
ti vares é o contexto social e humano em que a tecnologia agrícola 
se desenvolve e difunde. Patente proíbe incondicionalmente o uso 
da tecnologia protegida, salvo algumas exceções (por exemplo, uso 
em pesquisa, ou formulação dos medicamentos em farmácias de 
manipulação para necessidades pessoais do paciente que não se-
jam atendidas nas formulações industriais).

As leis de culti vares, porém, segundo os tratados internacionais, 
tendem a permiti r o replanti o da mesma semente pelo agricultor, 
Embora esse aspecto esteja sendo muito questi onado pela Embra-
pa e alguns outros investi dores em tecnologia agrícola, é um aspec-
to crucial do sistema.

355 BARBOSA, op. cit. O objeto e dos limites ao direito sobre culti vares – doutrina e precedentes corren-
tes. No prelo, 2014.
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Para evitar o problema de fi delização à marca, o que, no campo dos 
medicamentos é combati do pela políti ca de genéricos, o culti var 
tem de ter uma denominação própria, que não pode ser a marca 
do seu ti tular; assim, ao fi m do período de proteção, ela pode ser 
vendida sem vinculação ao branding de quem gerou a semente356.

IV. DA “CULTIVAR ESSENCIALMENTE DERIVADA”

Uma questão de problemáti ca técnica e de vulnerabilidade legal e 
que, na maioria das vezes geram e facilitam a intercessão de exclusivas em um 
mesmo objeto imaterial é o conceito de “culti var essencialmente derivada”.

O conceito de “culti var essencialmente derivada” inexistente nas ver-
sões UPOV 1961, 1972 e 1978 surgiu na versão de 1991 e, consequentemente 
inserta no arti go 3°, IX da lei 9.456/97 que segue a Upov de 1978, pelo qual o 
Brasil é signatário.

De acordo com o arti go 14 (5) da Upov de 1991 “uma culti var é consi-
derada essencialmente derivada de outra culti var (culti var inicial) se”:

(i) ela for predominantemente derivada da culti var inicial, ou de 
uma culti var que é ela mesma predominantemente derivada da 
culti var inicial, sem perder a expressão das característi cas essen-
ciais que resultam do genóti po ou daq combinação de genóti pos da 
culti var inicial;

(ii) ela se disti nguir claramente da culti var inicial, e

(iii) exceto no que diz respeito às diferenças resultantes da deriva-
ção, ela deve corresponder a culti var inicial na expressão das carac-
terísti cas essenciais que resultam do genóti po ou da combinação 
de genóti pos da culti var inicial.

Na lei de culti vares pátria, em específi co no arti go 3°, IX, considera-se:

(...) IX. Culti var essencialmente derivada: a essencialmente derivada 
de outra culti var se, cumulati vamente for:

a) predominantemente derivada da culti var inicial ou de outra culti -
var essencialmente derivada, sem perder a expressão das caracte-
rísti cas essenciais que resultem do genóti po ou da combinação de 
genóti pos da culti var da qual derivou, exceto no que diz respeito ás 
diferenças resultantes da derivação;

356 BARBOSA, Denis Borges. O objeto e dos limites ao direito sobre culti vares – doutrina e precedentes 
correntes. No prelo, 2014.



De
ni

s 
Bo

rg
es

 B
ar

bo
sa

 &
 M

ar
co

s 
W

ac
ho

w
ic

z

190

b) claramente disti nta da culti var da qual derivou, por margem mí-
nima de descritores, de acordo com critérios estabelecidos pelo 
órgão competente;

c) não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de doze meses 
em relação à data do pedido de proteção e que, observado o prazo 
de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à venda em 
outros países, com o consenti mento do obtentor, há mais de seis 
anos para espécies de árvores e videiras e há mais de quatro anos, 
para as demais espécies.

Basicamente a lei de culti vares brasileira apregoa que a culti var es-
sencialmente derivada357 tenha disti nguibilidade sob os mesmos critérios da 
culti var originária, isto é, deve ser disti nta do que existe e que extrapole a 
margem mínima da culti var originária.

Deve, portanto, a culti var apresentar novidade e que advenha predo-
minantemente daquela espécie que lhe é original, com traços idênti cos a esta, 
salvo aquele resultado da derivada:

Com os avanços da biotecnologia e da engenharia genéti ca, espe-
cifi camente, posto que, pela manipulação genéti ca é possível criar 
uma nova culti var com todo genoma de outra, exceto pela introdu-
ção de um gene específi co.

Essa nova culti var é, em tudo, inclusive em sua carga genéti ca igual 
a anterior, exceto pela presença desse gene específi co que no caso, 
será uma culti var essencialmente derivada da primeira358.

Surgem assim, questões técnicas complexas.

Como estabelecer as diferenças mínimas entre uma culti var essen-
cialmente derivada e a culti var anteriormente protegida, vez que o arti go 3°, 
III e IX da LPC, não prescreve com precisão a margem mínima que separam 
ambas.

Como estabelecer os critérios diferenciadores entre uma culti var ori-
ginária e a essencialmente derivada levando em conta parâmetros de propor-
cionalidade e razoabilidade?

357 O termo “derivada” signifi ca que aquela planta resultou de outra já existente, ou seja, já protegida, 
por exemplo, quando o melhorista tem uma variedade de feijão mais resistente e dele consegue desen-
volver outra variedade de feijão mais precoce. Vide: Selemara Berckembrock Ferreira Garcia. Proteção das 
culti vares e plantas transgênicas. e-revista.unioeste.br. 

358 ARAÚJO, José Cordeiro de. A lei de proteção de culti vares: análise de sua formação e conteúdo. Brasí-
lia: Câmara dos Deputados, 2010, p. 81.
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Na práti ca, no momento da análise do processo de proteção são uti li-
zados critérios qualitati vos baseados nos requisitos agrotécnicos – disti nguibi-
lidade, estabilidade, homogeneidade e novidade.

Note-se, porém, que os conceitos de culti var essencialmente deriva-
da do Ato de 1991 e da Lei de culti vares trazem alguns termos vagos, sem 
esclarecer seus signifi cados como “predominantemente derivada da” ou “ca-
racterísti cas essenciais”, difi cultando a análise dos critérios diferenciadores.

V. A LIMITAÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL SOBRE VARIEDA-
DES VEGETAIS - DO FARMER’S RIGHTS.

O conceito de direito dos agricultores (Farmer’s rights359) tem sido 
incorporado a muitos instrumentos internacionais, como exemplo, Tratado 
internacional sobre recursos fi togenéti cos para alimentação e agricultura360, 
Convenção da Diversidade Biológica – CDB, Declaração dos direitos dos cam-
poneses da Via Campesina, Debates no âmbito da ONU, entre outros.

 Ao analisar sobre os direitos dos agricultores, alguns doutrinadores361 
afi rmam que nunca houve consenso sobre o signifi cado, à extensão de seu 
conteúdo e a forma de aperfeiçoar os direitos dos agricultores nos debates 
internacionais.

 As moti vações para a proteção dos direito dos agricultores ti veram 
várias abordagens: a) o reconhecimento dos direitos como uma “recompensa” 
dos agricultores por sua contribuição para a conservação da agrobiodiversida-
de; b) como promoção da conservação e dos conhecimentos tradicionais; c) 
como garanti a de que o direito dos melhoristas não inviabilizasse as práti cas 
agrícolas locais e d) um reconhecimento formal das práti cas agrícolas tradi-
cionais362.

359 Expressão uti lizada pela primeira vez nos anos 1980 por Pat Mooney e Cary Fowler e assegurados 
através de diferentes instrumentos jurídicos vigentes em nível nacional e internacional. SANTILLI, Juliana. 
Agrobiodiversidade e Direito dos Agricultores. São Paulo: Peirópolis, 2009, p. 519.

360 O Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéti cos para Alimentação e Agricultura da FAO (instru-
mento internacional de cumprimento obrigatório), aprovado na cidade de Roma em 3 de novembro de 
2001, assinado pelo Brasil em 10 de junho de 2002 e promulgado pelo Decreto nº 6.476, de 5 de junho de 
2008, reconheceu o direito do Agricultor de produzir sua própria semente sem condicionantes.

361 SANTILLI, Juliana. Agrobiodiversidade e Direito dos Agricultores. São Paulo: Peirópolis, 2009, p. 519. 
CORREA, Carlos. Patent protecti on for plants: legal opti ons for developing countries. Research paper 55, 
November, 2014. Vide: www.southcentre.int/research-paper-55-november-2014

362 SANTILLI, Juliana. op.cit., 2009.
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Já as legislações referentes á propriedade intelectual de plantas além 
de resguardar os direitos dos melhoristas que é o detentor dos direitos morais 
de uma criação prescrevem limitações a esta proteção – a exceção do melho-
rista (breeder’s exempti on) e o privilégio dos agricultores (farmer’s rights), a 
fi m de conferir um equilíbrio na outorga do direito de exclusiva.

A expressão “privilégio do agricultor” foi reconhecida com o advento 
dos regimes de PVP, em especial aqueles alinhados a Ata de 1978, (a Ata de 
1991 não previne tal direito) estabelecendo que os agricultores troquem plan-
tas e sementes entre si e com outros agricultores e realizem campos de for-
mação de novas sementes para replanti o, mesmo de variedades protegidas, 
mas sem intenção comercial.

A Ata de 1978 em seu arti go 5.3 dispõe que “a autorização do ob-
tentor não é necessária para a uti lização da variedade como fonte inicial de 
variação com a fi nalidade de criar outras variedades”.

Entretanto, a recíproca não é verdadeira quando se trata do privilégio 
do agricultor, vez que a proteção conferida pela Ata de 1978 concentra-se 
na exploração comercial das variedades protegidas, permiti ndo que a mesma 
seja explorada pelo uso não comercial de sementes ou do material de propa-
gação, sem a necessidade de prévia autorização do obtentor, ou seja, o uso 
não comercial.

Assim sendo, a Ata de 1978 deixa uma lacuna em aberto, de maneira 
tácita, para que se permita, em nível nacional, proteger os direitos e privilé-
gios do agricultor sobre o uso de sementes e material de propagação em suas 
próprias colheitas.

Quanto à proteção conferida aos obtentores existe uma obrigação de 
terceiros solicitar o consenti mento do ti tular para produzir com fi ns comer-
ciais, colocar a venda ou comercializar material de reprodução ou de multi pli-
cação vegetal da variedade protegida.

Ou seja, a Ata de 1978 reserva uma condicionante ao privilégio dos 
agricultores permiti ndo que os mesmos guardem o material de reprodução ou 
multi plicação vegetati va de uma variedade protegida e a uti lizem em colheitas 
posteriores em sua propriedade, desde que a fi nalidade não seja a venda ou 
comercialização deste material.

Já na Ata de 1991 o arti go 14 prescreve os atos prati cados em relação 
ao material de reprodução ou de multi plicação da variedade protegida que 
requerem autorização do obtentor para a produção ou a reprodução; o acon-
dicionamento para reprodução ou multi plicação; o oferecimento à venda; a 
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venda ou qualquer outra forma de comercialização; a exportação; a importa-
ção e a detenção para qualquer dos fi ns acima mencionados.

Em consequência, a Ata de 1991, estreitou os direitos de melhorista 
em relação à legislação de patentes, havendo quase que uma equiparação 
entre ambos, permiti ndo-se inclusive a intercessão de proteção.

A lei de culti vares brasileira formatada em consonância com a Ata 
de 1978 assegura em seu arti go 9° a proteção à reprodução comercial, ve-
dando com que terceiros, sem autorização e durante o prazo de vigência do 
certi fi cado, produzam com fi ns comerciais ou ofereçam a venda o material de 
propagação de culti var.

Por outro lado, o arti go 10, III determina que inexiste violação do di-
reito do obtentor aquele que uti liza a culti var como fonte de variação no me-
lhoramento genéti co ou na pesquisa cientí fi ca.

Assim, não consti tuem violação à proteção de culti vares os atos de.

→ reservar e plantar sementes para uso próprio, em seu estabe-
lecimento ou em estabelecimento de terceiros cuja posse detenha.

→ o uso ou venda como alimentos ou matéria-prima o produto 
obti do do seu planti o, exceto para fi ns reproduti vos;

→  e sendo pequeno produtor rural, multi plicar sementes, para 
doação ou troca, exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, no 
âmbito de programas de fi nanciamento ou de apoio a pequenos produtores 
rurais conduzidos por órgãos públicos ou organizações não governamentais, 
autorizadas pelo Poder Público.

No caso da limitação363 que permite que pequenos produtores rurais 
multi pliquem as sementes para fi ns de troca, apesar de retratar uma conduta 
de natureza econômica, seu cunho cooperati vo faz com que escape da exclu-
sividade outorgada pelo Certi fi cado fugindo da caracterização do art. 9° da lei 
9.456/97364.

Para dirimir controvérsias a respeito daqueles que podem realizar tais 
condutas, a Lei de Proteção de Culti vares, traz a defi nição daqueles que se 
enquadram no conceito de pequeno produtor rural e que atendam simultane-
amente os seguintes requisitos:

363 Por exceção, as limitações ao direito do obtentor não são aplicadas para a cultura da cana-de-açúcar 
mediante regra expressa descrita no parágrafo 1° do art. 10 quando direcionada para uso próprio, persis-
ti ndo a necessidade do produtor rural de cana-de-açúcar a obtenção da permissão do ti tular da variedade 
protegida que se pretende uti lizar.

364 Art. 9º A proteção assegura a seu ti tular o direito à reprodução comercial no território brasileiro, 
fi cando vedados a terceiros, durante o prazo de proteção, a produção com fi ns comerciais, o oferecimento 
à venda ou a comercialização, do material de propagação da culti var, sem sua autorização.
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I – explore parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, 
arrendatário ou parceiro;

II – mantenha até dois empregados permanentes, sendo admiti da 
ainda o recurso eventual à ajuda de terceiros, quando a natureza 
sazonal da ati vidade agropecuária exigir;

III – não detenha, a qualquer tí tulo, área superior a quatro módulos 
fi scais, quanti fi cados segundo a legislação em vigor;

IV – tenha, no mínimo, oitenta por cento de sua renda bruta anual 
proveniente da exploração agropecuária ou extrati va e;

V – resida na propriedade ou em aglomerado urbano ou rural pró-
ximo.

Feitas essas considerações, importante destacar que o direito dos 
agricultores de guardar, intercambiar, doar e reuti lizar sementes próprias com 
outros agricultores pode se tornar ilusório se a variedade vegetal incorporar 
material genéti co protegido por patentes de processo, uma vez que o ti tular 
da exclusiva patentária poderá impedir tais práti cas que são vitais para a se-
gurança alimentar.

Haja vista o caso sob judice365 que se encontra no presente momento 
em sede de embargos infringentes entre a multi nacional Monsanto do Brasil, 
Monsanto Technology LLC versus os produtores gaúchos - Sindicato Rural de 
Passo Fundo, Sindicato Rural de Sertão, Sindicato Rural de Santi ago, Sindicato 
Rural de Giruá, Sindicato Rural de Arvorezinha e Federação dos Trabalhadores 
na Agricultura do RS (Fetag) - que contestaram os procedimentos adotados 
pela empresa, vez que os impedia de reservar produtos de suas colheitas para 
replanti o e comercialização, além da proibição de doar e trocar sementes den-
tro de programas ofi ciais e cobrar de forma arbitrária, ilegal e abusiva royal-
ti es sobre sementes e grãos descendentes da chamada soja Roundup Ready 
(RR)366.

365 Apelação Cível: n° 70049447253 (n° CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000) 2012.
Apelantes: Monsanto Technology LLC, Monsanto do Brasil LTDA.
Apelados: Sindicato Rural de Passo Fundo e outros.
Liti sconsortes: Sindicato Rural de Jataí; Associação dos Agricultores de Dom Pedrito.
Assistentes: Associação Brasileira de Sementes e Mudas – ABRASEM, Agrobio Associação de Emp. Biotec-
nologia, Agricultura e Agroindústria.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. SOJA TRANSGÊNICA. LEI DE 
PATENTES E LEI DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES. RAZÕES DE AGRAVOS RETIDOS AFASTADAS E PRELIMINARES 
SUPERADAS.

366 Para entender sobre o caso vide: ÁVILA, Charlene. Das patentes aos royalti es – o caso da soja transgê-
nica da Monsanto. Revista de propriedade intelectual – Direito Contemporâneo – Consti tuição – PIDCC. Edi-
ção 03/2013, junho./2013, ISSN eletrônico 2316-8080. ÁVILA, Charlene. Apontamentos sobre a cobrança 
de royalti es da soja RR1 e outras questões emblemáti cas em propriedade intelectual. Revista de proprieda-
de intelectual – Direito Contemporâneo – Consti tuição – PIDCC, edição 07/2014, out./2014. ISSN eletrônico 
2316-8080. www.pidcc.com.br 
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No entanto, as leis de patentes podem incluir em suas normas, exce-
ções a fi m de permiti r aos mesmos moldes dos regimes PVP ou culti vares que 
tratam do farmers rights, como exemplo, a salva e o reuti lizo de sementes 
próprias.

Pelo arti go 11 da Direti va Europeia relati va às invenções biotecnológi-
cas, esses atos são admissíveis, muito embora sujeitos ao pagamento de uma 
contraprestação aos criadores (os pequenos agricultores estão isentos desse 
pagamento).

Carlos Correa367 nos diz que a exceção pode ser igualmente prevista 
sem remuneração independentemente do tamanho da propriedade rural. Este 
seria componente chave de um regime legal sensível às políti cas de segurança 
alimentar368, uma vez que reduziria os custos de produção e promoveriam a 
diversifi cação das fontes de abastecimento de sementes. Assim, vejamos:

VI. DA INTERCESSÃO DE DIREITOS E O FARMER’S RIGHTS

Existem disti ntos direitos entre patentes e culti vares, vez que na lei 
patentária não consta disposições referentes ao privilegio do agricultor tradi-
cionalmente reconhecido pelo regime de culti vares, com o objeti vo de permi-
ti r que salvem e reuti lizem as sementes fruto de suas explorações com varie-
dades de plantas que contêm elementos patenteados.

Carlos Correa369 a fi m de dirimir os problemas causados pela inter-
cessão entre patentes e culti vares aborda a possibilidade de transposição do 
privilegio dos agricultores da lei de PVP ou culti vares para a lei patentária:

É uma interessante abordagem que outros países possam adotar, 
por exemplo, ao incorporar em suas leis de patentes, mutati s mu-
tandi, ressalvadas as exceções previstas no regime sui generis ou 
de PVP. Notavelmente, essa transposição não precisa prever o pa-
gamento de royalti es ao detentor da patente se isso não é exigido 
nos regimes de PVP ou sui generis.

367 CORREA, Carlos. TRIPS – relate patent fl exibiliti es and food security. Opti ons for developing countries. 
Policy Guide, September, 2012.

368 A segurança alimentar é defi nida como sendo “quando todas as pessoas, em todos os momentos, 
têm acesso a uma alimentação sufi ciente, segura e alimentos nutriti vos para sati sfazer as suas necessidades 
dietéti cas e preferências alimentares para uma vida ati va e saudável. Arti go 1 da Declaração de Roma de 
1996 sobre a Segurança Alimentar Mundial”. 

369 CORREA, Carlos. Patent protecti on for plants: legal opti ons for developing countries. Research paper 
55, November, 2014. Vide: www.southcentre.int/research-paper-55-november-2014 
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O referido doutrinador nos alerta que questões relacionadas à com-
pati bilidade e as fl exibilidades do Acordo Trips sobre uma possível exceção ao 
abrigo da lei de patentes aos moldes do “privilegio dos agricultores” na lei de 
culti vares, até o momento não foram suscitadas no âmbito da OMC:

O arti go 11 da Direti va comunitária sobre a biotecnologia tem sido 
adotado há 16 anos e nenhuma queixa foi expressa a esse respeito. 
Como observado, os pequenos agricultores podem salvar e reuti -
lizar sementes contendo elementos patenteados, sem qualquer 
adicional de pagamento, uma solução que os países em desenvolvi-
mento podem estender a todos os agricultores (a maioria dos quais 
provavelmente se enquadra na defi nição da CE de “pequeno agri-
cultor”).

Observa o doutrinador que apesar dos esforços realizados pelos paí-
ses em desenvolvimento a fi m de eliminar distorções comerciais na agricultu-
ra no contexto da OMC, os agricultores europeus conti nuam a receber subsí-
dios estatais370.

Dessa forma, o impacto negati vo do pagamento para a reuti lização de 
sementes pelos agricultores é em certa medida neutralizado na Europa pelo 
apoio fi nanceiro que recebem do governo.

Por outro lado, uma obrigação semelhante para os agricultores nos 
países em desenvolvimento é um fardo que podem colocar em risco a própria 
sobrevivência dos mesmos.

Assim, o privilégio dos agricultores em uma base não remunerada pa-
rece ser a melhor opção políti ca naqueles países.

Em um relatório publicado em julho de 2009 inti tulado “Políti cas de 
sementes e o direito à alimentação: promovendo a agrobiodiversidade e en-
corajando a inovação” (Seed policies and the right to food: enhancing agrobio-
diversity and encouraging innovati on) analisou-se o impacto das políti cas de 
sementes e direitos de propriedade intelectual relacionada à biodiversidade 
agrícola e alimentar no que tange à realização do Direito Humano a uma ali-
mentação adequada.

370 A EU desembolsou a quanti a de 8300000000 euros em apoio aos produtores agrícolas em 2012. Vide: 
OCDE. Monitoramento e avaliação da políti ca agrícola, 2013, Paris.
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O Relatório desenvolveu também, um conjunto de recomendações 
aos Estados sobre como dinamizar políti cas de sementes que “levem plena-
mente em consideração a necessidade de inovação na agricultura garanti ndo, 
ao mesmo tempo, que o ti po de inovação que é promovido contribua para a 
plena realização do Direito Humano à Alimentação”371.

Destaca o estudo372 em sua seção inicial, o fato de que:

O desenvolvimento de um setor comercial de melhoramento de 
sementes, separado da agricultura prati cada a campo, e, mais re-
centemente, de um setor ligado às biotecnologias, conduziu a uma 
crescente demanda pela proteção dos direitos dos melhoristas e 
inventores de biotecnologias, demanda esta que se expressa, na 
atualidade, em nível global.

A transição de uma pesquisa agrícola entendida como um bem 
público, capaz de fornecer aos agricultores sementes melhoradas, 
para um sistema de garanti a temporária do monopólio de privilé-
gios pelos obtentores e proprietários de patentes, através das fer-
ramentas da propriedade intelectual, é essencialmente defendida 
como um meio de remuneração e, portanto, de incenti vo à pesqui-
sa e inovação no melhoramento de plantas, podendo, no entanto, 
criar uma série de desafi os aos Estados373.

Entre esses desafi os destacam-se:

(i) o fato de que a expansão dos direitos de propriedade intelectual 
pode gerar uma transferência de recursos dos usuários de tecnolo-
gias para os produtores de tecnologias, tanto no âmbito dos Esta-
dos nacionais como entre Estados.

(ii) a constatação de que os agricultores, sobretudo os mais pobres, 
poderão nesse processo serem impedidos de acessar recurso es-
sencial à sua sobrevivência, no caso as sementes, fazendo com que 
o acesso ao alimento se torne ainda mais difí cil para as populações 
vulneráveis.

(iii) o risco de que a excessiva proteção aos direitos dos melhoristas 
e implantação de patentes possa desencorajar o próprio processo 
de inovação na agricultura, processo este cumulati vo e altamente 
dependente de material genéti co pré-existente.

371 DE SCHUTTER, Olivier. Seed policies and the right to food: enhancing agrobiodiversity and encoura-
ging innovati on. United Nati ons General Assembly, July, 2009.

372 DE SCHUTTER, Olivier. Op. cit, 2009.

373 DE SCHUTTER, Olivier. Op. cit, 2009.
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(iv) o baixo investi mento em pesquisa e melhoramento de culturas 
que são importantes para os agricultores mais pobres e que não 
têm sido objeto de atenção nem pelo setor privado nem pelo setor 
público.

(v) o impacto dos mecanismos de propriedade intelectual sobre 
os sistemas de sementes dos agricultores, tanto no que se refere 
ao acesso às sementes, parti cularmente pelos agricultores mais 
pobres, como no que diz respeito às implicações da disseminação 
de variedades comerciais sobre a diversidade genéti ca vegetal, 
isso por que: “os direitos de propriedade intelectual remuneram 
e encorajam a estandardização e a homogeneidade, quando o que 
deveria ser incenti vado é a agrobiodiversidade, sobretudo frente à 
emergente ameaça gerada pelas mudanças climáti cas e a necessi-
dade, portanto, de construir resiliência, encorajando os agriculto-
res a depender de uma diversidade de culturas”.

Carlos Correa afi rma que a exclusão de patentes de plantas seria a 
melhor opção para os países dispostos a evitar a monopolização dos recursos 
genéti cos vegetais porque a proteção por patentes de plantas ou suas partes, 
incluindo o material genéti co limita o uso para posterior reprodução, previne 
que os agricultores reuti lizem, troquem, doem sementes obti das diretamente 
de suas colheitas e aumenta signifi cadamente o custo da semente para os 
produtores agrícolas.

Por outro lado, os países podem se benefi ciar da fl exibilidade con-
ferida pelo Trips relati va à matéria e excluir de suas leis nacionais patentes 
clássicas para plantas, inclusive, variedades vegetais:

Nos países em que patentes de plantas estão excluídas de proteção 
– como literalmente é permiti do pelo Acordo Trips – plantas consi-
deradas de per si, seja reivindicado como encontradas na natureza, 
ou modifi cadas por técnicas de criação ou transformação genéti ca 
ou convencional, não seriam elegíveis para a proteção patentária. 
Na ausência de qualquer diferenciação, o conceito de “plantas” é 
amplo o sufi ciente para abarcar todas as formas possíveis que pos-
sam existi r. Assim, ao abrigo de uma disposição que exclua “plantas 
geneti camente modifi cadas, como por exemplo, resistente a um 
herbicida, devido à introdução de um transgene, ou de um evento 
de transformação arti fi cial faria não ser patenteável374.

374 CORREA, Carlos. Patent protecti on for plants: legal opti ons for developing countries. Research paper 
55, November, 2014. Vide: www.southcentre.int/research-paper-55-november-2014
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Com efeito, uma vez que o Acordo Trips estabelece standards mí-
nimos como diretrizes para os países membros, cada lei nacional “poderá” 
conceder proteção pelos mecanismos de patentes para plantas e seus com-
ponentes e para as variedades vegetais, mas, com efeito, restringir direitos de 
maneiras disti ntas, é o que nos sugere Carlos Correa:375

→ permiti r a patenteabilidade de plantas para as culturas não 
alimentares, mas excluí-las para culturas alimentares, em geral, ou para aque-
las que são parti cularmente importantes para a segurança alimentar;

→ limitar a patenteabilidade de plantas que são exploradas prin-
cipalmente para as exportações, como no caso das fl ores;

→ subvencionar as patentes de plantas superiores geneti camen-
te modifi cadas que cumprirem determinados requisitos ambientais e excluir 
os casos de tecnologia “terminator”.

Em sede de considerações fi nais e seguindo a linha do doutrinador 
Carlos Correa conclui-se que nas normas de direito internacional vigentes 
existem espaços signifi cati vos para que seja decidido entre a concessão ou 
não de privilégios patentários para plantas e seus componentes (incluindo va-
riedades de plantas).

Como salientou o referido doutrinador, a parti lha de informações e 
materiais permiti u historicamente a conti nua inovação por criadores e agri-
cultores, além de contribuir para a oferta sustentável dos insumos agrícolas.

Embora não haja nenhuma evidencia sugerindo que os mecanismos 
de patentes possam fornecer incenti vos importantes para a agricultura e ino-
vação, a segurança alimentar poderá ser colocada em risco pela apropriação 
privada dos recursos genéti cos vegetais quando verifi car o monopólio tempo-
rário da exclusiva patentária.

Finalmente, não só a Lei 9.279/96 prevê exceções à proteção de cer-
tas criações (arti gos 10, I, IX e 18, III), como a lei de culti vares não prescreve 
disposição específi ca para auferir legiti midade à proteção por patente con-
vencional às plantas, as variedades vegetais e suas partes derivantes do pro-
cesso de transgênese sejam de gene ou células transferidas em seu interior.

375 CORREA, op. cit., 2014.
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Considero a prática ostensiva da intercessão entre patentes e culti-
vares que funcionaliza proteções diversas no mesmo objeto imaterial, ilegal 
e inconstitucional, porque colide com as funcionalidades específicas dos sis-
temas normativos que regulamentam a matéria e desequilibram os sistemas 
civil-constitucional376.

Assim, os governos podem optar por utilizarem em suas leis as flexibi-
lidades mencionadas a fim de evitar ou mesmo mitigar o possível impacto das 
patentes nesta seara, bem como abolir ou diminuir a incidência de interces-
sões entre patentes e cultivares em um mesmo objeto imaterial.

376	 ÁVILA, Charlene; SANTOS, Nivaldo. Interpenetração de direitos de proteção em propriedade intelec-
tual: o caso das patentes de invenção e cultivares. Anais do Congresso em Direito. Fortaleza – Conpedi, 
2010.
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INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
TECNOLÓGICO NA RIZICULTURA: UMA ANÁLISE 

DA PROTEÇÃO DE CULTIVARES

Adriana Carvalho Pinto Vieira

INTRODUÇÃO

A concepção de Propriedade Industrial, tal como se interpreta hoje, 
remonta ao Estatuto do Monopólio de 1623, de Giacomo I, na Inglaterra, um 
marco na história da Propriedade Industrial e do próprio processo de criação 
de insti tuições democráti cas. O Estatuto limitava a prerrogati va régia de con-
ceder privilégios de forma arbitrária, e determinava que o direito exclusivo 
fosse concedido apenas ao inventor e apenas se cumpridos os requisitos de 
novidade e ideia inventi va. O direito concedido consisti a em uma exclusivida-
de temporária para a produção da novidade. (GRECO, 1956)

Na agricultura o melhoramento de plantas ganhou incenti vos e maior 
proteção a parti r do século XX. Um dos fatores preponderantes foi a possibi-
lidade de apropriação dos ganhos proporcionados pelas inovações associadas 
ao melhoramento. Na maior parte das situações esta garanti a se coloca como 
condição necessária para viabilizar os investi mentos requeridos para a reali-
zação de pesquisas sem as quais não seria possível alcançar as inovações que 
permiti ram grandes saltos na produti vidade agrícola377.

A importância da propriedade industrial para o desenvolvimento é 
inequívoca, embora sujeita a intensa controvérsia Alguns autores sustentam 
que a PI explica apenas uma pequena parcela da inovação que caracterizou 
o desenvolvimento no Século XX, e que sua importância é limitada a alguns 
setores, notadamente à indústria química. O fato é que, mesmo em setores, 
como o metal mecânico, onde a PI pode ter sido de fato secundária, as em-

377 Em alguns mercados e ou situações o inovador pode prescindir da proteção legal porque goza de 
vantagens que lhes permitem exercer poder de mercado sufi ciente para assegurar a remuneração dos 
investi mentos em pesquisa e desenvolvimento. 
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presas nunca deixaram de buscar a proteção da propriedade dos seus ati vos 
intangíveis. E este quadro é ainda mais marcante nos últi mos 25 anos, seja 
devido à importância dos próprios ati vos intangíveis na dinâmica da acumu-
lação - a riqueza se descola do hardware para o soft ware, do fábrica e suas 
instalações fí sicas para a tecnologia, o know-how e os intangíveis em geral, 
parte dos quais objetos de proteção da PI.

Para Teece (1986), seu ponto de vista sobre o uso da PI é uti lizado 
como estratégia empresarial, pois o autor entende que há uma complemen-
tariedade de ati vos necessários à exploração comercial das inovações, exer-
cendo um papel fundamental para diminuir os custos de transação. É um dos 
elementos que compõe o regime de apropriabilidade, possibilitando ao agen-
te inovador reter vantagens competi ti vas e dominar uma maior parcela do 
mercado.

A compreensão da importância e papel da PI abre um amplo campo 
de estudos, com intersecção com o direito e a economia. No caso da agricul-
tura, ganha importância à propriedade industrial de plantas, também conhe-
cido como proteção de culti vares. Todavia, questi ona-se: será que o direito à 
propriedade industrial de plantas é de fato necessário para promover o de-
senvolvimento tecnológico e, mais ainda, para assegurar os incenti vos para 
atrair investi mentos e esti mular os inovadores e ao mesmo tempo resultar em 
ganhos para a sociedade como retribuição pela concessão da exclusividade de 
exploração econômica do culti var protegido?

O presente trabalho se insere neste debate e pretende contribuir 
para elucidar algumas das questões em foco e de verifi car a infl uência da PI 
no desenvolvimento tecnológico de um determinado setor do agronegócio: 
a cadeia do arroz no Rio Grande do Sul. Para contemplar o objeti vo geral es-
tabelecido, primeiramente foram analisados os fundamentos da proteção da 
propriedade industrial, para verifi car se, no caso concreto, estes se mostram 
efeti vamente realizáveis. Assim, aplica-se o método hipotéti co deduti vo, no 
qual se propõe como hipótese a asserti va de que a proteção dos direitos 
de propriedade industrial aplicados às plantas pode promover o desenvolvi-
mento de novas tecnologias e que isso pode resultar em benefí cios para os 
stakeholders e para a sociedade.

Para tanto, o presente trabalho se divide em três partes. Na primeira 
são abordados os fundamentos da propriedade intelectual e suas justi fi cati -
vas, analisando em parti cular a tensão entre a concessão do monopólio ao 
detentor da PI e sua função social. Na segunda, trata-se da proteção de cul-
ti vares no Brasil e na terceira descreve-se o estudo de caso aplicado ao setor 
orizícola.
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1. Propriedade Intelectual
Antes de mais nada é necessário caracterizar a propriedade intelectu-

al, que reúne as várias modalidades de proteção a diferentes ati vos intangíveis, 
desde os inventos até novos culti vares, passando pelas obras literárias, dese-
nhos industriais e outros. A propriedade intelectual se consti tui do conjunto 
de princípios e normas que regulam a aquisição, o uso, o exercício e a perda 
de direitos e de interesses sobre ati vos intangíveis diferenciadores e que são 
relevantes ao comércio. Este insti tuto não abarca todos os ati vos intangíveis 
ou bens imateriais, mas tão somente aqueles que servem de elementos de 
diferenciação entre concorrentes. O objeto tratado pela propriedade intelec-
tual abrange os elementos diferenciadores que apresentem: novidade – que 
diferencia quanto ao tempo; originalidade – que diferencia quanto ao autor; 
e disti nguibilidade – que diferencia quanto ao objeto. (BRUCH, 2006) Estes 
elementos se manifestam de formas disti ntas, segundo a modalidade de pro-
teção.

Os elementos diferenciadores quanto à novidade são os elementos 
essenciais para caracterizar as invenções, modelos de uti lidade, desenhos in-
dustriais e proteção de culti vares, objeto do presente deste estudo. A origina-
lidade é o elemento diferenciador abarcado pelos direitos autorais e conexos, 
bem como, em especial no Brasil, pelos direitos de programas de computa-
dor. As indicações geográfi cas, classifi cadas em indicações de procedência e 
denominações de origem, a reputação dos comerciantes e as marcas, sejam 
estas de produtos, serviços, coleti vas ou de certi fi cação, são exemplos de 
objetos da propriedade intelectual que não resultam da inventi vidade ou da 
criati vidade — mas que não deixam de ser importantes como elementos de 
disti nguibilidade. Ou seja, para cada espécie de direito que forma o gênero 
da propriedade intelectual, há elementos diferenciados que os disti nguem e 
agrupam.(BRUCH, 2006)

O presente trabalho foca-se nos elementos diferenciadores quando 
à novidade dos ati vos intangíveis suscetí veis de serem uti lizados no comércio 
de plantas. Embora haja, no direito brasileiro, a possibilidade de uti lização de 
duas espécies de direito de propriedade industrial aptas a promover a prote-
ção sobre plantas, quais sejam, a patente de invenção e a proteção de novas 
culti vares378, o presente arti go tratará apenas da segunda forma de proteção.

378 Embora não seja objeto deste trabalho, sob este aspecto deve-se ressaltar que há diversos posicio-
namentos doutrinários, desde a impossibilidade de uma existência de dupla proteção, decorrente da inter-
pretação literal do art. 2 da Lei 9.456/1997, do que decorre a proteção apenas por meio do insti tuto das 
novas culti vares, à interpretação que compreende a possibilidade de se promover efeti vamente uma dupla 
proteção, que contraria a literalidade do inciso IX do art. 10, quando o inciso III e o parágrafo único do art. 
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Para tratar da função dos direitos de propriedade industrial, faz-se 
necessário, primeiramente, compreender a origem dos privilégios de exclusi-
vidade que eram concedidos e sua evolução para o atual direito de exclusiva.

O direito à exclusividade surgiu a parti r da concessão de privilégios 
dos mais variados ti pos e fi nalidades, tais como o privilégio de vender com 
exclusividade um produto; o privilégio de fornecer vinhos à corte, etc. Não se 
tratava de privilegiar, neste primeiro momento, uma novidade criada pelo pri-
vilegiado, mas sim de se conceder o monopólio sobre um determinado comér-
cio ou determinada indústria. Com o Estatuto do Monopólio inglês, rompeu-
se esta concepção de privilégio e passou-se a “privilegiar” quem efeti vamente 
trouxesse novidades para o reino inglês e esta concepção irradiou para toda 
a Europa. (GRECO, 1956)

Com a revolução fi losófi ca, ocorrida em decorrência do Iluminismo 
nos diversos Estados da Europa e tendo alcançado os Estados Unidos, a inven-
ção passa a ser concebida como uma espécie de propriedade de seu ti tular. 
Ou seja, um direito real sobre um bem intangível, ao invés de um privilégio 
provisório e revogável. (BRUCH, 2006)

O estabelecimento deste direito, que garante a exclusividade sobre 
um bem intangível, possui três funções: a) o incenti vo à pesquisa e recom-
pensa; b) a divulgação dos direitos e das tecnologias; e c) a transformação do 
conhecimento tecnológico em objeto suscetí vel de troca. (CARVALHO, 1983)

A exclusividade sobre o bem intangível garante ao seu ti tular a possi-
bilidade de excluir terceiros de sua uti lização, criando uma condição privilegia-
da para a geração de lucros extraordinários que recompensariam os investi -
mentos e esforços do ti tular para gerar o ati vo intangível objeto da proteção. 
Em troca do recebimento deste “monopólio legal”, o ti tular do direito se obri-
ga a divulgar os detalhes do seu ati vo para toda a sociedade, e ao mesmo 
tempo renuncia à própria propriedade uma vez transcorrido o prazo legal do 
monopólio.

18, ambos da Lei 9.279/1996. A afi rmação supra se refere à possibilidade de proteção decorrente de cada 
insti tuto. De um lado a proteção de uma planta inteira, desde que seja disti nta, homogênea, estável, tenha 
nome próprio e não tenha sido comercializada dentro do prazo legal, por meio da Lei n. 9.456/1997. De 
outro lado, a possibilidade de proteção de microorganismos transgênicos, o produto decorrente destes, o 
processo de produção destes, dentre outros, que seja novo, tenha ati vidade inventi va e aplicação industrial, 
e que possa infl uenciar, alterar, modifi car, inibir, etc., sejam característi cas fenotí picas ou genotí picas, com 
duração temporária ou permanentemente, em plantas, por meio da Lei 9.279/1996. E, considerando-se 
que tanto a proteção da nova culti var quanto da patente de invenção possam ser verifi cadas sobre a mesma 
planta, permiti ndo, neste caso, a existência de mais de um ti tulares de direitos, têm-se a existência simultâ-
nea de direitos acerca de uma mesma planta (BRUCH, 2006).
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A racionalidade da concessão de direitos de propriedade intelectual 
é bem clara: a possibilidade de gerar lucros pela exploração da exclusivida-
de opera como um incenti vo à P&D, aos investi mentos em novas pesquisas, 
ao esforço e diligência dos criadores em geral. Ao recuperar o investi mento 
realizado, com lucros extraordinários, o ti tular é incenti vado a investi r nova-
mente, gerando novas inovações passíveis de apropriação e incenti vando os 
concorrentes a fazer o mesmo para manter e ou ampliar a parti cipação nos 
mercados.

Por outro lado, a sociedade também se benefi cia desta concessão, 
tanto de imediato, ao usufruir das inovações viabilizadas a parti r das criações 
protegidas pela PI, como no futuro, quando a PI se esgota e o ati vo se torna 
passível de uso por qualquer empreendedor interessado em explora-lo em 
negócio próprio. Ademais, a própria difusão das informações sobre o objeto 
protegido, que evidentemente não podem ser usadas para “clonar” o bem 
protegido, se consti tui em importante fonte de orientação das pesquisas e de 
geração de novos conhecimentos e novas inovações.

Em resumo, a proteção e concessão do monopólio transitório tam-
bém se fundamentam no interesse social da existência destes direitos. Se a 
sociedade não percebesse benefí cios decorrentes da atribuição desta exclusi-
vidade, este não se sustentaria. Promove-se e concede-se esta exclusividade 
com vistas a promover a evolução da sociedade, mediante invenções de pro-
cessos e produtos que tornem a vida melhor. Portanto, muito mais que um 
direito do inventor, é um direito da sociedade. (REMER, 2003)

Desta maneira, se as inovações auxiliam no progresso e este resulta 
em melhorias no bem estar social, tem-se um círculo virtuoso: a criação gera 
um ati vo intangível que pode ser objeto de propriedade intelectual, com di-
reto de exploração econômica exclusiva; este ati vo integra inovações que po-
dem gerar lucros extraordinários para os detentores dos direitos, que por sua 
vez esti mula novos investi mentos em P&D&I. A aplicação econômica dessas 
criações geram desenvolvimento econômico e bem estar social. (CARVALHO, 
1983)

Esta lógica, na visão schumpeteriana, move o capitalismo, ao propi-
ciar que novas combinações ou inovações façam os ciclos da dinâmica ca-
pitalista fl uir. Denomina este fenômeno como “destruição criadora”. Para o 
autor, a verdadeira concorrência na economia está entre empresas inovado-
ras que geram novos produtos e que reti ram do mercado produtos anti gos. A 
dinâmica capitalista promove um permanente estado de inovação, mudança, 
substi tuição de produtos e criação de novos hábitos de consumo. Consequen-
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temente, a destruição criati va é responsável pelo crescimento econômico de 
um país. Contudo, esta mesma dinâmica capitalista, pode levar à centralização 
e à concentração, ou seja, aos oligopólios e monopólios. (SCHUMPETER, 1982)

Isso se dá por que nem todas as empresas que parti cipam da dinâmi-
ca capitalista tem possibilidade de inovar sempre (PIMENTEL, 1999, p. 107). 
Trata-se de uma lógica de exclusão, ou de seleção natural dos mais aptos à 
sobrevivência, conforme a teoria darwiniana.

A propriedade intelectual de ati vos intangíveis permite às primeiras 
empresas que os uti lizam para inovar tenham exclusividade de uti lização do 
ati vo intangível diferenciador, o que equivale a um monopólio temporário das 
inovações baseadas na PI. Cessado o monopólio o ciclo se completa (DUARTE, 
2002), mas na maioria dos casos o monopólio é questi onado, antes do fi nal do 
ciclo, pelo surgimento de inovações que deslocam os pioneiros, e esti mulam 
novos esforços de todos os parti cipantes para ganhar e ou não perder mer-
cado. É o que Schumpeter (1984) ressalta, quando afi rma que a propriedade 
intelectual como meio de apropriabilidade pode incenti var o esforço inovati vo 
e fortalecer o poder de mercado do detentor do direito, restringindo assim, a 
concorrência e a difusão das inovações e o aumento de preço.

A principal diferença de processos de concorrência nos quais a pro-
priedade intelectual é importante daquele na qual tem papel secundário é 
que a infl uencia exercida pela própria proteção e pela divulgação das informa-
ções relacionadas ao ati vo protegido. No caso das invenções, protegidas pela 
patente, por exemplo, a divulgação do modus operandi do invento permite 
que empresas que não chegariam ao patamar de inovação da pioneira te-
nham acesso a informações relevantes que viabilizam inovar sobre a invenção 
original.

Ou seja, a lógica certamente é excludente, mas a exclusão permite a 
aceleração do ciclo de inovação e o acirramento da concorrência de tal forma 
que as empresas que efeti vamente trabalharem se mantém no mercado, sem 
serem excluídas. Isso por que, ao invés da proteção de um segredo indus-
trial, que poderia resultar em um monopólio perpétuo do conhecimento, há 
um comparti lhamento deste em troca de um monopólio temporário sobre a 
exclusividade de uso da invenção resultante deste conhecimento. (BRUCH e 
DEWES, 2006)
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Por outro lado, é a apropriabilidade dos resultados que garante o con-
tí nuo investi mento em inovações, e a PI é apenas um dos fatores que expli-
cam tanto a geração do lucro como a sua apropriabilidade. Não há nenhum 
automati smo econômico envolvido na concessão do direito de propriedade 
intelectual. A exclusividade é sem dúvida nenhuma crucial, pois sem ela a 
inovação poderia ser mais facilmente copiada, o que reduziria a possibilidade 
de gerar e se apropria do lucro extraordinário, desesti mulando novos investi -
mentos em P&D, com prejuízos para as empresas e para a sociedade em geral.

No entanto, a concessão da PI, por si só, nem garante a geração do so-
bre lucro e muito menos sua apropriação; tanto a geração como a apropriação 
dependem, fortemente, das condições específi cas de cada mercado, da in-
serção dos inovadores nos mercados e das condições gerais de concorrência.

No contexto da concorrência capitalista, o interesse social é melhor 
atendido quando os direitos de propriedade são bem especifi cados o que im-
plica, no caso dos intangíveis, se traduz no direito de exclusividade, cuja ex-
ploração enseja o círculo virtuoso ao qual se referiu acima. É a busca da sobre 
lucro e da sua apropriação permiti da pelo privilégio concedido que acirra a 
concorrência, esti mulando investi mentos que se traduzem em ganhos para 
toda a sociedade. E caso este privilégio vá além daquilo que a sociedade en-
tendeu adequado ao conferir o direito, o equilibro pode ser garanti do pela 
própria limitação do direito de exclusividade, fundamentado na compreensão 
do princípio da função social desta propriedade. (PIMENTEL, 1999)

Estas concepções gerais sobre os direitos de propriedade intelectual 
também se aplicam de forma específi ca à proteção de novas culti vares e de 
culti vares essencialmente derivadas. Finalizada esta análise inicial que traça 
a função destes, parte-se para a segunda parte, mais específi ca, que busca 
compreender a proteção de culti vares no Brasil e seus refl exos específi cos no 
setor orizícola.

2. Proteção de novas culti vares de arroz no Brasil
Em linhas gerais a proteção de culti vares é concedida as culti vares 

que sejam consideradas novas, disti ntas, homogêneas e estáveis. Mas em 
cada ordenamento jurídico há peculiaridades para a concessão deste direito. 
Basicamente, o que se busca ressaltar são as principais característi cas e pecu-
liaridades do ordenamento jurídico brasileiro em relação ao tópico proteção 
de novas culti vares e culti vares essencialmente derivadas para, em um segun-
do momento, abordar o refl exo destas no setor orozícola.
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2.1. Proteção de culti vares

A possibilidade da proteção envolvendo seres vivos é recente, datado 
do século XX, notadamente com relação à proteção de plantas. Ao contrário 
das demais áreas tecnológicas abrangidas, a proteção de culti vares apenas 
começa a ser referida, de maneira expressa, em acordos internacionais, com a 
criação da União Internacional para a Proteção de Novas Variedades de Plan-
tas (UPOV).

A UPOV se trata de uma organização intergovernamental com sede 
em Genebra, na Suíça. Esta foi estabelecida por meio da Convenção para a 
Proteção de Novas Variedades de Plantas ocorrida em 1961 em Paris, revisada 
em 1972, 1978 e 1991. O instrumento objeti va proteger o direito de proprie-
dade industrial de novas culti vares, com a missão de fomentar um sistema 
efi caz para a proteção das espécies vegetais, com a fi nalidade de promover 
o desenvolvimento de novas culti vares para o benefí cio de toda a socieda-
de (UPOV, 2012). Atualmente se encontram vigentes os dois tratados: Ata de 
1978 da UPOV (UPOV/1978) e a Ata 1991 da UPOV (UPOV/1991).

No entanto, houve possibilidade, até a promulgação da UPOV/1991, 
dos países membros do Acordo permanecerem no âmbito da UPOV/1978 ou 
optarem pela UPOV/1991. A UPOV/1978 traz proteções mais brandas para 
novas culti vares e a proibição da dupla proteção para uma mesma espécie 
botânica (Arti go 2°, UPOV/1978), ou seja, uma proteção por patente e outra, 
concomitante, mediante um sistema sui generis, como é aplicada no Brasil, a 
proteção de culti var (lei n° 9.456/97). A Ata da UPOV/1991 traz proteções mais 
rígidas, no entanto, não restringe a dupla proteção (UPOV, 2012).

Diante do novo cenário, os países desenvolvidos buscaram, por meio 
da World Intellectual Property Organizati on (WIPO), negociar um tratamento 
mais rígido deste tema, tendo em vista que nas décadas de 1970 e 1980, o 
comércio internacional vinha sendo bastante afetado pela questão do des-
respeito à propriedade intelectual. Os produtores e exportadores de bens de 
maior conteúdo tecnológico desejavam garanti r que os altos custos que ti -
nham com pesquisa e desenvolvimento (P&D) fossem protegidos nos países 
importadores. (THORSTENSEN, 2001, p. 219)

Contudo, o fracasso das medidas unilaterais e do bilateralismo, pro-
tagonizadas pelos Estados Unidos e pela União Europeia e, a insati sfação ge-
rada nos países ricos pela incapacidade e lenti dão para conseguir a ampliação 
da proteção da propriedade intelectual no seio da WIPO (PIMENTEL, 1999, p. 
169), levaram à discussão e aprovação do Agreement on Trade-Related Aspec-
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ts of Intellectual Property Rights - TRIPS (BASSO, 2000, p. 159) 379, bem como 
a necessidade dos países desenvolvidos em vincular, defi niti vamente, o tema 
propriedade intelectual ao comércio internacional.

O Acordo teve origem na necessidade de se elaborar um conjunto de 
princípios, regras e disciplinas multi laterais sobre o comércio de bens contra-
feitos; na exigência premente de se fi xar objeti vos básicos de políti ca publica 
dos sistemas nacionais para a proteção da propriedade intelectual, inclusive 
dos objeti vos de desenvolvimento e tecnologia e, igualmente, nas necessida-
des especiais dos países de menor desenvolvimento relati vo no que se refere 
à implementação interna de leis e regulamentos com máxima fl exibilidade de 
forma a habilitá-los a criar uma base tecnológica sólida e viável (VIEIRA e BUAI-
NAIN, 2004).

No Brasil o TRIPS foi internalizado pelo Decreto Presidencial n. 
1.355/94, sendo que, embora houvesse a possibilidade dos países em de-
senvolvimento optarem pela entrada em vigor após um lapso de tempo di-
ferenciado, não faz qualquer ressalva neste senti do, obrigando-se à vigência 
imediata. Seu objeti vo geral é reduzir as distorções e obstáculos ao comércio 
internacional e assegurar que as medidas e procedimentos de repressão ao 
comércio ilícito não se tornassem, por sua vez, obstáculos ao comércio inter-
nacional legíti mo.

Trata-se de um acordo que esti pula uma proteção mínima da pro-
priedade intelectual em nível mundial, para corrigir a práti ca de infrações a 
esta tutela, elevando o nível de proteção em todos os Membros e garanti ndo 
esta proteção mediante procedimentos judiciais pré-determinados que sejam 
ágeis e efeti vos. (DEL NERO 2002, p. 47-50)

Para o presente trabalho, serão tratadas as normas relacionadas com 
a proteção de plantas, que estão dispostas na seção 5 do TRIPS, que trata 
especifi camente do direito de patentes. No arti go 27 estão elencadas quais 
matérias os Membros são obrigados a proteger mediante patentes. Segundo 
o item 1, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores 
tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inven-
ti vo e seja passível de aplicação industrial. Como exceções gerais, os membros 
podem considerar como não patenteáveis as invenções cuja exploração seja 
necessária evitar para proteger a ordem pública, a moralidade, a vida humana, 
vegetal e animal, ou para evitar prejuízos para o meio ambiente, conforme o 

379 O documento surgiu com o objeti vo reduzir tensões entre os Estados-Partes através de compromisso 
para solução de controvérsias sobre questões de propriedade intelectual relacionadas ao comércio, por 
meio de procedimentos multi laterais, descritos no Acordo TRIPS (art.64) e no Acordo Geral.
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item 2 do arti go 27 (TRIPS). Os Membros também podem considerar não pa-
tenteáveis plantas e animais, conforme o arti go 27, item 3, alínea b. Contudo, 
é obrigatória, conforme o arti go 27, item 3, aliena b, a proteção de espécies 
vegetais, podendo esta proteção se dar por patentes ou por um sistema di-
verso. É a parti r deste dispositi vo que surgem no Brasil, e em diversos outros 
países, a proteção de culti vares.

Com a internalização do TRIPS, em 1995, resultou na promulgação no 
Brasil, de um conjunto de leis que visavam estabelecer a proteção de prati ca-
mente todas as áreas da propriedade intelectual: Lei n°. 9.297 de 14 de maio 
de 1996 – (Lei de Propriedade Industrial – LPI), que se refere à propriedade 
industrial, nela incluindo-se as patentes de invenção, modelos de uti lidade, 
desenho industrial, marcas e indicações geográfi cas, além da repressão à con-
corrência desleal; Lei n°. 9.609 de 19 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a 
propriedade intelectual de programa de computador; Lei n°. 9.610 também de 
19 de fevereiro de 1998, que trata dos direitos autorais; Lei n°. 9.456 de 25 de 
abril de 1997 - (Lei de Proteção de Culti vares – LPC), que disciplina a proteção 
de culti vares.

2.2. Proteção de culti vares no Brasil

Uma das formas de proteção de plantas provenientes de melhora-
mentos genéti cos se dá mediante a proteção de culti vares, implementada no 
Brasil pela Lei n°. 9.456 de 25 de abril de 1997 e regulamentada pelo Decreto 
nº 2.366, de 5 de novembro de 1997. Esta norma visa proteger uma nova ob-
tenção vegetal, que seja disti nguível de outros culti vares e espécies vegetais 
por um conjunto mínimo de característi cas morfológicas, fi siológicas, bioquí-
micas ou moleculares, herdadas geneti camente. Estas característi cas, deno-
minadas descritores, devem se mostrar homogêneas e estáveis através das 
gerações sucessivas. (LOUREIRO, 1999, p. 39).

A proteção concedida pela Lei do Culti vares, como é conhecida a Lei 
no 9.456, engloba novas culti vares e culti vares essencialmente derivadas, e o 
depósito de pedidos de Proteção de Culti vares se dá junto ao Serviço Nacional 
de Proteção de Culti vares – SNPC, órgão vinculado ao Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento - MAPA (SNPC, 2012). Esta proteção não deve 
ser confundida com o Registro Nacional de Culti vares (RNC), também sob a tu-
tela do MAPA. Este registro é necessário para que mudas e sementes possam 
ser multi plicadas e comercializadas no país, independentemente do direito de 
exclusividade, conforme dispõe a Lei n° 10.711 de 05 de agosto de 2003 (Lei 
de Sementes).
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Portanto, no ordenamento brasileiro, a concessão de direitos exclusi-
vos sobre culti vares está subordinada ao atendimento dos seguintes requisi-
tos: disti nguibilidade, homogeneidade e estabilidade da culti var protegida. A 
disti nguibilidade refere-se a culti var que seja disti nta de outras cujos descri-
tores sejam conhecidos. A homogeneidade refere-se à manutenção das ca-
racterísti cas em cada ciclo reproduti vo. A estabilidade trata da repeti ção das 
mesmas característi cas ao longo das gerações. Estes requisitos são compro-
vados, perante a autoridade competente, por meio dos testes de DHE (Disti n-
guibilidade, Homogeneidade e Estabilidade), realizados pelo próprio obtentor, 
o qual deverá encaminhar o relatório ao órgão competente e preencherá o 
formulário dos descritores mínimos da espécie, conforme resultados obti dos, 
para comprovar os requisitos supramencionados. Depois de encaminhados, 
os testes são analisados e seus dados comparados com os descritores das cul-
ti vares já protegidas no Brasil, a fi m de estabelecer a disti nguibilidade da can-
didata em face das culti vares protegidas ou de outras que já se encontram em 
domínio público. (MAPA/UFV, 2011)

Ressalta-se que há um quarto requisito, denominado de novidade, 
para a concessão do direito. Todavia “o quesito novidade não tem relação 
alguma com a ati vidade inventi va, como faz crer à primeira vista. Sob a óti ca 
da LPC, o atributo de novidade diz respeito ao tempo de comercialização” 
(MAPA/UFV, 2011). No caso, é considerado como nova a culti var que não te-
nha sido oferecido à venda no Brasil há mais de doze meses em relação à 
data do pedido de proteção. Ainda, que não tenha sido oferecida à venda em 
outros países, com o consenti mento do obtentor, há mais de seis anos para 
espécies de árvores e videiras, há mais de quatro anos para as demais espé-
cies (LPC, art. 3°, V).

Para ser protegida uma culti var deve possuir, adicionalmente, deno-
minação diferente de outras pré-existentes para a mesma espécie ou espécies 
assemelhadas, inclusive em âmbito internacional (Arti go 15, inciso II, da Lei nº 
9.456/97; arti go 7º, §1º, alínea “b”, do Decreto nº 2366/97; e arti go 13, 1, do 
Decreto nº 3.109/99).

Esta proteção tem a duração de 15 anos como regra, sendo 18 anos 
para videiras, árvores frutí feras, árvores fl orestais e árvores ornamentais, pra-
zo este que é considerado a parti r da data da concessão do Certi fi cado Provi-
sório de Proteção. (LPC, art. 11).

Segundo o arti go 9° da Lei 9.456/97, ao ti tular da proteção da culti var 
é garanti do o direito à reprodução comercial, podendo este usar, gozar, dispor 
e reaver a culti var de quem quer que, sem a sua autorização, ofereça à ven-
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da o material de propagação da culti var, com fi ns comerciais. Trata-se de um 
direito positi vo, combinado com o direito negati vo de excluir terceiros. Con-
tudo, esta propriedade é limitada, conforme arti go 10 da Lei n° 9.456/1997, 
sendo que não fere o direito de propriedade sobre a culti var protegida aquele 
que: 1) reserva e planta sementes para uso próprio, em seu estabelecimento; 
2) usa ou vende como alimento ou matéria-prima o produto obti do do seu 
planti o, exceto para fi ns reproduti vos; 3) uti liza a culti var como fonte de va-
riação no melhoramento genéti co ou na pesquisa cientí fi ca e 4) aquele que, 
sendo pequeno produtor rural, multi plica sementes para doação ou troca ex-
clusivamente com outros pequenos produtores rurais, parti cipantes de algum 
programa governamental voltado para este fi m. Além destas limitações, há a 
possibilidade da decretação da licença compulsória e declaração de uso públi-
co restrito, conforme o arti go 28 e seguintes da Lei de Proteção de Culti vares 
– LPC.

Deve ser ressaltado que esta proteção, no Brasil, não abrange a plan-
ta como um todo, mas apenas o material de reprodução ou multi plicação ve-
getati va. Além disso, somente são passíveis de proteção as espécies que te-
nham todos os seus descritores já estabelecidos e sua proteção já autorizada 
pelo SNPC. Até o presente momento, há 1.265 culti vares protegidas no Brasil, 
e quase dois mil pedidos de proteção já analisados ou em análise pelo SNPC 
(SNPC, 2014)380. Em 2006, havia 69 espécies descritas e com autorização para 
requerer sua proteção no Brasil (BRUCH, 2006), sendo que hoje este número 
quase dobrou, encontrando-se em 144 espécies (SNPC, 2014).

2.3. Proteção de novas culti vares de arroz no Brasil

A cadeia produti va do arroz apresenta uma considerável importância 
na alimentação humana, tanto no Brasil como no contexto mundial. O arroz 
“é um dos alimentos com melhor balanceamento nutricional, fornecendo 20% 
da energia e 15% da proteína per capita necessária ao ser humano, e sendo 
uma cultura extremamente versáti l, que se adapta a diferentes condições de 
solo e clima, é considerado a espécie que apresenta maior potencial para o 
combate a fome no mundo” (EMBRAPA, 2012).

De acordo com dados da EMBRAPA, “cerca de 150 milhões de hec-
tares de arroz são culti vados anualmente no mundo, produzindo 590 milhões 
de toneladas” (EMBRAPA, 2012). O arroz ocupa a terceira posição mundial em 

380 Disponível em: htt p://www.agricultura.gov.br/vegetal/registros-autorizacoes/protecao-culti vares/
culti vares-protegidas. Acesso em: 27 abr 2014.
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produção e área de culti vo, sendo a Ásia a sua maior produtora e consumidora 
(AZAMBUJA et al, 2012). Todavia, a produção mundial de arroz não tem acom-
panhado o crescimento do consumo: “nos últi mos seis anos a produção mun-
dial aumentou cerca de 1,09% ao ano, enquanto a população cresceu 1,32% e 
o consumo 1,27%” (EMBRAPA, 2012). Em razão disso, verifi ca-se a necessida-
de de propiciar um aumento quanti tati vo e qualitati vo da produção orozícola, 
preferencialmente sem o aumento de área culti vada.

No Brasil, são uti lizados três sistemas de produção, o de sequeiro – 
também chamado de “arroz de terras altas” – e o culti vo irrigado e o “arroz 
de várzea. O arroz sequeiro, mais tradicional, está presente no Centro-Oeste e 
pré Amazônia maranhense, é mais característi co de solos ácidos, exige pouca 
adição de insumos, mas resulta em baixa produti vidade dos fatores. A parti r 
da década de 80 cresceu, nestas mesmas regiões, o culti vo de arroz irrigado 
(EMBRAPA, 2012), mais exigente em insumos, mas com produti vidade bem 
superior à alcançada pelo de sequeiro: segundo AZAMBUJA et al, 2012 a pro-
duti vidade média brasileira alcançada por este sistema de culti vo é de cerca 
de 1.847 kg/ha”.

Posteriormente, implementou-se, notadamente na região sul do Bra-
sil, o sistema de planti o de arroz irrigado – ou “arroz de várzea” –, que é ca-
racterizado pelo controle de irrigação do solo, geralmente argiloso, no qual “a 
cultura é realizada em várzeas sistemati zadas, com semeadura feita em solo 
seco e a água aplicada na forma de banhos, até o início do perfi lhamento, 
quando entra defi niti vamente nas quadras” (NITZKE e BIEDRZICK, 2012). O cul-
ti vo do arroz irrigado, na sua grande maioria, adota os sistemas: Planti o Direto, 
Culti vo Mínimo e Planti o Pré-Germinado. Essa forma de culti vo é responsável 
por 65% da produção de arroz do Brasil, sendo que a Região Sul – líder na pro-
dução de arroz irrigado do País –, corresponde a 60% desse total. (EMBRAPA, 
2012).

Embora a situação econômica da rizicultura possua um histórico de 
difi culdades – com quebras de safras devido a fatores climáti cos, bem como 
o baixo preço pago pelo produto, é notório o importante papel do Brasil no 
cenário da produção mundial do arroz: o país destaca-se como o maior produ-
tor fora do conti nente asiáti co, representado em 2011, 2% do total mundial. 
(IRGA, 2012)

Considerando todos os aspectos abordados, objeti va-se neste traba-
lho verifi car se a edição da Lei de Proteção de Culti vares infl uenciou de alguma 
forma no culti vo de arroz no Brasil. Para tanto, é trazido ao presente arti go 
um conjunto de dados técnicos, que objeti vam demonstrar a subsunção da 
hipótese aventada.
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Em abril de 2014 o MAPA registra 1.920 culti vares protegidas e mais 
de dois mil pedidos de proteção já analisados ou em análise pelo Serviço Na-
cional de Proteção de Culti vares (SNPC). Destas, são 67 culti vares de arroz 
protegidas381 e 227 culti vares de arroz registrados no Registro Nacional de Cul-
ti vares (RNC)382. Apenas sobre as primeiras recaem os direitos da propriedade 
intelectual, e o registro de culti vares objeti va autorizar a sua comercialização 
(SNPC, 2012). Esta disti nção é necessária para que não se confunda registro de 
culti vares com proteção de culti vares.

As característi cas que disti nguem o SNPC e o RNC podem ser elenca-
das em quatro pontos.

Objeti vo: a proteção de culti vares tem como fi nalidade garanti r os 
direitos de propriedade intelectual para o obtentor e o melhorista, enquanto 
o registro de culti vares habilita estas a serem produzidas e comercializadas no 
Brasil. Pode-se ter a proteção de uma culti var sem que sua comercialização 
necessariamente seja permiti da, bem como se pode ter culti vares registradas 
que são produzidas e comercializadas sem pagamento de royalti es, posto que 
seus ti tulares não pediram o proteção ou esta já caiu em domínio público.

Fundamento legal: A proteção de culti vares se fundamenta na Lei n° 
9.456/97, também conhecida como Lei de Proteção de Culti vares, enquanto o 
registro tem base a Lei n° 10.711/2003, conhecida como Lei de Sementes, e o 
Decreto 5.153/2004, que a regulamenta.

 Instrumento técnico: Para a proteção de uma culti var é necessário 
elaborar e apresentar o DHE, que comprova a disti nguibilidade, homogenei-
dade e estabilidade da culti var perante outras. Para o registro é necessário 
apresentar o VCU, que visa estabelecer o valor de culti vo e uso da culti var a 
ser registrada.

Finalidade: A proteção de novas culti vares e culti vares essencialmen-
te derivadas tem como fi nalidade assegurar os direitos de exclusividade do 
seu ti tular referente ao uso destas, o qual poderá licenciar o uso comercial 
destas mediante o pagamento de royalti es, ceder a ti tularidade, bem como 
impedir que terceiros a uti lizem sem a sua autorização. A fi nalidade do regis-
tro de culti vares é bem diversa, posto que busca a consti tuição de um banco 
de informações agronômicas, fornecendo dados ao poder público referente à 
origem do material e ao seu responsável no Brasil.

381 Disponível em: htt p://extranet.agricultura.gov.br/php/snpc/culti varweb/culti vares_protegidas.php?-
txt_ordem=&postado=1&acao=pesquisar&&. Acesso em: 20abril2014.

382 Disponível em: htt p://extranet.agricultura.gov.br/php/snpc/culti varweb/culti vares_registradas.php?-
txt_ordem=&postado=1&acao=pesquisar&. Acesso em: 20abril2014.
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Mesmo levando em conta que a proteção no Brasil só foi possível a 
parti r de 1997, é grande a diferença entre culti vares registradas e culti vares 
protegidas no Brasil, o que provavelmente refl ete o estado ainda nascente 
deste segmento da indústria de sementes, cuja estratégia passa pela prote-
ção. Além disso, enquanto apenas se pode requerer a proteção de culti vares 
cujas espécies já tenham seus descritores aprovados e publicados pelo SNPC, 
todas as espécies vegetais podem ser registradas no RNC.

Vale, por fi m, ressaltar a existência de outro instrumento que se dife-
re dos anteriores, mas com os quais pode ser confundido. Trata-se do Zonea-
mento, que tem como objeti vo indicar quais as culti vares – sejam elas prote-
gidas ou não -, mais aptas para cada região, com a fi nalidade, dentre outros, 
de orientar os produtores e servir de subsídio para contratação e pagamento 
de seguro agrícola.

Com relação ao número de pedidos de proteção de novas culti vares 
depositadas e concedidas para a espécie arroz, pode-se verifi car uma ten-
dência de aumento destes desde a data da publicação da LPC, com picos em 
2007 e 2010, conforme Com relação ao número de pedidos de proteção de 
novas culti vares depositadas e concedidas para a espécie arroz, pode-se ve-
rifi car uma tendência de aumento destes desde a data da publicação da LPC, 
com picos em 2007 e 2010, conforme Com relação ao número de pedidos de 
proteção de novas culti vares depositadas e concedidas para a espécie arroz, 
pode-se verifi car uma tendência de aumento destes desde a data da publi-
cação da LPC, com picos em 2007 e 2010, conforme Com relação ao número 
de pedidos de proteção de novas culti vares depositadas e concedidas para a 
espécie arroz, pode-se verifi car uma tendência de aumento destes desde a 
data da publicação da LPC, com picos em 2007 e 2010, conforme Gráfi co 1.... 

Gráfi co 1: Número de pedidos de proteção de novas culti vares de arroz 
concedidos desde a publicação da LPC, considerando-se o número de conces-
sões por ano, dentre 1998 e 2014.
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Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do SNPC (2014)
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Com relação ao número de pedidos de registro de culti vares para a 
espécie arroz, pode-se verifi car que houve no início um grande número de 
depósitos, no total de 127 em 1998. Após, houve uma normalização, com ten-
dência de aumento um pouco mais acentuada inclusive que para os pedidos 
de proteção, conforme pode ser verifi cado no Gráfi co 2.

Gráfi co 2: Número de registro de culti vares de arroz realizados entre 
1999 e 2014.
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Neste escopo, apresenta-se o Gráfi co 3, consistente em um compa-
rati vo entre o número de culti vares registradas e concedidas para a espécie 
arroz, entre os anos de 1999 e 2013, objeti vando demonstrar que ainda há 
uma diferenciação numérica entre as culti vares protegidas – com fi nalidade 
de proteção dos direitos dos ti tulares, e as culti vares registradas – com a fi -
nalidade de permiti r o uso comercial da culti var. Ressalta-se que nem todas 
as novas culti vares protegidas necessariamente são desti nadas à produção 
comercial e, portanto, não são obrigatoriamente registradas. Por outro lado, 
muitas culti vares são registradas para fi ns comercias mesmo após terem per-
dido o direito ao uso exclusivo, seja por não preencherem os critérios neces-
sários para proteção, notadamente por serem importadas de outros países e 
neste parti cular já terem excedido o período de novidade, seja por já se en-
contrarem em domínio público no Brasil, mas haver um interesse no seu uso 
comercial. Ressalta-se que foram excluídos os anos de 1998 e 2014, por que 
o primeiro, em face do grande número de registros, tornaria inadequada a 
análise, e o segundo por que este ainda inicializa-se o tempo para a concessão 
de um certi fi cado de proteção difere com relação ao registro, o que tornaria 
a amostra não comparável.

Gráfi co 3: Comparação entre o número de culti vares concedidas e o 
número de culti vares registradas para a espécie arroz, realizados entre 1999 
e 2014.
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Com relação aos ti tulares, destacam-se as insti tuições públicas de 
pesquisa, tais como EMBRAPA, IRGA e EPAGRI, embora já seja considerável a 
presença do setor privado, como pode ser observado nos Gráfi co 4 e Gráfi co 5.

Gráfi co 4: Número de pedidos de proteção de novas culti vares de arroz 
concedidos por ti tular.
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Gráfi co 5: Comparação entre culti vares protegidas e registradas por 
ti tular que possua ao menos uma culti var protegida.
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Verifi ca-se (Gráfi co 5) que alguns ti tulares de culti vares protegidas 
não possuem culti vares registradas, como é o caso do CIRAD e da China Na-
ti onal Hybrid Rice Research, duas insti tuições de pesquisa não brasileiras que 
certamente têm maior interesse em proteger os seus direitos de propriedade 
industrial. Outra constatação é de que as insti tuições públicas têm muito mais 
culti vares registradas que as empresas parti culares. Além disso, é notória a 
predominância da EMBRAPA, especialmente quando consideradas o número 
de culti vares registradas.

Com relação às tecnologias desenvolvidas para as novas culti vares, 
verifi ca-se que há um foco muito grande no aumento da produti vidade por 
área culti vada. E, conforme os dados apresentados acima, verifi ca-se que, 
após a publicação da LPC, a produti vidade – coincidentemente ou não – au-
mentou consideravelmente, conforme pode ser verifi cado no Gráfi co 6, fruto 
de estudo da área técnica. 

Gráfi co 6: Média dos rendimentos de grãos de arroz (kg/ha) de 1983 
a 2011, referente a culti vares do IRGA e da EMBRAPA, considerando-se como 
marco divisório a publicação da PLC.
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Fonte: MOURA NETO et al, 2012.
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Estes dados demonstram claramente que a tendência de crescimen-
to da produti vidade do arroz, anterior à promulgação da Lei dos Culti vares, 
acentuou-se, principalmente a parti r de 1999, e que em poucos anos a pro-
duti vidade passou de pouco mais de 5 mil quilos para quase 10 mil quilos por 
hectare. Segundo Walter (2010), seu estudo comprova que houve aumento 
no aumento do rendimento da cultura nas ulti mas safras, conforme pode ser 
verifi cado no Gráfi co 7, que parece acentuar a tendência de crescimento an-
terior. 

Gráfi co 7: Série histórica de rendimento de grãos e da produção de 
arroz irrigado no estado do Rio Grande do Sul, RS, nas safras de 1921/22 a 
2007/08, registrada pelo IRGA.

 

Fonte: WALTER, 2010.

Nenhum destes estudos identi fi ca, com precisão, os determinantes 
desta elevação da produti vidade. No entanto, é possível sustentar a hipóte-
se de que este crescimento está sim associado à melhoria de qualidade das 
sementes, fruto dos investi mentos realizados em pesquisas e da dinamização 
do próprio mercado de semente a parti r da mudança insti tucional associada 
à promulgação da Lei de Proteção dos Culti vares. Nota-se, inclusive, a parti ci-
pação crescente, embora ainda minoritária, de empresas privadas no registro 
e proteção de culti vares, que até pouco tempo era de domínio exclusivo de 
enti dades públicas383.

383 Neste senti do vide, por exemplo, Vieira e Buainain (2011), Fageria (2003), Camargo (2008), Freitas 
(2001), dentre outros.
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DA EXPECTATIVA DE DIREITOS DA MONSANTO 
NO BRASIL SOBRE OS PEDIDOS DE PATENTES DA 

“TECNOLOGIA” INTACTA RR2 PRO: ONDE ESTÁ 
DE FATO A INOVAÇÃO?

Charlene de Ávila384

INTRODUÇÃO: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE AS TECNOLO-
GIAS DA SOJA RR1 E RR2

O setor de alimentos é o mais concentrado e cartelizado da econo-
mia mundial, mais até do que o petróleo. Há 10 grupos multi nacio-
nais que controlam 85% dos alimentos comercializados no mundo. 
Isso signifi ca que eles têm controle do transporte, dos silos, dos 
depósitos. Têm também a defi nição do preço, porque dominam o 
mercado. Esses dez tem um poder sobre a Humanidade que nin-
guém no passado teve. Nenhum rei, imperador ou Papa. E escapam 
a todo controle social. Eles decidem a cada dia, com a defi nição de 
preços, “quem vai comer e viver e, quem vai ter fome e morrer”. Os 
Estados não podem fazer nada, as Nações Unidas e organizações 
interestatais são impotentes. É um problema estrutural do neoli-
beralismo. O neoliberalismo puxa a liberalização total de todos os 
circuitos de mercados, capitais, serviços, patentes, a privati zação 
de todos os setores públicos, o desmantelamento do poder nor-
mati vo do Estado. As multi nacionais têm nas mãos um enorme po-
der políti co e fi nanceiro e escapam a todo controle social. Do outro 
lado, há uma maioria que sofre fome, epidemias, ausência de direi-
tos fundamentais. (...) É preciso ajudar massivamente a agricultura 
familiar, que é muito mais produti va que a multi nacional. Ela é mais 
vantajosa, porque não cria desemprego, uti liza conhecimentos tra-
dicionais, há mais proteção da biodiversidade do solo porque uti liza 
menos pesti cida. Todas as pesquisas, não somente no Brasil, apon-
tam que a agricultura familiar é a solução para a fome385.

384 Advogada. Mestre em Direito Empresarial. Consultora Jurídica em matéria de propriedade intelectual 
e agricultura do escritório Denis Borges Barbosa – Rio de Janeiro. Contato: charlene@nbb.com.br.

385 ZIEGLER, Jean. Destruição em massa: geopolíti ca da fome.
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Diz um estudo elaborado em 2014 pela Internati onal Service for the 
acquisiti on of agri-biotech applicati ons – ISAAA386 que os cinco países em de-
senvolvimento líderes no planti o de transgênicos nos três conti nentes do sul 
são a China e a Índia na Ásia, Brasil e Argenti na na América Lati na e África do 
Sul no conti nente africano. Coleti vamente, os países plantaram 82,7 milhões 
de hectares (47% do global) e juntos representam 41% da população global 
de 7 bilhões, podendo chegar a 10,1 bilhões até a virada do século em 2100.

Dos vinte e sete países que plantaram transgênicos em 2013, deze-
nove foram países em desenvolvimento e oito países industrializados. Cada 
um dos dez países líderes, dos quais oito foram países em desenvolvimento, 
semearam mais do que um milhão de hectares. Mais da metade da população 
mundial, 60% ou quatro bilhões de pessoas, vivem nos 27 países que culti vam 
lavouras geneti camente modifi cadas387.

Fonte: Clive, James, 2014.

386 CLIVE, James. Relatório executi vo. Status Global das Culti vares Transgênicas Comercializadas, 2014. 
Vide: htt p://cib.org.br/wp-content/uploads/2015/01/ISAAA_Executi veSummaryBriefs49_port.pdf 

387 CLIVE, James, op. cit., 2014.
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Note-se, conforme demonstra gráfi co abaixo, os cinco países em de-
senvolvimento líderes no planti o de transgênicos nos três conti nentes do sul 
são a China e a Índia na Ásia, Brasil e Argenti na na América Lati na e África do 
Sul no conti nente africano388.

1. Fonte: CLIVE, James, 2014.
O Brasil ocupa o segundo lugar, sendo que os Estados Unidos conti -

nua liderando em áreas culti vadas com transgênicos no mundo. O Brasil, com 
42,2 milhões de hectares (acima dos 36,6 milhões registrados em 2012) está 
emergindo como um forte líder global de variedades transgênicas.

Pelo quinto ano consecuti vo, o Brasil foi o propulsor de crescimen-
to mundialmente em 2013, aumentando sua área culti vada com transgêni-
cos – um aumento recorde de 3,7 milhões de hectares, o que corresponde 
ano-após-ano, um aumento de 10%. O Brasil plantou 23% (acima dos 21% 
registrados em 2012) da área culti vada mundial de 175 milhões de hectares e 
tem consolidado sua posição e diminuindo a lacuna com os EUA389.

Estados Unidos, Brasil, Argenti na e Paraguai são responsáveis por 
mais de 80% das exportações mundiais de soja em grão:

388 CLIVE, James, idem., 2014.

389 CLIVE, James. ibidem, 2014.
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PRINCIPAIS PAÍSES EXPORTADORES DE SOJA

Fonte: United States Department of Agriculture – USDA

PRINCIPAIS PAÍSES IMPORTADORES DE SOJA

Fonte: United States Department of Agriculture – USDA

A China é o maior importador de soja e juntamente com a Europa 
consome cerca de 80% da soja que é exportada no mundo.

No entanto, o Brasil um dos maiores produtores de insumos (algodão, 
madeira, celulose e biocombustí vel) é também o maior consumidor mundial 
de agrotóxicos. Na safra agrícola de 2012 foram pulverizados, nos seus 95 
milhões de hectares de lavouras, cerca de 1,05 bilhões de litros de herbicidas, 
inseti cidas e fungicidas, principalmente nos culti vos de soja, milho, cana-de-
-açúcar, algodão, cítricos, café e hortaliças390.

390 PIGNATI, W.; OLIVEIRA, N. P.; SILVA. A.C. Vigilância aos agrotóxicos: quanti fi cação do uso e previsão 
de impactos na saúde-trabalho-ambiente para os municípios brasileiros. Ciência e saúde coleti va, Rio de 
Janeiro, v. 19, n. 12, dezembro de 2014.
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Entre 2013/14, o Brasil plantou comercialmente a primeira soja que 
combina a resistência à lagarta Helicoverpa armigera e tolerância a herbicida 
em 2.2 milhões de hectares391, tecnologia denominada Intacta RR2 PRO.

Desenvolvida pela multi nacional Monsanto, a Intacta RR2 PRO é uma 
tecnologia produzida especialmente para o mercado brasileiro. Segundo a 
própria Monsanto, a tecnologia RR2 possui algumas vantagens em relação à 
tecnologia RR1, entre elas ressalta-se.

• maior produti vidade (devido às tecnologias avançadas no mapea-
mento, seleção e inserção de genes em regiões do DNA com poten-
cial aumento de produti vidade na lavoura);

• proteção contra as principais lagartas que atacam a cultura de soja 
e;

• tolerância ao glifosato proporcionado pela tecnologia RR1, já pre-
sente na soja transgênica de primeira geração.

Fonte: Monsanto, 2014

391 JAMES, Clive, ibidem., 2014.
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Segundo a multi nacional existe um aumento da produti vidade entre 
as duas gerações de soja transgênica – RR1 e RR2:

Fonte: Monsanto, 2014

Entretanto, para os agricultores, especialmente os gaúchos “é uma 
variedade cara e pouco testada para justi fi car tamanha euforia392”. A empresa 
detentora da tecnologia pretende cobrar um valor seis vezes maior em royal-
ti es, entre R$ 115,00 a R$ 127,00 por hectare ou 7,5% na moega (cláusula 
muito criti cada, pois signifi ca que o produtor que alcança melhor rendimento 
paga mais caro) sendo que até o presente momento o custo da primeira varie-
dade de soja transgênica – RR1 é de R$ 18,00 a R$ 24,00 ou 2% (muito embora 
tecnologia em domínio público), conforme demonstra gráfi co abaixo:

PERCENTUAL DO CUSTO DA SEMENTE NO CUSTO MÉDIO DE CUL-
TIVO POR HECTARE – SAFRA – 2013/2014

ESPÉCIES 
PRINCI-
PAIS

CUSTO MÉ-
DIO CULTI-
VO P/HA ($)

CUSTO MÉ-
DIO SEMEN-
TE 
P/HA ($)

% SEMEN-
TE NO 
CUSTO P/
HA.

SACA 60 
KG GRÃOS 
($)

RELAÇÃO: 
SACAS 
SEMENTES/
GRÃOS

Soja RR1 + 
royalti es

R$ 1.800,00
R$ 240,00 + 

20,00 = 
R$ 260,00

14% R$ 60,00 4

Soja RR2 + 
royalti es

R$ 1.800,00
R$ 240,00 + 

115,00 = 
R$ 355,00

20% R$ 60,00 6

Fonte: Agrolink, 2014

392 Jornal Zero Hora de 03 de agosto de 2012.
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VANTAGENS E DESVANTAGENS DA TECNOLOGIA INTACTA RR2 
PRO:393394

VANTAGENS DESVANTAGENS
Se o aumento da produti vidade vir a ser comprova-
do, se espera os seguintes benefí cios393:

• Maior produti vidade da cultura da soja no Bra-
sil: nas últi mas três décadas,a produti vidade da soja 
veio crescendo, diminuindo a diferença entre os 
países com índices maiores que os brasileiros. Con-
tudo é preciso conti nuar nessa trajetória. Com isso, 
tal tecnologia é uma aliada no aumento da produ-
ção de grãos;

• Redução no uso de inseti cidas: a resistência às 
lagartas, presente na soja Intacta, diminui o núme-
ro de pulverizações e a quanti dade de inseti cidas 
requerida no processo produti vo;

• Aumento do valor bruto da produção: o au-
mento de 5,84 sacos por hectare representaria um 
acréscimo de R$ 292,00 a mais por hectare;

• Efeitos positi vos sobre as condições socioeco-
nômicas da população: os municípios brasileiros 
que produzem soja possuem níveis elevados de 
IDH, o que permite inferir, mesmo longe de ser con-
clusivo, que uma maior produção tende a levar a 
uma melhor condição de vida;

• Incremento na balança comercial do país: o 
aumento no volume produzido no Brasil permiti rá 
ganhos signifi cati vos no saldo comercial brasileiro 
do agronegócio. Isoladamente “o complexo soja” já 
é hoje o maior saldo agrícola do país;

• Menor impacto ambiental na cultura da soja 
pela redução na uti lização de defensivos: a tecnolo-
gia é efi caz contra as principais lagartas que atacam 
a cultura da soja;

• O país perdeu seu momen-
to na história quando houve 
contaminações de safras e 
com isso a dependência das 
sementeiras internacionais au-
mentou.

• A soja Intacta não ganha 
em produti vidade, ela apenas 
reduz as perdas quando há 
ataques de insetos controlados 
pelas toxinas e tornando-os 
consumidores de mais agrotó-
xicos, perdendo-se a condição 
de ditar preços no mercado in-
ternacional.

• Uma das maiores críti cas 
dos produtores rurais é que 
foram realizados testes comer-
ciais com a nova tecnologia an-
tes da aprovação do mercado 
chinês (a aprovação do merca-
do chinês, principal comprador 
da soja brasileira, ocorreu ape-
nas em junho de 2013).

• Uma vez liberado o planti o, 
o contato com as outras varie-
dades de soja seria inevitável, 
visto que há uti lização de ma-
quinário, secagem e transpor-
te e com isso os grãos seriam 
misturados, podendo haver a 
recusa e até mesmo a devolu-
ção do produto.

393 MENDONÇA, J. R. Impactos da adoção da tecnologia Monsanto, 2013.
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VANTAGENS DESVANTAGENS
• Aumento da competi ti vidade do produtor bra-
sileiro de soja em relação aos produtores de outras 
regiões: o ataque de lagartas é muito mais severo 
no Brasil do que nos Estados Unidos. O ambiente 
tropical permite a proliferação de lagartas em ní-
veis muito mais elevados do que nas regiões tem-
peradas. Nesse contexto a tecnologia Intacta aca-
ba por servir muito mais ao Brasil do que aos EUA;

• Aumento na renda dos trabalhadores: a am-
pliação da produção de soja gera aumento da ren-
da na agricultura, nos setores dos quais a agricul-
tura compra insumos e no restante da economia 
por impactos induzidos por essa modifi cação na 
economia da soja;

• Aumento na geração de empregos: a amplia-
ção da produção gera empregos na agricultura, há 
elevação no número de trabalhadores contratados 
ou de serviços de terceiros;

• Aumento na arrecadação de tributos federais: 
o aumento da produção de soja eleva o PIB agro-
pecuário. Este por sua vez impacta positi vamente 
sobre PIB total. Por consequência do aumento na 
expansão da economia do país há elevação na ar-
recadação de tributos federais

• Empresas públicas como 
a CCGL Fundacep e a Embra-
pa foram criti cadas, pois ao 
invés de oferecer suporte aos 
produtores rurais aliaram-se 
à multi nacional, fazendo com 
que o monopólio sobre as se-
mentes viesse a crescer.

Fonte adaptada de Vargas, Gisele de Abreu395, 2013.

Assim vejamos:
A tecnologia de segunda geração denominada comercialmente In-

tacta RR2 PRO da ti tular Monsanto foi desenvolvida para controlar a lagarta 
Helicoverpa armigera396 que ataca plantações de soja397, praga até então ine-

395 VARGAS, Gisele de Abreu. A economia da soja: vantagens e desvantagens da transgenia no Brasil, 
2013

396 Segundo o MAPA a Helicoverpa armigera apresenta cinco característi cas importantes:
alto grau de polifagia, atacando várias espécies de interesse econômico, mas também hospedeiros selva-
gens; alta capacidade de dispersão dos indivíduos voadores (mariposas) alto potencial bióti co, ou seja, ele-
vada capacidade de reprodução e sobrevivência; potencial de desenvolvimento de resistência a inseti cidas; 
plasti cidade ecológica, ou seja, alta capacidade de adaptação a diferentes ambientes, climas e sistemas de 
culti vo.

397 A tecnologia da Monsanto controla as quatro principais lagartas da cultura, que são pragas primárias, 
lagarta de soja, das maças, da broca e a falsa medideira. Wilyssys Wolfgang. Transgênicos. Vide: canal cultu-
ra.com.br, 2014.



231

propriedade intelectualpropriedade intelectual

xistente no Brasil até a safra 2013/2014:

A indústria química, como geradora de todas estas tecnologias há 
prati camente 30 anos não lança um novo herbicida com um novo 
modo de ação. Em essência não diferem no “modo de ação” para 
combater a praga. Não há herbicidas novos “no modo de ação”. A 
situação hoje é pior do que antes da introdução da soja transgênica 
resistente ao glifosato, quando da eliminação das pragas era mais 
complexa398397.

Por vários anos a Monsanto mantém a práti ca comercial de cobrar 
royalti es aos agricultores pelo uso de sementes resistentes ao glifosato deno-
minada comercialmente de RR1 ou Round Ready de primeira geração.

Entretanto, se encontra expirado o prazo no Brasil das 14 patentes399 
relati vas à tecnologia RR1, as quais atribuíram a Monsanto o direito de ex-
plorar de forma exclusiva e de cobrar royalti es dos agricultores quando as 
uti lizassem em suas lavouras.

Todas essas patentes, exceto aquelas que foram alvos de pedido de 
desistência pela própria Monsanto, ou arquivadas pelo órgão administrati vo – 
INPI (Insti tuto Nacional de Propriedade Intelectual) caíram em domínio publi-
co, inclusive a ulti ma patente PI 1100008-2 (que equivale a patente americana 
5,633,435) relacionada à tecnologia em pauta.

O Superior Tribunal de Justi ça decidiu em julgamento que a patente 
da RR1 (patente PI 1100008-2) expirou em 2010. Seguindo precedente conso-
lidado pela Segunda Seção, a turma confi rmou que a patente expirou no dia 
31 de agosto de 2010, ou seja, 20 anos após a data do seu primeiro depósito 
no exterior.

Essa declaração é embasada em decisão pacifi cada quando do julga-
mento do Recurso Especial n° 731.101 – RJ (2005/0036985-3), reconhecendo 
a impossibilidade de extensão de prazo de vigência dessas patentes.

Assim, a parti r de 31/08/2010, data pelo qual expirou a ulti ma paten-
te vigente dessa tecnologia no Brasil, não existe qualquer direito exclusivo que 
alude a tecnologia Roundup Ready, de forma a possibilitar a multi nacional à 

398 AGROLINK. Culti vo da soja deixou de ser fácil, 2014. Vide: pratoslimpos.org.br

399 PI 8706530-4; PI 1100009-0; PI 9007159-0; PI1100007-4; PI 9007550-1; PI 9508620-0; PI 1100008-2; 
PI 1101069-0; PI 1101070-3; PI 1101047-9; PI 1101048-7; PI 1101049-5; PI 1101045-2 E PI 1101067-3.
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cobrança de royalti es de quaisquer terceiros.

Aliás, como bem explicitado um arti go de 2009 do New York Times 
onde a Monsanto – nos Estados Unidos – “tem a clara noção de que o fi m das 
patentes implica em domínio público e não pagamento de royalti es por seus 
produtos”400.

Enfrentando escrutí nio anti truste sobre suas práti cas no negócio de 
sementes biotecnológicas, a Monsanto declarou que não irá impedir que agri-
cultores, passem, a seu devido tempo, a uti lizar alternati vas de menor custo 
para sua soja geneti camente modifi cada.

Em cartas a empresas de sementes e grupos de agricultores, esta 
semana, a Monsanto disse que permiti ria que os agricultores conti -
nuassem a plantar a soja Roundap Ready RR1, que é imensamente 
popular, mesmo após a expiração da patente em 2014.

A carta rebateu uma impressão generalizada entre as empresas 
agrícolas de que a Monsanto pretendia forçar os agricultores e em-
presas de sementes de migrar para um produto sucessor chamado 
Roundap Ready Yield, que permanecerá sob patente e é mais caro.

A questão tem implicações potencialmente amplas para a indústria 
da agricultura porque a soja Roundap Ready será a primeira semen-
te biotecnológica a perder a proteção de patente desde a mutação 
de genes tornando-se um dos pilares da ciência agrícola na década 
de 1990.

Como os agricultores e empresas de sementes não terão que pagar 
mais royalti es para a Monsanto pelo gene depois de 2014, a soja 
Roundap Ready será equivalente à biotecnologia agrícola, de um 
medicamento genérico.

Com a evolução da biotecnologia e melhoramento molecular assis-
ti do, aliado ao fato de que a maioria das patentes relacionadas à proteção 
da Propriedade Industrial da tecnologia da soja RR1 tornou-se res commnis 
omnium, restou a Monsanto promover o desenvolvimento de uma tecnolo-
gia de segunda geração de soja que fosse tolerante ao glifosato. Tais fatos 
deram origem a novos produtos, tais como a soja Roundup Ready do ti po 
RReady2Yield™ ou MON 89788 denominada comercialmente no Brasil de soja 
Intacta RR2 PRO.

Entretanto, considerando que essa tecnologia de segunda geração 
esta reivindicada em vários documentos, até o momento em que se escreve o 
presente arti go a única patente concedida no Brasil (02/10/2012), trata-se da 

400 BARBOSA, Denis Borges. PARECER: Caso Sindicato Rural de Passo Fundo, FETAG e outros versus Mon-
santo do Brasil Ltda., Monsanto Technology LLC em sede de embargos infringentes, 2015.
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PI 0016460-7, mas, não alcança a soja INTACTA RR2 PRO, apenas o “evento” 
MON89788.

Dessa premissa, a multi nacional, ti tular da tecnologia possui a expec-
tati va ao direito patentário relacionado aos outros pedidos de patentes em 
andamento no INPI, entretanto, a Monsanto já comercializa a dita tecnologia 
no Brasil desde 2012.

Considerando que a “nova” tecnologia encontra-se reivindicada pela 
ti tular em diversos documentos de patentes a fi m de abarcar processos e pro-
dutos da tecnologia anterior - Roundap Ready-RR1, (em domínio público) e, 
devido às especifi cidades da lei brasileira de propriedade intelectual no que 
concerne a aparente anti nomia entre patentes e culti vares, os problemas que 
serão analisados no presente estudo são:

• Qual o alcance das reivindicações dos pedidos de proteção à exclu-
siva patentária para a tecnologia Intacta RR2 PRO;

• Quais os atores que podem ser ati ngidos pelo alcance da proteção 
de cada patente reivindicada e/ou concedida da tecnologia RR2;

• Quais as semelhanças entre as tecnologias Roundap Ready - RR1 de 
primeira geração e a de segunda geração – Intacta RR2 PRO;

• Quais as especifi cidades das leis brasileiras de propriedade intelec-
tual clássica e a sui generis que poderão impedir o deferimento do 
registro de patentes da tecnologia Intacta RR2 PRO;

• Se deferido os pedidos de patentes para essa nova tecnologia inci-
diria o INPI em “erro administrati vo” por afrontar o equilíbrio res-
guardado consti tucionalmente para cada espécie de criação.

• O depósito do pedido de patente gera o direito de exclusividade 
econômica da tecnologia em que se reivindica a proteção?

2. Análises sobre a liberação comercial pela CTNbio da 
tecnologia RR2 - Intacta PRO

Atualmente no Brasil estão autorizados pela CTNbio diversos “even-
tos” transgênicos. O termo “evento” refere-se a cada fenômeno individual de 
recombinação de DNA, que ocorre em uma célula vegetal, a qual foi então 
uti lizada para gerar plantas transgênicas inteiras. Assim, cada célula que incor-
pora com sucesso o gene de interesse é um “evento” único401.

401 Os genes marcadores são usados para identi fi car as células transformadas, e cada planta transgênica 
resultante é o resultado de um evento. A linhagem transgênica derivada de cada evento é identi fi cada por 
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SOJA TRANSGÊNICA APROVADA NO BRASIL

Fonte: MB Agro, 2013.

As primeiras liberações no Brasil na seara comercial de plantas trans-
gênicas foram para a soja de primeira geração RR1 e para o algodão Bollgard, 
resistente a insetos.

Ressalte-se que mesmo antes de possuir parecer técnico favorável da 
Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNbio para comercializar a 
soja RR1 já havia culti vares registradas pela Monsanto no Brasil.

Com relação à tecnologia Intacta RR2 PRO a sua liberação aconteceu 
de modo assincrônica entre os principais países importadores e exportadores:

PAÍS SOJA INTACTA RR2 PRO
Brasil 19/08/2010

Canadá 21/03/2011

Japão 07/09/2011

União Europeia 28/06/2012

Coréia 23/07/2012

Argenti na 10/08//2012

Uruguai 19/09/2012

Taiwan 24/09/2012

Paraguai 11/02/2013

China 10/06/2013

Fonte adaptada: Coodetec, 2014.

uma sigla (por exemplo, 40-3-2 e MON 89788).
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Diz trecho do parecer da CTNbio para a liberação comercial de soja 
resistente a insetos e tolerante a herbicidas – conhecida comercialmente no 
Brasil como Intacta RR2 PRO:402:

(...) A CTNbio, após apreciação do pedido de parecer para liberação 
comercial de soja resistente a insetos e tolerante a herbicida, con-
tendo os eventos geneti camente modifi cados MON 87701 e MON 
89788, concluiu pelo deferimento, nos termos deste parecer téc-
nico (...)

(...) A soja MON 87701 x MON 89788 apresenta característi cas das 
sojas parentais, ou seja, é resistente a insetos (expressão da prote-
ína Cry1Ac) e apresenta tolerância ao glifosato (expressão da pro-
teína CP4 EPSPS). Por esse moti vo, não se espera que a soja MON 
87701 x MON 89788 promova efeitos adversos na cadeia alimen-
tar humana e animal após a sua ingestão, com base na seguran-
ça alimentar obti da das sojas parentais e das proteínas expressas. 
Estas proteínas, Cry1Ac e CP4 EPSPS, são produzidas em diversas 
culturas resistentes a insetos e/ou tolerantes ao glifosato que já são 
comercializadas há mais de 13 anos, sem qualquer relato de rea-
ções alérgicas ou toxidade. O organismo doador do gene cry1Ac, 
Bacillus thuringiensis, tem sido empregado comercialmente há mui-
tos anos em formulações derivadas de bactérias devido a ati vidade 
inseti cida. A segurança de proteínas derivadas de Bt está testada 
por décadas de experimentos onde estas proteínas demonstram a 
ausência de toxidez ao homem e aos animais vertebrados e a au-
sência de efeitos adversos a organismos não alvos e ao ambiente. 
Além disso, formulações comerciais de B. Thuringiensis conten-
do essas proteínas tem sido uti lizada no Brasil e em outros países 
para controle de algumas pragas agrícolas há mais de 40 anos. 
As proteínas Cry também possuem ação bastante específi ca e atu-
am por ingestão em algumas espécies de ordem lepidóptera. (...) O 
organismo doador do gene cp4 epsps, Agrobacterium SP., cepa 
CP4, é uma bactéria comum de solo e que teve este gene muta-
do naturalmente. Essa mutação fez com que este gene codifi casse 
para a produção da enzima CP4 EPSPS tolerante ao glifosato. Esta 
enzima é estrutural e funcionalmente semelhante às enzimas EPSPS 
endógenas de plantas e microrganismos. As EPSPS são ubíquas na 
natureza, não possuem toxidade conhecida e não conferem vanta-
gem seleti va aos organismos que as produzem. (...).

402 Parecer técnico n. 2542/2010. Processo n. 01200.001864/2009-00. Requerente: Monsanto do Brasil 
Ltda. Liberação comercial de OGM – Deferido.
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Pois bem:

A Lei 11.105, que dispõe sobre a Políti ca Nacional de Biossegurança, 
criou a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), o Conselho Na-
cional de Biossegurança (CNBS), presidido pela Casa Civil da Presidência da 
República, reti rando defi niti vamente o Insti tuto Brasileiro do Meio Ambiente 
(IBAMA), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), pelo Ministério 
da Saúde e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) do 
processo de análise de liberação dos transgênicos.

É importante ressaltar que o Conselho Nacional de Biossegurança 
tem por principal função, rati fi car as decisões da CTNBio e avaliar os impactos 
socioeconômicos das liberações comerciais transgênicas.

 Entretanto, este Conselho reuniu-se somente uma vez nesses 11 
anos de transgênicos no Brasil, deixando a responsabilidade da liberação co-
mercial para a CTNBio, que sempre aprovou os estudos encaminhados e nun-
ca indeferiu qualquer pedido das empresas para a liberação comercial dos 
transgênicos403.

Essa declaração signifi ca que em muitos pareceres técnicos exarados 
pelo órgão administrati vo encontra-se sempre a afi rmação de que a ati vidade 
que envolve OGM “não é potencialmente causadora de signifi cati va degrada-
ção do meio ambiente ou de agravos à saúde humana e animal”, como “um 
copia e cola”.

Apesar de o Brasil culti var mais de 20 milhões de hectares de trans-
gênicos, entre soja, milho e algodão, o fato é que não existem até o mo-
mento informações conclusivas sobre a segurança dos mesmos. A literatu-
ra não relata evidências nem estudos conclusivos sobre os efeitos potenciais 
adversos, das novas proteínas e toxinas resultantes da modifi cação genéti ca e 
suas expressões, sobre a saúde humana, animal e ambiental. As preocupações 
se justi fi cam, especialmente, pela ausência de estudos de longo prazo404.

Note-se que os estudos até o presente momento são insufi cientes 
e muitas vezes não se sustentam sequer nos próprios dados, é o que afi rma 
alguns estudiosos405.

A maior parte dos documentos que são apresentados para a CTNbio 
são elaborados pelas empresas através de relatórios técnicos internos e não 

403 MENDES RAMOS, Paulo César. 10 anos de transgênicos no Brasil. Vide: htt p://www.asibamanacional.
org.br/wp-content/uploads/2013/09/10-anos-de-transg%C3%AAnicos-no-Brasil.pdf, 2013.

404 MENDES RAMOS, Paulo César, op. cit., 2013.

405 MENDES RAMOS, Paulo César, idem., 2013.
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divulgados ao público, fato gerador de dúvidas quanto aos resultados sati sfa-
tórios dos OGM’s no que concernem à segurança alimentar, nutricional, hu-
mana, animal e ao meio ambiente406.

Prati camente inexistem estudos de longo 
prazo e, mais grave ainda, os estudos de toxicologia 
e de nutrição animal são realizados com base em 
grãos sobre os quais não foram aplicados os agrotó-
xicos que deram razão de existi r àquelas sementes 
transgênicas. Em outras palavras, os testes nutri-
cionais realizados com a soja RR, com a soja RR2 e 
com todos os demais organismos geneti camente 
modifi cados, criados para sobreviver a banhos de 
glifosato, foram realizados na ausência do glifosato. 
Isso, que jamais ocorre em lavouras e que, portanto, 
não acontece com grãos desti nados ao consumo, é 
a regra nos laboratórios que realizam os testes de 
segurança alimentar e nutricional. Além disso, tais 
testes são de curto prazo, realizando apenas avalia-
ções de intoxicação aguda407.

Apenas a tí tulo de informações, o meio ambiente é amplamente afe-
tado pelo uso de agrotóxico. As terras carregadas pela água das chuvas levam 
para os rios, lagoas e barragens, os resíduos de agrotóxicos, comprometendo 
a fauna e a fl ora aquáti ca, além de prejudicar as águas com a fi nalidade de 
abastecimento408.

Quando uti lizados inadequadamente, em excesso ou próximos da 
época de colheita, os agrotóxicos podem acarretar, ainda, riscos à saúde dos 
aplicadores e dos consumidores, causando intoxicações, mutações genéti cas, 
câncer e morte409.

A FAO – Biotechnology and food safety ao traçar as preocupações 
com a biossegurança alimentar considera algumas consequências diretas e 
indiretas produzidas pelos organismos geneti camente modifi cados - OGMs:

406 MENDES RAMOS, Paulo César, ibidem, 2013.

407 MELGAREJO, Leonardo. Soja transgênica Intacta RR2 PRO. A ampliação dos transgênicos no Brasil. 
Insti tuto Humanitas Unisinos, 2012.

408 CHAGAS, I. D. Os impactos dos agroquímicos sobre o meio ambiente, (s.d.). Vide: htt p://meuarti go.
brasilescola.com/biologia/os-impactos-agroquimicos-sobre-meio-ambiente.htm. 

409 BOHNER, T. O. L.; ARAÚJO, L. E. B.; NISHIJIMA, T. O impacto ambiental do uso de agrotóxicos no meio 
ambiente e na saúde dos trabalhadores rurais. (s.d). Vide: htt p://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.
php/revistadireito/arti cle/viewfi le/8280/4993. 
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As consequências diretas de alteração nos níveis de expressão de 
genes existentes pela introdução do novo gene ou modifi cações ge-
néti cas causadas por ele;

As consequências diretas (por exemplo, efeitos nutricionais, tóxicos 
ou alergênicos) da presença nos alimentos, da proteína codifi cada 
pelo gene introduzido;

As consequências indiretas dos efeitos de qualquer (quaisquer) no-
vo(s) produto(s) ou níveis alterados de produto(s) já existente(s) no 
metabolismo do organismo levando à presença de novos compos-
tos ou níveis alterados de compostos já existentes;

As consequências das mutações causadas no processo de introdu-
ção genéti ca no organismo, tais como a interrupção de sequencias 
codantes ou controle ou ati vação de genes latentes, levando à pre-
sença de novos componentes ou níveis alterados de componentes 
existentes;

As consequências da transferência do gene para a fl ora gastroin-
testi nal pela ingestão do alimento geneti camente modifi cado e/ou 
alimentos derivados deles;

Potencial efeito adverso na saúde associado ao microrganismo ge-
neti camente modifi cado pelo alimento410.

No “Forum on Agriculture and Climate Change” realizado em 20 de fe-
vereiro do corrente ano de 2015 – Paris, a “Food and Agriculture Organizati on 
on the United Nati ons” – FAO, declarou que o modo predominantemente de 
produção na agricultura não é considerado sustentável.

What we are sti ll mostly seeing is a modelo f producti on 
that cannot prevent the degradati on of soils and the loss 
of biodiversity – both of which are essenti al goods, espe-
cially for future generati ons. This model must be reviewed. 
We need a paradigm shift . Food systems need to be more 
sustainable, inclusive and resilient.

Na maioria das vezes, as tecnologias geneti camente modifi cadas para 
insumos agrícolas (milho, soja, canola, entre outros) não benefi ciam os peque-
nos agricultores, ao contrário, barram seus direitos, ainda que normati zados 
em lei, concentram o poder corporati vo, elevam os custos dos produtos res-
guardados pela proteção patentária e inibem a investi gação e pesquisa do 
setor público.

410 FAO. Food and nutriti on Paper, 61, p. 27, Rome, 1996. Vide: ft p://ft p.fao.org/es/esn/food/biotechno-
logy.pdf. 
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A questão não é simplesmente interpretar e aplicar à norma que sin-
gulariza cada modelo de proteção a propriedade intelectual com intuito de 
assegurar o equilíbrio consti tucional.

O fato é que essas questões são indubitavelmente de natureza social, 
de caráter e de segurança alimentar, haja vista casos que permeiam nossos 
tribunais, como por exemplo, a ação coleti va entre sojicultores do Rio Grande 
do Sul e a Monsanto do Brasil/Monsanto Technology LLC.

Há mais de dez anos, os agricultores brasileiros estão impedidos de 
reservar, doar e trocar em programas ofi ciais, e comercializar como alimen-
to ou matéria-prima as sementes transgênicas, resultantes da safra anterior, 
bem como a eles são cobrados royalti es, caso uma dessas práti cas seja reali-
zada, (o que caracteriza uma conduta anti éti ca, anti jurídica e ilícita da ti tular 
da tecnologia RR1).

E diga-se: tecnologia exti nta no Brasil desde 31/08/2010 além de es-
tar exaurida a pretensão da multi nacional a parti r da primeira comercialização 
da tecnologia perti nente no País.

Não existe direito de propriedade absoluta e nada que o justi fi que 
para prevalecer em face do principio consti tucional da função social que pre-
serva e resguarda o pequeno agricultor, a agricultura familiar e a segurança 
alimentar.

Desse modo, creio que as celeumas existentes em nossos tribunais 
com relação à soja RR1 poderá se repeti r com a soja Intacta RR2 PRO em um 
eterno “déjà vu411”.

3. O que é e como foram desenvolvidas as tecnolo-
gias Roundap Ready - RR1 e Intacta RR2 PRO

Espécie: Glycine Max (L.) Merr412.

Designação: Intacta RR2 PRO

Detentora da tecnologia: Monsanto do Brasil Ltda

Característi ca inserida: Tolerância ao herbicida glifosato e resistência 
a insetos da ordem lepidóptera.

411 Segundo a Wikipédia o termo é um galicismo que signifi ca, literalmente, “já visto”.

412 Existem 653 registros de culti vares de soja Glycine Max L. Merr, segundo buscas na culti varweb (ge-
renciamento de informações) do Serviço Nacional de Proteção de Culti vares - no site do MAPA, 2015.
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A Monsanto, desde o período entre 2006 – 2009 busca obter a pro-
teção pela exclusiva patentearia da tecnologia INTACTA RR2 PRO no Brasil. 
Entretanto, tal direito ainda não está consubstanciado em um privilégio con-
cedido, isto é, ainda não foi outorgada pelo INPI a exclusiva para a tecnologia 
diretamente envolvida na produção da soja MON89788 – INTACTA (ou RR2) 
no país413.

A presente invenção proporciona um evento de soja transgênica de-
signada MON89788 (também referida como MON19788) e sua progênie ten-
do a semente sido depositada na American Type Culture Collecti on (ATCC), 
com o n°. de acesso PTA-6708. A invenção inclui plantas e partes da planta de 
soja, mas não estão limitados a uma célula, pólen, óvulos, fl ores, rebentos, 
raízes, folhas e produtos derivados da soja MON89788, como por exemplo, 
farinha de soja, farinha e óleo, (commoditi es).

A tecnologia de propriedade da multi nacional Monsanto do Brasil de-
ve-se seu desenvolvimento ao cruzamento da soja MON 87701 X MON 89788.

A soja MON 87701 é uma tecnologia geneti camente modifi cada com 
o objeti vo de ser resistente a insetos. Este parental produz uma proteína in-
seti cida CryAC, derivada da bactéria Bacillus Thuringiensis414, (mais conheci-
da como tecnologia Bt), uti lizando-se técnica de transformação imediata por 
Agrobacterium tumefaciens. A aposta da multi nacional é que esta tecnologia 
confere a soja uma resistência aos ataques de lepidópteros (ordem das bor-
boletas e mariposas), como a largada da soja, da maça, da falsa medideira e 
da broca das axilas.

A MON 87701 é a mesma já conhecida em todo mundo porque se 
trata de uma tecnologia presente na soja Roundap Ready – RR1, que produz 
a proteína CP4 EPSPS a parti r do gene cp4 EPSPS, derivado de Agrobacterium 
SP. Também fora mediado por Agrobacterium tumenfaciens, conferindo-lhe 
resistência aos herbicidas inibidores de EPSPS – Glyphosate.

Já a soja Roundap Ready comumente chamada de RR1 foi à primeira 
soja geneti camente modifi cada autorizada para importação e uti lização no 
Brasil e em diversos países (União Europeia, Estados Unidos).

413 O conteúdo dessa tecnologia não se encontra reivindicada em apenas um documento de patente, 
mas em uma diversidade de documentos, reivindicando diversas partes envolvidas na tecnologia Roundup 
Ready (RR).

414 A tecnologia Bt tem como vantagens a parada alimentar rápida dos insetos infectados, acarretando 
dessa maneira menor desfolha em nível de dano econômico a cultura de soja, além da possibilidade de uso 
em elevadas populações de lagartas. As desvantagens são os custos elevados de controle em relação ao 
Baculovírus e a impossibilidade de uso quando esti verem presentes outros insetos que são suscetí veis ao 
BT, precisando assim de outros controles. FISCHER, Decker Tauã. Avaliação do inseti cida biológico (Bacillus 
Thuringiensis) no manejo de pragas em culti vares de sojas modifi cadas geneti camente. Universidade Regio-
nal do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Curso de Agronomia, 2014.
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Essa tecnologia em domínio público incorporava a sequencia codifi -
cante cp4 EPSPS derivada de uma bactéria comum do solo Agrobacterium SP. 
Esti rpe CP4, no interior do genoma da soja através do método partí cula de 
aceleração. A proteína CP4 EPSPS é responsável por tornar a soja RR1 40-3-2 
tolerante ao glifosato que é o ingrediente ati vo do herbicida Roudap ready.

Tais processos de transgenia podem ser realizados através de melho-
ramento genéti co por meio de métodos tradicionais e métodos de transgenia.

No melhoramento tradicional cruzam-se as espécies sexualmente 
compatí veis e ocorre a combinação simultânea de vários genes de interesse 
ou não.

Já o método de transgenia é uma evolução do processo de melhora-
mento tradicional, com o objeti vo de acelerá-lo e de ampliar a variedade de 
genes que podem ser introduzidos nas plantas permiti ndo um melhoramento 
“pontual” por meio da inserção de um ou poucos genes e da consequente 
expressão de uma ou poucas característi cas desejáveis.

A tecnologia RR1 foi desenvolvida inicialmente a parti r do processo 
biotecnológico de transferência de DNA, recorrendo à bactéria Agrobacte-
rium tumefaciens existente no solo e que é capaz de inserir parte de seu mate-
rial genéti co em células vegetais, por meio da transferência de uma molécula 
circular de DNA – o plasmídeo.

O objeti vo foi obter plantas resistentes à ação do herbicida glifosato 
uti lizando o polipeptí dio EPSP. Enzimas desse EPSP são denominadas de classe 
II EPESP e os genes codifi cados com tais enzimas de classe II EPESP foram des-
critos e reivindicados na patente PI 1100008-2: (Patente em domínio público 
– 31/08/2010).
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3.1. Patentes da tecnologia RR1 – em domínio público415:

GROUP SUBJECT MATTERS COVERED 
BY THE CLAIMS

PIPELINE 
PATENT

EXPIRATION 
DATES

II

Recombinant expression cassett e 
with a specifi ed mutaded EPSPS34 
enzyme sequence or GOX35 enzyme 
sequence; -vector that contains this 
recombinant expression cassett e;-
transgenic microorganism that has 
this vector; and process to obtain a 
transgenic plant plant cell.

PI 1100007-7
PI 1100008-2
PI 1100006-6

August, 7, 2005
August, 31, 2010
August, 25, 2010

Tabela adaptada de Rodrigues et alli apud Barbosa, Denis Borges, 2013.

Note-se pelo gráfi co acima que a patente de processo PI 1100008-2 
se refere a um método de inserção de um gene específi co de DNA na semente 
de soja, cuja fi nalidade é torná-la resistente ao glifosato. Signifi ca que a pa-
tente recai sobre o invento de aparelho (elemento genéti co) encontrado na 
semente (veículo) ou em varias sementes e, não na semente em si, mesmo se 
transgênicas.

415 Deixar a sua invenção aberta ao uso público, de forma que todos dela possam usar, é sempre uma 
opção do inventor, foi o que fi zeram Benjamin Franklin E Alexander Fleming, o inventor da penicilina em 
1928. Mas, o domínio público é também uma consequência involuntária da exti nção, por qualquer moti vo, 
de um direito de exclusiva. Exti nta a patente, certi fi cado, modelo ou desenho, por caducidade, expiração 
do seu prazo, ou nulidade, o seu respecti vo objeto cai em domínio público (art. 78, parágrafo único). Vale 
dizer, deixam de ser subsistentes os poderes erga omnes previstos na lei como privati vos do ti tular. Assim, 
a solução técnica cujo conhecimento já era disponível a todos desde – pelo menos – a publicação, passa a 
ser também industrialmente acessível a todos. Realiza-se no patrimônio de todos os interessados o direito 
antes adquirido ao momento da concessão da patente, o de passar a explorar o objeto da patente sem opo-
sição do ti tular. Ressalvam-se os demais direitos ainda em vigor – como as patentes sobre aperfeiçoamento, 
modelos de uti lidade, desenhos industriais ou marcas subsistentes, que podem impedir a plena exploração 
econômica do produto ou do serviço da mesma maneira que o ti tular anterior o fazia. A queda em domínio 
público reti ra todos os interessados da esfera de controle do ti tular da patente exti nta, mas não os faculta 
por si só a iniciar a exploração imediatamente. No caso de produtos sob-restrições e controles públicos – 
como remédios, alimentos, defensivos agrícolas, produtos de telecomunicação, etc. – é necessário que se 
obtenham (ou já que se tenham obti do) os registros e certi fi cações próprias. O exemplo mais veemente 
do efeito da queda em domínio público da patente é o chamado “genérico”, medicamento sem a marca do 
ti tular da patente expirada, fabricado a parti r do momento em que já não mais vige a patente, seguindo 
parâmetros farmacêuti cos que – sob as normas sanitárias perti nentes – assegurem equivalência funcional 
com o produto anteriormente patenteado, BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelec-
tual, Lumen Juris, 2003.
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3.2. Pedido de patentes e patentes concedidas da tecnologia In-
tacta RR2-PRO

PATENTE - DO-
CUMENTO

OBJETO DA REIVINDICAÇÃO VALIDADE

PI 0016460-7
Sequencia de DNA de promotor quimé-
rico, constructos de DNA, método de 
expressar uma sequencia de DNA estru-
tural em uma planta e método de con-
trolar ervas daninhas. 

02/10/2022

PI0610088-2
Método para controlar doenças da soja 
MON 89788 pelo tratamento com for-
mulações e misturas contendo glifosato. 

Aguardando exame téc-
nico

PI0610654-4
Ocorrência de soja MON 8978 e méto-
dos para detecção da mesma. Produtos 
primários da soja e método para contro-
lar ervas daninhas

Aguardando cumprimen-
to do arti go 34 da LPI

Fonte adaptada: INPI, 2015.

Senão vejamos:

PATENTE DE PROCESSO E DE PRODUTO:

PI 0016460-7 – Patente concedida em 02/10/2012. Trata-se a presen-
te invenção de uma construção de expressão de planta nova. Mais especifi -
camente a presente fornece construções de DNA compreendido sequencias 
reguladores 5 para modular a expressão de genes operacionalmente ligados 
a plantas.

O processo reivindicado foi um método de controle de erva daninha 
pela aplicação de glifosato em uma planta contendo o promotor FMV-EF1 e 
um método de expressar uma proteína em uma planta geneti camente trans-
formada.

O produto reivindicado trata-se do promotor FMV-EF1, plasmídeo 
contendo o promotor FMV-EF1.

Método de produzir produto primário da soja, etapas de culti vo da 
planta de soja e produção do produto primário, (tal como alimento, farinha, 
fl ocos e óleo).

PATENTE DE PROCESSO: (NÃO HÁ REIVINDICAÇÃO DE PRODUTO)

PI 0610088-2: Pedido aguardando exame técnico. A presente inven-
ção refere-se a um método para controlar doenças da soja MON 89788 pelo 
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tratamento com formulações e misturas contendo glifosato. Parti cularmente, 
as formulações e misturas são efi cazes no controle de doenças fúngicas da 
MON 89788. Mais especifi camente a invenção se refere a um método para 
controlar a severidade da doença da ferrrugem de folha na MON 89788.

Reivindica-se um método para controlar doença de soja contendo 
o evento MON 89788; método para identi fi car a doença em planta de soja 
contendo o evento MON 89788; método para tratar planta de soja (semente, 
folhas, etc.) contendo o evento 89788, identi fi cada como estando infectada 
com diversas doenças; método para tratar plantas de soja contendo o evento 
MON 89788, com um fungicida e/ou glifosato.

PATENTE DE PRODUTO: (NÃO HÁ REIVINDICAÇÃO DE PROCESSO)

PI0610654-4: Pedido aguardando o cumprimento do arti go 34 da LPI, 
em 5/8/2014. A presente invenção refere-se à planta e sementes de soja que 
compreendem o evento de transformação MON 89788 e moléculas de DNA 
únicas para esse evento.

Esse pedido de patente reivindica apenas o produto, desde as partes 
das plantas, a planta integral, até o produto derivado como óleo, farinha e 
farelo:

Sequencia iniciadora; semente de planta contendo o evento MON 
89788 que contém o gene de resistência ao glifosato; planta de soja contendo 
o evento MON 89788 que contém o gene de resistência ao glifosato, produto 
primário derivado da planta contendo o evento MON 89788; alimento obti do 
de uma planta OGM contendo o evento MON 89788.

4. Breves considerações sobre Patente de produto e de 
processo

Uma patente pode proteger um processo ou um produto, conforme 
seja um desses objetos a tecnologia nova. No caso de patentes relati vas à bio-
tecnologia, ainda se notam patentes de métodos de uti lização416.

A disti nção entre patentes de produto e de processo é muito impor-
tante na medida em que o efeito da proteção conferida pela exclusiva difere 
em função da categoria a que pertence à reivindicação.

As reivindicações para patentes de produto incluem as referências 
técnicas, que são parâmetros fí sicos, do produto objeto da patente.

416 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Patentes. Tomo II. Lúmen Júris, 2010, p. 
1.270-71.
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Assim, as patentes de produto incidem sobre uma realidade fí sica, 
uma coisa corpórea, um produto que será inserido no mercado podendo, por 
exemplo, ser um dispositi vo, uma composição, uma substancia, uma máquina.

As patentes de processo incidem sobre uma ati vidade desenvolvida 
em várias etapas ou sobre métodos ou procedimentos de uti lização estando 
relacionada aquela determinada ati vidade inventi va, podendo ser objeto de 
patente os processos novos para obtenção de produtos, substância ou com-
posições, entre outros.

Barbosa417 ao se referir as patentes de produto e processo nos diz 
que:

Quando a tecnologia consiste na uti lização de certos meios para al-
cançar um resultado técnico através da ação sobre a natureza, tem-
se no caso uma patente de processo418. Assim, o conjunto de ações 
humanas ou procedimentos mecânicos ou químicos necessários 
para se obter um resultado (...) serão objeto desse ti po de patente.

A tecnologia pode ser, por outro lado, relati va a um objeto fí sico 
determinado: uma máquina, um microrganismo, um elemento de 
um equipamento, etc. A patente que protege tal ti po de tecnologia 
é chamada de “patente de produto”.

A proteção como patente de produto para organismos transgênicos 
assume disti ntas facetas nas legislações de propriedade intelectual.

Diferentemente do Brasil, os EUA e a União Europeia, Austrália, Japão 
abarcam a proteção a genes e suas sequencias com a condicionante de aten-
derem o requisito de uti lidade industrial419. Isto signifi ca que, somente serão 
patenteadas as criações enquanto consideradas invenções aptas a resolver 
um problema técnico em um contexto industrial.

Nos termos da legislação europeia, os materiais encontrados na natu-
reza, incluindo genes (DNA) podem ser considerados patenteáveis – “o mate-
rial biológico que é isolado a parti r de seu ambiente natural ou produzido por 
meio de um processo técnico pode ser objeto de uma invenção, mesmo que 

417 BARBOSA, op. cit. p. 1271-72.

418 Não existe até agora nas leis de patentes brasileiras a proteção aos “processos mentais” como as 
equações, as técnicas de venda, etc. Segundo a doutrina clássica é necessária à ação sobre a natureza – fi si-
camente – para se ter um objeto patenteável. (...) A noção de “processo” pode ser mais bem expressa pelo 
termo “meio”: são os agentes, órgãos e procedimentos que levam à obtenção seja de um produto, seja de 
um resultado. Vide: Burst e Chavanne. Droit de la propriété Industrielle. Dalloz, p. 47.

419 Muito embora a lei de patentes procure disti nguir entre o que seja “descobertas” e “invenções” esta 
disti nção tornou-se diluída. Por exemplo, muitas leis (Austrália, CE, Japão e os Estados Unidos) protegem 
por patentes materiais biológicos isolados a parti r de seu ambiente natural e, portanto, considerados in-
venções, mesmo que anteriormente tenha ocorrido na natureza. Note-se que ao resolver um problema 
técnico através de uma solução técnica, invento será. Assim quando seleciona um material da natureza e 
essa seleção apresenta propriedades específi cas e disti nguíveis, e importa numa solução técnica para um 
problema técnico, existe uma invenção potencialmente patenteável.
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anteriormente tenha ocorrido na natureza”.
O Brasil, ao adotar as fl exibilidades do arti go 27 de Trips, protege por 

patentes de processo apenas os microrganismos transgênicos que conti verem 
os requisitos de patenteabilidade do arti go 8° da lei 9.279/96 – novidade, ati -
vidade inventi va e aplicabilidade industrial.420

OBJETOS NÃO PATENTEÁ-
VEIS

OBJETOS PATENTEÁVEIS

Sequências de nucleotí deos e 
peptí deos isolados de organis-
mos vivos naturais per si; os 
extratos e todas as moléculas; 
substancias e misturas per si 
obti das de ou produzidas a par-
ti r de vegetais, animais ou mi-
crorganismos encontrados na 
natureza: os animais e suas par-
tes, mesmo quando isolados da 
natureza ou quando resultantes 
de manipulação por parte do ser 
humano; as plantas e suas par-
tes, mesmo quando isoladas da 
natureza ou quando resultantes 
de manipulação por parte do ser 
humano; métodos terapêuti cos; 
métodos terapêuti cos biotecno-
lógicos incluem, por exemplo, 
terapias gênicas (também neste 
caso, aplica-se o arti go 6° da Lei 
11.105/2005)37.

Vetores devidamente descritos quanto às sequências 
nucleotí dicas naturais compreendidas nos mesmos 
(não são considerados produtos biológicos naturais); 
as composições que contenham material genéti co ou 
sequências de aminoácidos ou vírus, desde que devi-
damente caracterizadas como composições, as com-
posições contendo extratos, moléculas, substancias ou 
misturas obti das de ou produzidas a parti r de vegetais, 
animais ou microrganismos encontrados na natureza, 
desde que devidamente caracterizadas como com-
posições, não são consideradas como produtos bio-
lógicos naturais, processos de extração/isolamento; 
processos de produção de plantas geneti camente mo-
difi cadas são considerados patenteáveis, uma vez que 
não há restrição na LPI. Porém, a lei de biossegurança 
11.105/2005, em seu arti go 6° e incisos II, IV e VII, es-
tabelece a proibição da engenharia genéti ca em células 
germinais humana, zigoto humano e embrião humano, 
da clonagem humana e da uti lização, a comercializa-
ção, o registro, o patenteamento e o licenciamento de 
tecnologias genéti cas de restrição do uso; processos de 
produção de animais geneti camente modifi cados ou de 
obtenção de um produto em que uma das etapas en-
volve a obtenção de um animal, desde que tais proces-
sos não tragam sofrimento ao animal e caso o façam, 
que produzam algum benefí cio médico substancial ao 
ser humano ou animal. Também nesse caso, deve con-
siderar o arti go 6° da lei 11.105/2005; microrganismos 
mutantes são patenteáveis desde que sejam estáveis e 
reproduzíveis, de acordo com o item 2.13.6 das referi-
das Diretrizes; hibridomas e anti corpos monoclonais; e 
os processos para obtenção de hibridomas e de anti -
corpos monoclonais.

Fonte: INPI, 2007.

420 Arti go 6°. Fica proibido: VII- a uti lização, a comercialização, o registro, o patenteamento e o licencia-
mento de tecnologias genéti cas de restrição do uso. Parágrafo único: Para efeitos desta Lei, entende-se 
por tecnologias genéti cas de restrição do uso qualquer processo de intervenção humana para geração ou 
multi plicação de plantas geneti camente modifi cadas para produzir estruturas reproduti vas estéreis, bem 
como qualquer forma de manipulação genéti ca que vise à ati vação ou desati vação de genes relacionados à 
ferti lidade das plantas por indutores químicos externos.
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5. Apontamentos sobre a tecnologia RR1: (tudo que já 
foi dito a respeito da RR1 cabe perfeitamente para a tecno-
logia RR2)

Já me pronunciei por diversas oportunidades em publicações421 para 
revistas especializadas em propriedade intelectual e em parecer422 sobre as 
celeumas que envolvem a tecnologia da ti tular Monsanto, já em domínio pú-
blico – RR1, principalmente no que concerne ao pagamento de royalti es; a 
abrangência da proteção por patentes para essa espécie de criação e a apa-
rente anti nomia existente entre as leis de patentes e a lei de proteção de cul-
ti vares.

Antes de analisar as questões cruciais no presente trabalho faço um 
breve relato das principais questões sobre a tecnologia anterior a RR2 com a 
fi nalidade de demonstrar que tudo que já foi dito e escrito a respeito da tec-
nologia RR1 cabe analogicamente à tecnologia RR2.

Assim pontuo o que já escrevi:

• Nenhuma patente da Monsanto relati va à tecnologia RR1 existe no 
Brasil depois de seu prazo expirado em 31/08/2010. Cobrar royal-
ti es por uma tecnologia de res communis omnium é trazer a tona 
questões de enriquecimento sem causa, apropriação indébita e 
estelionato por uti lizar tecnologia não mais exclusiva da ti tular no 
intuito de controlar sua pretensão econômica, em detrimento das 
bases consti tucional referentes à propriedade intelectual423.

• A proteção conferida aos produtos fabricados com processos pa-
tenteados de acordo com o arti go 42, I e II; a estes, se dará a tutela 
equivalente ao dos produtos patenteados somente enquanto pro-
venham efeti vamente do processo reivindicado, atentando que, 
se exige: “produto obti do diretamente por processo patenteado”. 
A extensão da proteção conferida pela patente será determinada 
pelo teor das reivindicações interpretado com base no relatório 
descriti vo e nos desenhos. Note-se que a exclusividade de uso é da 
tecnologia circunscrita, e nenhuma outra.

421 ÁVILA, Charlene de. 0 caso da soja transgênica da Monsanto. Revista de propriedade intelectual e 
Consti tuição – PIDCC, 2013; Notas sobre patentes e certi fi cados de culti vares: confl itos ou complementos 
de proteção. Revista da ABPI; Apontamentos sobre a cobrança de royalti es da soja RR1 e outras questões 
emblemáti cas em propriedade intelectual. Revista da ABPI, 2015.

422 ÁVILA, Charlene de. PARECER: caso Sindicato Rural de Passo Fundo, FETAG e outros versus Monsanto 
do Brasil Ltda., Monsanto Technology LLC em sede de embargos infringentes, 2015.

423 BARBOSA, Denis Borges. Parecer: Caso Sindicato Rural de Passo Fundo, FETAG e outros versus Mon-
santo do Brasil Ltda., Monsanto Technology LLC em sede de embargos infringentes, 2015.



De
ni

s 
Bo

rg
es

 B
ar

bo
sa

 &
 M

ar
co

s 
W

ac
ho

w
ic

z

248

• O arti go 18 da lei 9.279/96 por questões de interesse público, não 
permite o patenteamento de plantas animais, o todo ou parte dos 
seres vivos; exceto organismos transgênicos424.

• Há a exclusão incondicional de proteção patentária por força do ar-
ti go 10, inciso VIII para técnicas e métodos operatórios ou cirúrgi-
cos, bem como métodos terapêuti cos ou de diagnosti co, para apli-
cação no corpo humano ou animal e, inciso IX para os processos 
biológicos naturais, quando para produção de plantas e animais. 
Não há na lei brasileira patentes de plantas.

• Existem duas noções de tecnologias de produto: a do produto fi nal 
(colheita) e a de aparelho (elemento genéti co) que é uti lizado em 
uma fase intermediária nos processos de fabricação do produto 
fi nal.

• A impossibilidade jurídica e legal - o que foi patenteado foi o inven-
to de aparelho (elemento genéti co) encontrado na semente (veícu-
lo) ou em varias sementes e não ela em si, mesmo se transgênicas.

• As patentes são conferidas quando sati sfazem todos os requisitos 
do arti go 8° da lei 9.279/96 e quanto à natureza jurídica dos bens 
em que se pede a exclusiva. No caso, a semente, pela legislação 
pátria, jamais será um bem sujeito a apropriação privada.

• Mesmo a inclusão de um microrganismo que é parte de uma plan-
ta, ou seja, de uma semente, o seu patenteamento será questi o-
nável.

• A lei de culti vares em seu arti go 10425 exclui as possibilidades des-
critas do arti go 42 quando o produto do planti o é comercializado 
como alimento ou matéria-prima. (em análise hermenêuti ca a lei 
especial prevalece sobre a lei geral), i.e, a proteção de culti vares 
objeto de certi fi cado, tratando-se de alimento, se restringe à co-

424 2.13.4 Uma vez que internacionalmente o termo “microrganismo” inclui células animais e vegetais, é 
preciso atenção para que as reivindicações que se refi ram genericamente a “microrganismos” não venham 
a proteger aquilo que a lei não permite segundo o arti go 18, III. Se for o caso, deve-se incluir um termo ou 
expressão limitante e ressalvas o quanto ao arti go 18, III. Diretrizes def exame brasileiras de 1994.

425 (...) havendo disciplina diferenciada no arti go 10, II, no senti do de que não há violação ao direito de 
propriedade quando se tratar de uso ou comércio como alimento ou como matéria-prima, não se aplica 
o arti go 42 da lei geral, pelo qual o ti tular de patente pode impedir terceiro, sem o seu consenti mento, 
de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos. E não se aplica – observe-se 
– mesmo que a tecnologia do mutagênico seja objeto de patente, sob pena do legislador, incorrendo em 
paradoxo, ter dado com uma mão e ti rado com a outra. BRUCH, Kelly Lissandra; DEWES, Homero. A função 
social como principio limitador do direito de propriedade intelectual de plantas. Revista da ABPI – Associa-
ção Brasileira de Propriedade Intelectual, vol. 84, set/out de 2006, p. 27.
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mercialização para fi ns reproduti vos, isto é, como sementes426. Não 
abrange o produto resultante, isto é, a comercialização da safra 
para fi ns de alimento (dos produtores, atacadistas e varejistas) ou 
para fi ns de matéria-prima (das indústrias), mesmo que o produto 
da tecnologia esteja patenteado.

• Em se tratando de patentes biotecnológicas, há especifi cidades dis-
ti ntas daquelas aplicadas á matéria não biológica - o arti go 42 não 
se aplica “a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com 
matéria viva, uti lizem, ponham em circulação ou comercializem um 
produto patenteado, que haja sido introduzido licitamente no co-
mércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde 
que o produto patenteado não seja uti lizado para multi plicação ou 
propagação comercial da matéria viva em causa”, (art. 43, VI).

• O enunciado arti go 43 abarca um rol de limites ao exercício dos 
direitos exclusivos determinados pelo arti go 42 da Lei 9.279/96. 
Assim sendo. Qualquer outro ato posterior, relati vo ao produto 
que fora patenteado, ou que fora fruto de processo patenteado, 
foge do controle do ti tular do privilégio, independentemente da 
semente estar impregnada pelo elemento genéti co patenteado, a 
exaustão de direitos427 redimiria o controle.

• Jamais uma “semente” (veículo) pode ser objeto de patente, mes-
mo com a inserção de um microrganismo que é parte de uma plan-
ta ou semente tornar-se o fato contestável.

• As patentes pipeline cujo objeto tenha sido inserido no mercado an-
tes do respecti vo depósito no Brasil são nulas de pleno direito.

426 BARBOSA, Denis Borges, op. cit, 2015.

427 Um produtor está licenciado para produzir sementes e uma dada culti var protegida. A produção do 
material propagati vo (sementes) foi autorizada pelo ti tular que recebeu a remuneração estabelecida em 
contrato entre as partes. Desse modo, as ações subsequentes, que não envolvam nova multi plicação de 
sementes, estão isentas de autorização do ti tular da proteção, seja para benefi ciamento, acondicionamento 
em embalagens, venda a intermediários (um estabelecimento comercial, por exemplo), anúncio de oferta, 
venda a agricultores, etc. No que diz respeito à proteção a propriedade intelectual, não cabe qualquer 
restrição por parte do ti tular de proteção de culti var. Uma vez posta legalmente no mercado, o ti tular perde 
o direito de impedir a circulação da culti var. BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
Proteção de culti vares no Brasil Brasília – MAPA, 2011.



De
ni

s 
Bo

rg
es

 B
ar

bo
sa

 &
 M

ar
co

s 
W

ac
ho

w
ic

z

250

6. Não há na legislação brasileira qualquer outra prote-
ção a culti vares, que não o registro de culti vares

Pelos arti gos428 10 e 18 da lei clássica de propriedade intelectual, uma 
variedade de culti var transgênica não pode alcançar a proteção por patentes 
de produto.

Signifi ca que “plantas” não são protegidas por patentes de produto.

Entretanto, seu melhoramento vegetal, através de métodos biológi-
cos ou não, será protegido através de certi fi cados de proteção de culti vares, 
a única forma de proteção legal por força do enunciado do arti go 2° da Lei 
9456/97.

O arti go 8° da lei de culti vares429 diz que a proteção da culti var recairá 
sobre o material de reprodução ou de multi plicação da planta inteira, ou seja, 
o objeto de proteção de uma planta a protege como um todo, bem como o 
conjunto de suas característi cas.

O que recebe proteção direta não é sequer o culti var, mas o material 
de propagação deste (art. 9o., art. 37) como, por exemplo, sementes, estacas, 
tubérculos e brotos e outras partes das plantas430.

O material de propagação é defi nido pela lei de culti vares como toda 
e qualquer parte da planta ou estrutura vegetal, o que inclui sementes, na sua 
específi ca defi nição legal. É, assim, tanto o polo ati vo quanto o passivo de um 
procedimento de reprodução ou multi plicação.

De acordo com Barbosa431 na lei sui generis a propagação é a explo-
ração econômica, através de um dos meios de Direito, seja pela reprodução 
sexual ou qualquer outro meio (multi plicação):

428 Lei 9.279/96 – art. 10. Não se considera invenção nem modelo de uti lidade: (...) XI- o todo ou parte de 
seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o 
genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.
Art. 18. Não são patenteáveis: (...) o todo ou parte dos seres vivos, exceto microrganismos transgênicos 
que atendam aos três requisitos de patenteabilidade – novidade, ati vidade inventi va e aplicação industrial 
– previstos no arti go 8 e que não sejam mera descoberta.

429 Art. 8º A proteção da culti var recairá sobre o material de reprodução ou de multi plicação vegetati va 
da planta inteira.

430 Com exceção a cana-de-açúcar o qual o arti go 10, 1° da lei de culti vares especifi ca que o direito do 
obtentor se estende até o material que se desti na para fi ns de processamento industrial, ou seja, a proteção 
se estende até o produto fi nal.

431 BARBOSA, Denis Borges. O objeto e dos limites ao direito sobre culti vares – doutrina e precedentes 
correntes. No prelo, 2014.
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A redação é compatí vel com a UPOV 1978; a Convenção de 1991 
protegeria todo o material da planta, e não só o elemento repro-
duti vo. Sendo o culti var simultaneamente um exemplar de uma re-
gra de reprodução (objeto de um direito intelectual) e um objeto 
material, como compati bilizar as duas coisas? A lei entende que a 
proteção recai não sobre a planta inteira, mas sobre o material de 
propagação. Mais precisamente - e isso é importante - sobre a fun-
ção de propagação.

Note-se a defi nição legal de “planta inteira”.

“A planta com todas as suas partes passíveis de serem uti lizadas na 
propagação de uma culti var”. Por oposição ao material propagati vo, e aos ele-
mentos vegetais em geral, a planta inteira se defi ne pelo composto de todas 
as partes passíveis de serem uti lizadas na propagação de uma culti var432:

O objeto da proteção do direito exclusivo sobre as culti vares é a 
solução técnica, expressa em informação genéti ca, tal como conti da 
num elemento vegetal classifi cado como culti var. Enquanto tal in-
formação assegure a reproduti bilidade da solução técnica – que ela 
seja estável de geração a geração e homogênea a cada espécime no 
qual se aplique – e sati sfi zer os requisitos de novidade e contributo 
mínimo (além das demais exigências legais) o Estado consti tuirá a 
exclusiva perti nente.

É essa relação necessária com a materialidade do elemento vegetal 
que constitui um dos traços distintivos da proteção oferecida pelas 
patentes, quando a lei nacional o admite.

O elemento vegetal é o corpus mechanicum que suporta e incorpo-
ra o bem imaterial, objeto da proteção: é sobre esse bem, ou corpus 
mysti cum, tomado na sua peculiar relação com o elemento vegetal 
perti nente, que a exclusividade incide.

O material de propagação - uma semente - pode ser comida, ou 
dela extraída óleo combustí vel; nem por isso haverá direito exclusi-
vo do ti tular do Certi fi cado. Não é por ser material de propagação, 
mas por ser ele usado como tal, que se exerce o direito.

Com efeito, todo o material propagati vo é protegido pela Lei de 
culti vares, ou seja, qualquer parte de uma planta de culti var prote-
gida uti lizada na reprodução ou multi plicação e sua funcionalidade 
como tal.

432 BARBOSA, op. cit., 2014.



De
ni

s 
Bo

rg
es

 B
ar

bo
sa

 &
 M

ar
co

s 
W

ac
ho

w
ic

z

252

Assim, o limite de proteção sui generis encontra-se na materialidade 
da planta em si, em suas partes ou na estrutura vegetal protegendo a sua re-
produção e multi plicação de modo integral.

Essa proteção sui generis exercida através de certi fi cados de prote-
ção de culti var abarca o material de reprodução ou de multi plicação vegetati -
va da planta inteira e veda por força do arti go 2° a intercessão de direitos na 
variedade vegetal.

No caso de plantas transgênicas a legislação prevê a proteção intelec-
tual em dois níveis.

• Patentes tão somente para microrganismos geneti camente modi-
fi cados, não encontrados na natureza, vedando a proteção para 
gene e sequencia de genes e.

• Certi fi cados de culti vares para plantas que não são matéria de pro-
teção patentária no Brasil. Sua proteção se exerce através do siste-
ma sui generis conferido pela Lei 9.456/97.

7. Do efeito indireto de patentes de processo sobre uma 
culti var transgênica: A patente exti nta no Brasil PI110008-2 
da ti tular Monsanto

As leis de patentes e culti vares não prescrevem uma proibição ex-
pressa sobre o efeito indireto de uma patente de processo sobre uma culti var 
(patente de produto).

Com efeito, a maioria das legislações nacionais de propriedade in-
telectual se conforma aos padrões estabelecidos pelo Trips que faculta aos 
Estados membros adaptarem as normas de acordo com as especifi cidades 
inerentes de cada país.

Devido a faculdade conferida pelo Acordo Trips, o enunciado do arti -
go 42 da lei de propriedade intelectual pátria, não veda o patenteamento de 
plantas e animais como patentes de processo, tornando-se um normati vo de 
cláusula aberta e, portanto sujeito a várias hermenêuti cas.

Como consequência, há uma extensão indireta da proteção para as 
patentes de produto quando as criações forem provenientes diretamente de 
uma patente de processo. A patente confere ao seu ti tular o direito de impedir 
terceiro, sem o seu consenti mento, de produzir, usar, colocar à venda, vender 
ou importar com estes propósitos produto objeto de patente e processo ou 
produto obti do diretamente por processo patenteado, art. 42, I e II.
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Por força desse normati vo as patentes de processo protege o produto 
resultante do processo e, em consequência há proteção indireta das patentes 
de processo em um produto derivado de uma culti var que, incondicionalmen-
te são protegidas por certi fi cados de culti var – consti tuindo em alguns casos 
uma intercessão ou sobreposição de proteção entre as exclusivas.

Logo, por uma análise literal do enunciado do arti go 42, I e II, tem-se 
que o ti tular de patente de invenção, cuja proteção abarca “novo” atributo 
de uma planta, tal como um gene ou uma nova função genéti ca, consti tui o 
direito de explorar com exclusividade essa planta no Brasil ou vedar que ter-
ceiros a uti lizem comercialmente, sem sua autorização, ou mesmo, cobrar por 
uma contraprestação pelo uso da tecnologia protegida através de contratos 
de royalti es.

No entanto, note-se que os comandos do arti go 42 não tem efi cácia 
plena e depende exclusivamente de uma condicionante crucial existente no 
próprio normati vo – qual seja? Que as patentes de produto sejam provenien-
tes diretamente de uma patente de processo.

 Dessa premissa, os comandos do arti go 42 exigem, para todos os 
efeitos, o substrato fáti co da derivação direta do produto ao processo sob 
pena de tornar ilusória à proibição cogente do arti go 18, III da LPI que veda 
por moti vos de interesse público, patentes do “todo ou parte dos seres vivos”.

Assim, enquanto na lei de patente existe uma vedação implícita para 
as condutas de terceiros para produzir, usar, colocar à venda, vender ou im-
portar, sem o consenti mento do ti tular, produtos e/ou processos abarcados 
pela exclusiva, têm-se na lei de culti vares a não violação de certos atos.

• reservar e plantar sementes para uso próprio, em seu estabele-
cimento ou em estabelecimento de terceiros cuja posse detenha.

• o uso ou venda como alimentos ou matéria-prima o produto obti -
do do seu planti o, exceto para fi ns reproduti vos e;

• sendo pequeno produtor rural, multi plicar sementes, para doação 
ou troca, exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, 
no âmbito de programas de fi nanciamento ou de apoio a pequenos 
produtores rurais conduzidos por órgãos públicos ou organizações 
não governamentais, autorizadas pelo Poder Público.

E mais, quando se trata de material protegido pela lei de culti vares há 
vedação expressa conti da no arti go 2° que obsta a sobreposição de exclusivas 
sobre um mesmo objeto imaterial.
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E assim o é segundo alguns preceitos normati vos da UPOV de 1978, a 
qual o Brasil optou ser signatário:

Da Convenção original da Upov até a Convenção de 1978, vigente 
até os anos 90, o direito do melhorista, ao contrário do que ocorreu 
no patenteamento, permiti u ao melhorista uti lizar livremente qual-
quer material genéti co protegido como um recurso inicial de varia-
ção com o propósito de criar novas variedades (a chamada “isenção 
do melhorista”) (Upov 1978, art. 5(3));

Garanti a também que o agricultor pudesse estocar sementes da 
colheita para seu próprio planti o na safra seguinte (o chamado 
“preivilégio do agricultor”). No caso de Estados membros da União 
cujas leis nacionais permiti am a proteção tanto pelo direito do me-
lhorista como por patenteamento, proibia-se a “dupla proteção” da 
variedade por direitos de melhorista e por patenteamento (Upov, 
1978, art. 2(1));

Estabelecia-se, enquanto critério para requerer a proteção que a 
variedade fosse disti nta das outras variedades, homogênea e es-
tável ao longo das gerações, mas que não fosse uma nova inven-
ção. Portanto, poderia ser uma variedade descoberta na natureza 
e nunca antes uti lizada na agricultura, desde que essa variedade 
fosse geneti camente homo gênea e estável (Upov, 1978, art. 6);

Da mesma forma, concedia-se aos Estados signatários o direito de 
excluir certas espécies de qualquer forma de proteção, segundo 
seus interesses nacionais específi cos (Upov, 1978, art.2(2)). Tam-
pouco, exigia que a variedade protegida oferecesse alguma nova 
qualidade de uti lidade e nem defi nia uma “distância mínima” entre 
ela e alguma outra protegida433.

O elemento central de disti nção entre patentes e culti vares é a exis-
tência de limitações ao direito de culti vares, (inexistentes no sistema de paten-
tes), que desaparecem no caso de uma dupla proteção, ou de uma extensão 
da exclusiva patentária no campo dos culti vares434, assim como os insti tutos 
da exceção do melhorista (breeder’s exempti on) e o privilégio dos agricultores 
(farmer’s rights) restarão como “contos da carochinha” frente a possibilidade 
de sobreposição entre as exclusivas.

Assim, as limitações existentes na lei de culti vares são elementos de 
equilíbrio consti tucional e de interesse público e, uma vez verifi cado a sobre-
posição entre as exclusivas em um mesmo objeto imaterial, além de frustrar 
o preceito consti tucional do interesse público, o País não aproveita as fl exibili-
dades facultadas pelo direito internacional – TRIP’s.

433 Wilkson e Castelli apud PORTO, Patrícia, C. R. Parecer Monsanto, 2015.

434 BARBOSA, op. cit., 2014.
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Assim sendo:

• Ao contrário do que ocorrem com reivindicações de produto, as 
reivindicações de processo, cujos efeitos derivados através do arti -
go 42, I e II da Lei 9.279/96 possam alcançar produtos consistentes 
no todo ou parte de plantas e animais, são admiti dos in genere no 
direito brasileiro435;

• A exceção a essa regra é a reivindicação de produto que ati nja um 
microrganismo transgênico, como defi nido em lei. No entanto, 
essa exceção não implica em proteção do todo ou parte de planta 
ou animal além do nível de microrganismo.

• Por uma disposição específi ca da LPC, reivindicações de processo 
não controlam a criação, modifi cação, uso e disposição de produ-
tos que sejam o todo ou parte de animais e plantas, quando tais 
produtos se consti tuam em material protegível pela Lei de culti va-
res436.

Nessa seara, uti lizando o critério da especialidade, verifi ca-se que, 
havendo alteração da variedade da espécie capaz de lhe conferir 
a qualidade de culti var, evidente a aplicação do direito dos melho-
ristas. Já congregando o critério temporal, outra não é solução, na 
medida em que a Lei dos Culti vares é posterior à Lei de Propriedade 
Industrial;

Na mesma medida, vislumbra-se a opção de aderir unicamente a 
Ata de 1978 da UPOV, que lastreou a Lei de proteção aos culti va-
res, defl uindo-se que o legislador elegeu expressamente um trata-
mento mais benéfi co aos pequenos agricultores, ou seja, a mens 
legislatoris é no senti do de proteção ao hipossufi ciente, no caso o 
agricultor;

Desse modo, ainda que se considere que se trata de diplomas es-
peciais de mesma hierarquia, resolve-se também a aparente anti -
nomia, mediante interpretação conforme as regras em questão, 
aplicando-se ao caso em análise a incidência da hipótese adequada 
ao tema, evitando-se o senti do que esteja em descompasso com a 
Carta Maior437.

435 BARBOSA, Denis Borges. Parecer: Caso Sindicato Rural de Passo Fundo, FETAG e outros versus Mon-
santo do Brasil Ltda., Monsanto Technology LLC em sede de embargos infringentes, 2015.

436 BARBOSA, Denis Borges. Parecer Monsanto, 2015.

437 BARBOSA, Denis Borges, op. cit. 2015.
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Os limites e efeitos de proteção entre patentes e culti vares possuem 
uma conformação específi ca quanto as suas funções no desenho consti tu-
cional, haja vista o arti go 5°, XXIX, da Consti tuição Federal que assegura aos 
autores de inventos industriais privilégio temporário para sua uti lização, bem 
como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes 
de empresas e a outros signos disti nti vos, tendo em vista o interesse social e 
o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Para se evitar a sobreposição de direitos que gera desequilíbrio cons-
ti tucional, a lei de propriedade intelectual regulou de maneira disti nta o obje-
to de proteção para os sistemas de patentes e culti vares. Note-se, portanto, 
que cada direito possui um modelo consti tucional que lhe confi rma os pres-
supostos de aquisição em relação aos efeitos da exclusiva permeados pelo 
principio da especialidade de proteção – Lex specialis derogat generali.

Não existe hierarquia entre as Leis de proteção de culti vares (suis ge-
neris) e a de proteção clássica de propriedade intelectual ambas, são normas 
federais, assim “o critério aplicado aos confl itos existentes entre as duas leis é 
cronológico e, desta forma, as disposições da LPC que é de 1997, quando em 
confl ito com as normas da LPI, que é de 1996, prevalecem”438.

Essa disti nção não é de simples conveniência legislati va, mas resulta-
do direto de uma constrição consti tucional439:

A Consti tuição de 1988 provê uma solução de equilíbrio para cada 
falha de mercado específi ca: direitos de exclusiva temporários, em 
certos casos (patentes, direitos autorais); direitos sem prazo, em 
outros casos (marcas); direitos de exclusiva baseados na indisponi-
bilidade do conhecimento, em certos casos (patentes); em dispo-
nibilidade para apropriação, em outros casos (marcas). O mesmo 
acontece em outros textos consti tucionais de outros países. Essa 
especialidade de soluções consti tui um princípio consti tucional da 
Propriedade Intelectual, o chamado princípio da especifi cidade de 
proteções.

Há desponderação, daí ofensa à Consti tuição, em assegurar – por 
exemplo – direitos eternos àquilo que a Consti tuição reserva prote-
ção temporária, ou assegurar a proteção que a Consti tuição especi-
fi cou para inventos industriais para criações abstratas.

438 PORTO, Patrícia, C. R. ibidem, 2015.

439 BARBOSA, Denis Borges. Direito de Autor. Questões fundamentais de direito de autor. Lumen Juris, 
2013, p. 357.
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Assim, “é um abuso de direito tentar trazer indevidamente a um mo-
delo a função de outro440”, no caso, considerar como patente o que não é:

A regulação consti tucional da cumulação da proteção presume 
exatamente a funcionalidade específi ca de cada exclusiva. Além de 
atender – em tese – a remuneração do trabalho criati vo, cada for-
ma específi ca de propriedade intelectual tem uma função determi-
nada, um papel consti tucional a cumprir. Daí, não há confl ito entre 
a análise uti litária e a construção de direitos humanos em face de 
uma determinada criação.

Esta função, não se identi fi ca na função social dessa exclusiva, mas 
especializa tal função. Através dessa especialização, se cumpre o 
balanceamento de interesses de cada caso, segundo uma podera-
ção consti tucionalmente sancionada441.

Cada uso feito e desti nação dada a um bem imaterial funcionalizam 
esse bem de uma forma e, a proteção conferida para esse bem em determi-
nada função, será diversa da proteção dada ao bem quando esti ver exercendo 
funções diversas442.

Assim, se deve respeitar o modelo de proteção consti tucionalmente 
criado para cada função exercida por um bem imaterial, não podendo ultra-
passar os limites consti tucionais estabelecidos para cada modelo de prote-
ção443.

Além disso, pela UPOV de 1978 a qual o Brasil é signatário e aplica 
internamente à norma internacional444, a proteção de uma variedade de 
planta pelo sistema de direitos de proteção a culti var exclui a proteção do 
mesmo objeto pela exclusiva patentária: “a proteção dos direitos relati vos à 
propriedade intelectual referente a culti var se efetua mediante concessão de 
Certi fi cado de proteção de culti var, considerado bem móvel para todos os 
efeitos legais e única forma de proteção de culti vares e de direito que poderá 
obstar a livre uti lização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de 
multi plicação vegetati va, no País”, (arti go 2° da LPC):

440 BARBOSA, Denis Borges. Op. cit., 2013, p. 360.

441 BARBOSA, Denis Borges. Ibidem, 2013, p. 361.

442 PORTO, Patrícia C. R.. Limites à sobreposição de direitos de propriedade intelectual. Trabalho de con-
clusão da disciplina de direitos autorais COPEPI, 2009, p. 24.

443 PORTO, Patrícia C. R. op. cit., 2009, p. 24.

444 1. Cada Estado da União pode reconhecer o direito do obtentor previsto pela presente Convenção, 
mediante a outorga de um tí tulo especial de proteção ou de uma patente. Porém, um Estado da União, cuja 
legislação nacional admite a proteção em ambas às formas, deverá aplicar apenas uma delas a um mesmo 
gênero ou a uma espécie botânica. (arti go 2°, UPOV de 1978).
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Com relação à possibilidade o único direito permiti do no país a ser 
validamente oponível à livre uti lização de planta e suas partes de 
reprodução ou multi plicação vegetati va é o direito conferido pelo 
Certi fi cado de proteção de culti var – CPC, mais nenhum outro. Nes-
se aspecto a lei é explícita e cogente, bem como não abre especo 
para qualquer interpretação diversa. Ressalta-se que a imposição 
da norma é que qualquer outro direito de propriedade intelectual 
conferido a terceiros que não o garanti do pelo CPC, mesmo que va-
lidamente concedido e vigente, NÃO será oponível contra qualquer 
pessoa para impedi-la de uti lizar livremente plantas e suas partes, 
sobre as quais o direito alienígena direta ou indiretamente recaia445.

Portanto, conforme sustentado ao longo do presente trabalho:

• As variedades de plantas de soja da Monsanto estão protegidas 
pelo sistema de culti var, premissa que permite e promove que os 
agricultores livremente, reservem, troquem doem e comercializem 
como alimento e matéria-prima as sementes novas por força do 
imperati vo legal conti do na LPC em seus arti gos 10, I, II e IV;

• Enquanto o arti go 42 da LPI garante, em tese, ao ti tular de uma 
patente a produção, uso, venda ou porte por terceiros de sua tec-
nologia patenteada, o arti go 10 da LPC diversamente, prescreve 
uma série de condutas que não violam o culti var protegido, como 
a reserva de sementes para uso próprio (inciso I), venda como ali-
mento (inciso II) ou doação e troca entre pequenos produtores (in-
ciso III).

• As normas elencadas na lei clássica de patentes são inoponíveis – à 
hipótese (mesmo em havendo patentes), por expressa exclusão da 
Lei de proteção de culti vares (vedação à dupla proteção do arti go 
2°);

• Mesmo que não existi sse o duplo óbice da Lei de proteção de Cul-
ti vares, uma patente de processo de manipulação de matéria viva, 
não tem na semente nova o seu produto, bem como não acarreta 
a proteção desta, por força dos enunciados dos arti gos 18, III pará-
grafo único e arti go 42, II da Lei 9.279/96.

445 PORTO, Patrícia, C. R. op. cit., 2015.
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8. A abrangência das proteções relacionadas à tecnolo-
gia Intacta RRR2 PRO

Segundo declarações da Monsanto na oportunidade de obtenção do 
registro da soja RR2 como biopesti cida através de um paper endereçado à U.S 
Environmental Protecti on Agency Offi  ce of Pesti cide Programs Biopesti cides 
and Polluti on Preventi on Division – “o evento de soja MON 89788 é produzido 
com a mesma proteína CP4 EPSPS que a soja Roundap Ready 40-3-2”, (...) “A 
soja MON 89788 foi produzida através da introdução do gene cassete CP4 
EPSPS contendo um promotor que já foi uti lizado em outras culturas tais como 
a Roundap Ready (RR1), Roundap Ready Flex Cott on e Roundap Ready Corn 2”.

Leila da Luz Lima Cabral446 com experti se em propriedade intelectual 
afi rma:

A soja MON 89788 apresenta as mesmas característi cas biológicas 
da soja anterior Roundap Ready 40-3-2, ou RR1, que já se encontra 
em domínio público na maioria dos mercados, inclusive no Brasil. A 
tecnologia para a obtenção da soja MON 89788, difere apenas da 
RR2, notadamente com relação ao sistema Roundap Ready Soybe-
an, ou seja, com relação à sua resistência ao glifosato, pela escolha 
da soja ti da como de elite genéti ca que serviu de base para a incor-
poração do gene cassete CP4 da bactéria Agrobacterium Tumefa-
ciens.

Da mesma forma que a RR1, a soja MON 89788 – RR2 também in-
corporava a sequencia codifi cante CP4 EPSPS derivada da bactéria 
comum do solo (agrobacterium sp. Esti rpe CP4) dentro do genoma 
da soja. Logo, tal tecnologia de obtenção de semente de soja resis-
tente a glifosato, ainda que inoculada em soja de elite, a soja espé-
cie Asgrow A3244 a soja MON 89788 apresenta as mesmas caracte-
rísti cas técnicas já conhecidas do estado da técnica, com o método 
descrito e publicado em 2002, e protegidas em documento de pa-
tente desde 1983 (por ex. BR PI 1101070-3) exti nto em 17/01/2003, 
e (PI 1101069 dentre outros).

Outra informação que também fornece limitação ao alcance da 
proteção da propriedade industrial eventualmente relacionada à 
soja RR2, e veiculada pela própria Monsanto, reside no fato de que 
é mencionado que a introdução do gene cassete CP4 EPSPS conten-
do um promotor, já fora uti lizado em outras culturas, como algodão 
e milho, o que da mesma forma reti ra a inventi vidade do uso des-
se mesmo método de introdução do CP4, contendo um promotor, 
quando aplicado em soja.

446 LIMA CABRAL, Leila da Luz. Análise das condições de patenteabilidade de documentos de patentes BR 
relati vos à soja RR2 e seu refl exo no mercado brasileiro produtor de produtos derivados de soja, 2014.
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Assim, de acordo com as considerações da experti se447:

• O evento MON 89788 é substancialmente equivalente à soja tradi-
cional, exceto pela sua tolerância ao glifosato que é uma caracte-
rísti ca agronômica;

• Essa característi ca é a mesma obti da pelos mesmos métodos já 
conhecidos do estado da técnica, o que torna possível o questi o-
namento de eventual proteção patentária para tal característi ca;

• A reivindicação de commoditi es derivada da tecnologia em que se 
pede proteção, como grãos, farinha, farelo ou óleo guardam identi -
dade com o produto tradicional e o produto obti do diretamente da 
soja MON 89788, de tal forma que a obtenção de um “organismo 
transgênico” alvo de intervenção humana em sua composição ge-
néti ca, mas que expressa às mesmas característi cas normalmente 
alcançáveis pela espécie em condições naturais, reti ra deste “orga-
nismo” a possibilidade da proteção patentária, com base nas dispo-
sições do parágrafo único do arti go 18 (III) da LPI.

Importante salientar, (principalmente porque o direito sobre paten-
tes dessas ditas “novas” tecnologias, já estão, ou apresenta a possibilidade 
de ser, estabelecidos no Brasil), que a tecnologia RR2 aos moldes da RR1 está 
protegida por diversos documentos reivindicatórios a fi m de que se protejam 
ao menos alguma parte da tecnologia, fato que em muito impede terceiros de 
produzir o produto como um todo.

Como anteriormente mencionado, existem duas noções de tecnolo-
gias de produto – a do produto fi nal e a de aparelho que são uti lizados em fase 
intermediária nos processos de fabricação do produto fi nal.

A patente de reivindicação de produto diz respeito ao aparelho e não 
ao produto fi nal.

Barbosa448 se referindo a tecnologia RR1, afi rma que exceto pelo au-
mento de produti vidade resultante do aparelho (elemento genéti co) patente-
ado pela Monsanto – e já exti ntos os privilégios – todo o restante do processo 
de planti o já esta em domínio público.

447 LIMA CABRAL, Leila da Luz. Análise das condições de patenteabilidade de documentos de patentes BR 
relati vos à soja RR2 e seu refl exo no mercado brasileiro produtor de produtos derivados de soja, 2014.

448 BARBOSA, Denis Borges. Dois estudos sobre os aspectos jurídicos do patenteamento da tecnologia 
roundup ready no Brasil – a questão da soja transgênica, 2013. Disponível em: htt p://www.denisbarbosa.
addr.com/paginas/novidades/novidades.html. 
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Embora o desenvolvimento genéti co possa caracterizar-se como uma 
função independente, a propagação do gene é condicionada pela existência 
de um “veículo ou aparelho” que é exatamente a semente (veículo) que o 
incorpora.

Dessa maneira, a semente servirá como um veículo condutor a fi m 
de se obter com a incorporação do elemento genéti co melhorias qualitati vas 
(resistência a pestes e doenças), não um produto fi nal em si.

Em outra vertente, existe na tecnologia RR2, de igual modo a RR1, 
reivindicações de patentes de produto referentes ao “aparelho” (elemento 
transgênico) com a fi nalidade de obter uma maior resistência ao glifosato.

Além disso, de igual modo à tecnologia RR1 ou Roundap Ready 40-
3-2 (que se encontra em domínio público na maioria dos mercados, inclusive 
no Brasil), a soja RR2 incorpora em seu genoma, a sequencia codifi cante cp4 
EPSPS que deriva da bactéria Agrobacterium sp. Esti rpe CP4, comum ao solo.

A própria Monsanto veiculou449 que “a introdução do gene cassete 
CP4 EPSPS contendo um promotor, já fora uti lizado em outras culturas, como 
algodão e milho”, pressuposto que reti ra do campo da proteção por patentes 
à tecnologia RR2, vez que não há ati vidade inventi va do uso desse método de 
introdução quando inserido na semente de soja.

A soja MON89788 é disti nta da soja RR2, apenas com relação ao sis-
tema Roundap Ready Soybean, ou seja, com relação à sua resistência ao gli-
fosato (herbicida também em domínio público), pela escolha da soja de elite 
genéti ca que serviu de veículo base para a inserção do gene cassete cp4 na 
bactéria Agrobacterium tumefaciens, e então inserido na soja de elite A3244.

A planta de soja que contem o evento MON 89788 se refere a uma 
variedade de soja criada a parti r da inserção do conhecido gene cp4 EPSPS (já 
uti lizado em outras tecnologias, por exemplo, a RR1), descrito nos documen-
tos de patentes pipelines PI1100006; PI110007 e PI110000. Como anterior-
mente mencionado, a multi nacional pretende através dessa “nova” tecnologia 
aumentar a produti vidade da soja transgênica resistente ao glifosato.

449 Declarações prestadas perante EFSA – European Food Safety Authority, através do documento 
“Glyphosate – tolerant GM Soybean MON89788 for food and feed uses, import and processing” na União 
Europeia – Questi on n. EFSA-Q-2006-182, concluído em 02/07/2008. LIMA CABRAL, Leila da Luz. Análise 
das condições de patenteabilidade de documentos de patentes BR relati vos à soja RR2 e seu refl exo no 
mercado brasileiro produtor de produtos derivados de soja, 2014.
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Entretanto não estão presentes em uma das reivindicações da exclu-
siva para a tecnologia RR2 (PI0610654-4), os requisitos objeti vos (novidade e 
ati vidade inventi va), além de ser defeso incondicionalmente, no Brasil, a sua 
proteção por patente de acordo com os arti gos 8°, 11°, 13°, 18°, 22° e 24° da 
lei 9.279/96450.

Assim, os pedidos de patentes (de processo e de produto) que é o 
caso da PI0610654-4 que reivindicam métodos de produção de produtos pri-
mários derivados da soja (alimento, farinha, fl ocos e óleo) estão todos, sem 
exceção, em estado de técnica, não há novidade (nos processos e produtos) 
em si.

 Pressupõe, portanto que os ditos “métodos” reivindicados para a 
tecnologia RR2 além de não serem novos e não possuírem um passo inventi -
vo, não caracteriza como “invenção”, pois nada de novo foi criado ou inventa-
do – (aquele que se arroga inventor, na verdade, não é inventor, porque não 
inventou a forma fí sica do material genéti co e nem a função dos elementos 
uti lizados para o processo):

A questão é simples: Basta que a criação, para ser objeto de uma 
proteção exclusiva pelos sistemas da propriedade intelectual, seja 
nova? A noção de novo, neste caso, é simplesmente aquilo que a 
sociedade ainda não ti nha acesso. O pressuposto desta obra é que, 
em cada modalidade dessas exclusivas, uma exigência de fundo 
consti tucional se impõe, para exigir, como um elemento objeti vo 
da criação, um aporte à sociedade de algo mais do que o simples-
mente novo. Numa desti lação ainda mais incisiva do problema, a 
pergunta é: O direito exclusivo que se atribui ao criador – ou àquele 

450  Art.8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, ati vidade inventi va e aplicação 
industrial.  Art. 11. A invenção e o modelo de uti lidade são considerados novos quando não compreendidos 
no estado da técnica.   § 1º O estado da técnica é consti tuído por tudo aquilo tornado acessível ao público 
antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro 
meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12 16 e 17.  § 2º Para fi ns de aferição da novi-
dade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado 
da técnica a parti r da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, 
mesmo que subsequentemente. § 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacio-
nal de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamen-
to nacional.  Art. 13. A invenção é dotada de ati vidade inventi va sempre que, para um técnico no assunto, 
não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.    Art. 18. Não são patenteáveis: (...)        III - o 
todo ou parte dos seres vivos, exceto os microrganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de 
patenteabilidade - novidade, ati vidade inventi va e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam 
mera descoberta.  Art. 22. O pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a 
um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventi vo.  Art. 
24. O relatório deverá descrever clara e sufi cientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por 
técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.  Parágrafo único. No caso de 
material biológico essencial à realização práti ca do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma 
deste arti go e que não esti ver acessível ao público, o relatório será suplementado por depósito do material 
em insti tuição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional.
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que deriva seu tí tulo do criador, por cessão ou operação da lei – é 
proporcional ao acesso obti do pela sociedade? Há uma correlação 
razoável entre os benefí cios que o criador obtém do sistema jurídi-
co pela criação que fez em face daquilo que todos os demais têm 
de benefí cio? Como se percebe, toda a questão pressupõe que a 
proteção exclusiva (a patente, a marca, o direito autoral, etc.) seja 
devida ao criador como uma retribuição por benefí cio causado à 
sociedade. Se uma patente fosse dada como um dever absoluto 
e incondicionado do Estado, correlati vo a um poder absoluto do 
criador de se ver protegido independentemente da sociedade na 
qual o direito vige, a proporcionalidade seria uma categoria imper-
ti nente451.

9. Atores que podem ser ati ngidos pelo alcance da pro-
teção de cada patente reivindicada e/ou concedida da tec-
nologia RR2

Um estudo realizado em 2014 sobre as patentes da tecnologia RR2 
concedidas e as que aguardam concessão perante o órgão administrati vo – 
INPI452 analisa, entre outros assuntos, o objeto de proteção, os objeti vos da 
invenção e os atores que podem ser ati ngidos pelo alcance da proteção da 
tecnologia RR2. Assim, vejamos:

PI0016460-7 – Patente concedida:

Objeto de proteção: sequenciamento genéti co para o promotor plas-
midial FMV-EF1 e o plasmídeo contendo o referido promotor. Reivindica um 
método para controlar ervas daninha em plantas transformadas com o cons-
tructo de DNA protegido nas reivindicações anteriores, na qual é aplicada à 
planta de colheita uma quanti dade sufi ciente de glifosato.

Objeti vos da tecnologia: Obtenção de constructors de DNA de pro-
motores EF1 como moléculas quiméricas de fusão com moléculas de DNA 
caulimovirus tendo ati vidade promotora em plantas, sufi cientemente ati va 
em outras espécies de plantas, tais como algodão, tomate, canola, soja e gi-
rassol, que, quando uti lizado para controlar a expressão de um gene de tole-
rância ao glifosato, tais como aroA: CP4, a planta tolera a aplicação comercial 
do glifosato.

451 BARBOSA, Denis Borges in BARBOSA, Denis Borges; SOUTO MAIOR, Rodrigo; RAMOS, Carolina Tinoco. 
O contributo mínimo na propriedade intelectual. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2010.

452 LIMA CABRAL, Leila da Luz. Análise das condições de patenteabilidade de documentos de patentes BR 
relati vos à soja RR2 e seu refl exo no mercado brasileiro produtor de produtos derivados de soja, 2014.
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Quem pode ser ati ngido pela tecnologia: essa patente não protege 
o referido promotor se empregado para proteger o vegetal contra infestação 
por insetos lepidópteros, logo, não alcança a soja INTACTA RR2 PRO, mas ape-
nas a soja MON89788. Da mesma forma, como objeto da patente diz respeito 
ao “produto aparelho” que é um dos elementos uti lizados para a construção 
do objeto transgênico, no caso, para atribuir característi cas especiais à se-
mente que está sendo construída, a proteção que é conferida é ao elemento 
promotor em si, mas não à semente que o contém.

Portanto, o terceiro ati ngido pelo alcance dessa patente é o labora-
tório que construir sementes contendo o referido promotor, e eventualmente 
o agricultor, mas não quem uti lizar do resultado do culti vo do produto fi nal 
resultante do culti vo da referida semente, já que a tecnologia protegida nessa 
patente somente é ati vada por ocasião do culti vo da semente453.

PI0610088-0 - Patente aguardando exame técnico

Objeto de proteção: refere-se ao tratamento a ser feito em planta de 
soja contendo o evento MON89788, resistente ao glifosato, com uma formula-
ção ou mistura contendo glifosato, e possivelmente um fungicida escolhido de 
uma lista onde se acham incluídos diversos agroquímicos fungicidas já de uso 
corrente na agricultura em geral, em que a doença é controlada pelo glifosato. 
Reivindica-se o uso de agroquímicos fungicidas em associação com o glifosato, 
tal como sulfato de cobre tribásico, captan, bromuconazol, dicloran, folpet, 
enxofre, mancozeb, tebuconazol, etc., dentre vários outros amplamente co-
nhecidos de emprego na agricultura.

Objeti vos da tecnologia: A tentati va de proteção por patentes é para 
uso de fungicidas tradicionais associados ao glifosato para serem aplicados 
em sementes tolerantes ao glifosato, o que já pode estar sendo feito, inclusive 
com a soja RR1, sem que tal uso de agroquímico em domínio público esti vesse 
sendo submeti do a qualquer ti po de proteção patentário no Brasil.

Importante salientar que não há qualquer ti po de reivindicação de 
proteção para semente, para a planta, ou mesmo para o produto derivado do 
grão colhido após tal planti o. Logo, tais produtos não se acham contemplados 
nem alvo de proteção por esse pedido de patente454.

453 LIMA CABRAL, Leila da Luz. Análise das condições de patenteabilidade de documentos de patentes BR 
relati vos à soja RR2 e seu refl exo no mercado brasileiro produtor de produtos derivados de soja, 2014.

454 LIMA CABRAL, Leila da Luz. Op. cit., 2014.
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Quem pode ser ati ngido pela tecnologia: A reivindicação dos ti pos 
de doenças fúngicas a serem tratadas, parti cularmente a “Asian Soybean Rust 
Disease”, e o modo como à aplicação do glifosato é feita, precedida ou após a 
aplicação do fungicida demonstra claramente tratar-se de pedido de patente 
voltado exclusivamente para o planti o, e logicamente para o agricultor envol-
vido no planti o de tal ti po de semente.

O pedido de patente PI0610051-1 não será objeto de análise, haja vis-
ta seu arquivamento defi niti vo no INPI, não cabendo recurso contra o arqui-
vamento, (publicado em 11/02/2014 – RPI2249), bem como a PI0311183-0, 
pedido que foi indeferido em 8/10/2013, RPI2231.

PI0610654-4 Aguardando exame técnico

Objeto de proteção: uma sequência de ácido nucléico compreen-
dendo as SEQ. ID:1 e SEQ.I:D2455 (Pequenos polinucleotí deos que servem de 
base para a obtenção da molécula de DNA exógena que ocasiona o evento 
MON89788. Outra reivindicação incide em uma planta ou parte desta, con-
tendo o evento MON89788, que compreende a sequencia do gene cp4 epsps 
que confere resistência ao glifosato.

Reivindicam-se também os produtos primários obti dos a parti r da 
planta de soja ou parte desta, o alimento, molécula iniciadora do polinucleotí -
deo de DNA e um kit de detecção para o evento MON89788.

Métodos de produzir uma planta contendo o evento MON89788; de 
detecção do evento MON89788 e de controle de ervas daninhas.

Já analisamos acima esta reivindicação, no entanto, reafi rmo que as 
plantas de soja transgênicas contendo o evento MON89788, bem como as 
sementes de soja transgênicas contendo o “novo” evento, são “tecnologias” 
proibidas de proteção por exclusiva patentária no Brasil.

Objeti vos da tecnologia: proteção para o evento MON89788.

(a) sequências que protegem o evento MON89788, cuja soja recebe o 
mesmo nome, MON89788 e.

(b) reivindicação de uma planta de soja ou parte desta que contem 
o evento MON89788, compreendendo a sequência do gene cp4 epsps que 
confere resistência ao glifosato;

455 Estas sequências estão presentes em mais de 100 organismos diferentes, que ti veram seus genomas 
estudos. LIMA CABRAL, Leila da Luz. Análise das condições de patenteabilidade de documentos de patentes 
BR relati vos à soja RR2 e seu refl exo no mercado brasileiro produtor de produtos derivados de soja, 2014.
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(c) Produtos primários (commoditi es) e alimentos obti dos a parti r da 
planta de soja ou parte desta.

Quem pode ser ati ngido pela tecnologia: Os laboratórios que repro-
duzirem a tecnologia o todo ou em parte, sem autorização do ti tular;

Os agricultores que uti lizarem da soja (MON89788) com objeti vo de 
germinação, em procedimentos agrícolas que empregam a aplicação do glifo-
sato456.

Assim sendo, o INPI não deve conceder a patente para a planta ou 
parte da planta. Mas, por um lapso, caso ocorra, todos os atores envolvidos 
na produção da semente, na produção agrícola do vegetal e na transformação 
do resultado da colheita, podem ser afetados457:

Os laboratórios que reproduzirem a tecnologia o todo ou em parte, 
sem autorização do ti tular;

Os agricultores que uti lizarem da soja (MON89788) com objeti vo de 
germinação, em procedimentos agrícolas que empregam a aplicação do glifo-
sato458, independentemente de qual o fornecedor deste insumo.

Entretanto tal ti po de reivindicação esbarra-se no impedimento de 
interesse público do enunciado do arti go 18, III da lei 9.279/96 e, mesmo se 
tratar de tecnologias transgênicas, seriam altamente questi onáveis.

10. O depósito do pedido de patente não gera direito de 
exclusividade econômica da tecnologia

A questão crucial é: antes da efeti va concessão patentária não há pro-
priedade temporária e nem exclusividade econômica de uma tecnologia em 
que se pede a proteção perante o órgão administrati vo – INPI.

Assim é pela análise do enunciado normati vo do arti go 42 da lei 
9.279/96 “a patente confere ao seu ti tular o direito de impedir terceiro, sem 
o seu consenti mento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar 
com estes propósitos: produto objeto de patente (I); processo ou produto ob-
ti do diretamente por processo patenteado (II)”.

456 LIMA CABRAL, Leila da Luz. Análise das condições de patenteabilidade de documentos de patentes BR 
relati vos à soja RR2 e seu refl exo no mercado brasileiro produtor de produtos derivados de soja, 2014.

457 LIMA CABRAL, Leila da Luz. ibidem, 2014.

458 LIMA CABRAL, Leila da Luz. idem Ibidem, 2014.
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Esses direitos impediti vos para terceiros (produzir, usar, colocar à 
venda, vender ou importar) é dirigido como defesa única e exclusiva do ti tular 
da patente, não resultando, como premissa consti tuti va de impedimento, o 
mero depósito do pedido de patente.

Existe, todavia, para o depósito do pedido patentário, a mera expec-
tati va de direito, reservando ao órgão administrati vo a faculdade de deferir, 
indeferir ou arquivar o pedido, conforme consubstanciado em documentos, 
provas e subsídios acostados ao respecti vo pedido.

Agravo de instrumento. Ação cautelar inominada – propriedade in-
dustrial – depósito de patente – pretensão de proibição de fabrica-
ção, comercialização e exposição do produto objeto do registro de 
patente – sistema de barras hidráulicas para pulverizadores – MERA 
EXPECTATIVA DE DIREITO – pedido recebido com ressalva de que 
existi am outros pedidos semelhantes – demonstração de existência 
no mercado de produtos semelhantes de várias marcas – ausência 
do periculum in mora, a justi fi car a concessão das liminares preten-
didas – Recurso desprovido – por unanimidade – (TJPR - 17° C. Cível 
– AI0561162-7 – Santo Antonio do Sudoeste – Rel. Des. Fernando 
Vidal de Oliveira – Unânime – J.29.04.2009).

Gama Cerqueira459 afi rma que “a patente não cria, mas apenas re-
conhece e declara o direito do inventor, que preexiste à sua concessão e lhe 
serve de fundamento. Seu efeito é apenas declarati vo e não atributi vo de pro-
priedade”.

Note-se que ninguém pode reivindicar o direito de exclusividade de 
exploração econômica de qualquer invenção, modelo de uti lidade, desenho 
industrial ou marca se não obteve junto ao INPI a correspondente concessão, 
é o que preconiza majoritariamente a jurisprudência pátria:

TITULARIDADE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL SOBRE INVENÇÃO 
OU MÉTODO DE PRODUÇÃO QUE SOMENTE OCORRE COM O RE-
GISTRO DA PATENTE PELO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE 
INTELECTUAL – INPI. EXEGESE DO ARTIGO 38 DA LEI 9.279/96. DE-
PÓSITO DOS PEDIDOS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO (...) Nínguem 
pode reivindicar o direito de exploração econômica com exclusivi-
dade de qualquer invenção, modelo de uti lidade, desenho indus-
trial ou marca se não obteve do INPI a correspondente concessão”. 
(TJRP - 4° C. Cível em Com. Int. – MS 0727162-3 – Foro Central da 
região metropolitana de Curiti ba – Rela. Des Abraham Lincoln Cali-
xto – Unanime – J. 12.04.2011).

459 CERQUEIRA, Gama. Tratado de propriedade industrial. Rio de Janeiro: lúmen júris, 2010, v. II, p. 141.
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Logo, os pedidos de patentes PI0610088-2 e 0610654-4 relativos à 
tecnologia de segunda geração da Monsanto que aguardam exame técnico460, 
não podem servir de base para quaisquer abstenções contra terceiros, ou 
mesmo a cobrança de royalties da pretensa tecnologia, haja vista que não há, 
até o presente momento, qualquer patente de invenção emitida e/ou conce-
dida para a tecnologia RR2 e, muito menos direitos líquidos e certos da multi-
nacional que a capacite de invocar qualquer ilegalidade ou violação por parte 
de terceiros das tecnologias em questão:

 “Patente ainda não concedida, mera expectativa de direito que não 
autoriza o interessado a impedir a exploração de terceiro, muito embora as-
segure a ele o direito de obter indenização pela exploração indevida, entre a 
data da publicação do pedido e a concessão da patente, na forma da lei461”.

Denota-se que a legitimidade para a defesa de uma patente decorre 
da titularidade. E essa titularidade decorre de um ato especialíssimo que é a 
concessão pelo INPI da carta patente, a fim de gerar e constituir direitos erga 
omnes.

Assim, a noção de patente envolve três elementos: outorga do Es-
tado; privilégio de exclusividade; e os requisitos do artigo 8° da lei 9.279/96 
(novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial).

A exclusividade de exploração é decorrente de uma espécie de “con-
trato” firmado entre o Estado e o criador da invenção mediante a concessão 
de patente e, assim sendo, o mero depósito conduz a uma expectativa de 
direito à exclusividade.

Assegurados os direitos relativos à propriedade intelectual pelas 
garantias constitucionais “seu conteúdo e seus limites serão definidos na lei 
especial que lhe normatiza o exercício462”, isto é, a lei prevê a necessidade 
imperativa de ato específico para a configuração dos efeitos de validade e 
eficácia erga omnes, ou legitimidade ad causam perante terceiros, ou oponi-
bilidade.

460	 Durante a fase de exame, o INPI realiza busca de anterioridade e analisa o resultado dessa busca e as 
possíveis oposições (petições de subsídios ao exame) apresentadas; com base nessa análise, o examinador 
poderá formular exigências ao depositante, que deverão ser atendidas ou contestadas no prazo de 90 dias 
da data da publicação. Após o atendimento das exigências, ou no caso e não haver exigências, o órgão 
administrativo dará a decisão no pedido de patente, que poderá ser o seu deferimento, indeferimento ou 
arquivamento.

461	 TJSP. Voto n, 1930 Agravo de instrumento 097.277.4/2.

462	 MARTINS, Fran. Comentários à lei das sociedades anônimas, 1985, p.139.



269

propriedade intelectualpropriedade intelectual

THE COMPETING OBJECTIVES UNDERLYING 
THE PROTECTION OF INTANGIBLE CULTURAL 

HERITAGE

Peter K. Yu463

INTRODUCTION

The protecti on of geneti c resources, traditi onal knowledge (TK) and 
traditi onal cultural expressions (TCE) is of great importance to agricultural 
producti on and food security. As the UK Commission on Intellectual Property 
Rights (IPR Commission) noted in its fi nal report:

Traditi onal knowledge has played, and sti ll plays, a vital role in the 
daily lives of the vast majority of people. Traditi onal knowledge is 
essenti al to the food security and health of millions of people in the 
developing world. … In additi on, … the use and conti nuous develo-
pment by local farmers of plant varieti es and the sharing and diff u-
sion of these varieti es and the knowledge associated with them play 
an essenti al role in agricultural systems in developing countries. 464

Since its establishment at the World Intellectual Property Organiza-
ti on (WIPO) in September 2000, the Intergovernmental Committ ee on Intel-
lectual Property and Geneti c Resources, Traditi onal Knowledge and Folklore 
(IGC) has worked ti relessly to explore ‘the development of an internati onal 
legal instrument or instruments for the eff ecti ve protecti on of traditi onal cul-
tural expressions and traditi onal knowledge, and to address the intellectual 
property aspects of access to and benefi t-sharing in geneti c resources’.465 As 
the inaugural issue of this Journal goes into producti on, the IGC has made 
important plans to submit the draft  texts of three separate instruments—on 

463 Copyright © 2014 Peter K Yu. This arti cle was abridged and adapted from Peter K Yu, ‘Cultural Relics, 
Intellectual Property, and Intangible Heritage’ (2008) 81 Temple L Rev 433.

464 Commission on Intellectual Property Rights, Integrati ng Intellectual Property Rights and Development 
Policy: Report of the Commission on Intellectual Property Rights (2002) 73.

465 WIPO, ‘Traditi onal Knowledge’ <htt p://www.wipo.int/tk/en/> accessed 4 May 2014.
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geneti c resources, TK and TCE—for considerati on by the WIPO General As-
sembly in September 2014.466

In additi on to the IGC’s draft  texts, Switzerland has proposed to amend 
the Regulati ons under the Patent Cooperati on Treaty by explicitly enabling 
nati onal patent legislati on to require the disclosure in patent applicati ons of 
TK and geneti c resources used in patent-seeking inventi ons.467 Although the 
proposal makes the disclosure requirement opti onal, that requirement, once 
implemented, will enable the disclosed informati on to become part of inter-
nati onal patent applicati ons. 468

Within the World Trade Organizati on (WTO), a group of developing 
countries has also advanced a similar proposal, which requires the additi on of 
Arti cle 29bis to the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Prop-
erty Rights (TRIPS Agreement).469 If adopted, the new provision would create 
an obligati on to disclose in patent applicati ons the source of origin of biolog-
ical resources and TK used in patent-seeking inventi ons. The proposal would 
further require patent applicants to disclose their compliance with access and 
benefi t-sharing requirements under relevant nati onal laws. Although a large 
number of developing countries have supported the proposal, the United 
States, Japan and South Korea strongly oppose it, claiming that the additi onal 
requirement would destabilize the existi ng patent system.470

In additi on to eff orts at WIPO and the WTO, traditi onal communiti es, 
governments and intergovernmental and nongovernmental organizati ons 
have advanced many diff erent proposals and models to protect intangible 
cultural heritage. Among the new internati onal instruments that have been 
adopted outside the intellectual property and internati onal trade regimes 
thus far are the 1992 Conventi on on Biological Diversity (CBD), the 2001 In-

466 Catherine Saez, ‘Protecti on of Folklore Joins TK, GR on Way to WIPO General Assembly’ Intellectual 
Property Watch (7 April 2014) <htt p://www.ip-watch.org/2014/04/07/protecti on-of-folklore-joins-tk-gr-on-
-way-to-wipo-general-assembly/> accessed 4 May 2014.

467 WIPO, Working Group on Reform of the Patent Cooperati on Treaty, ‘Proposals by Switzer-
land Regarding the Declarati on of the Source of Geneti c Resources and Traditi onal Knowledge 
in Patent Applicati ons’ (PCT/R/WG/5/11 Rev., 2003) 1.
468 Emanuela Arezzo, ‘Struggling around the “Natural” Divide: The Protecti on of Tangible and Intangible 
Indigenous Property’ (2007) 25 Cardozo Arts & Entertainment LJ 367, 381–82.

469 Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Council), ‘The Relati onship 
between the TRIPS Agreement and the Conventi on on Biological Diversity: Checklist of Issues’ (IP/C/W/420, 
2004); TRIPS Council, ‘Elements of the Obligati on to Disclose the Source and Country of Origin of the Biolo-
gical Resources and/or Traditi onal Knowledge Used in an Inventi on’ (IP/C/W/429/Rev.1, 2004).

470 Arezzo (n 466 above) 387–88; William New, ‘WTO Biodiversity Amendment Backed; EU Seeks “New 
Thinking” on GIs’ Intellectual Property Watch (26 October 2007) <htt p://www.ip-watch.org/2007/10/26/
wto-biodiversity-amendment-backed-eu-seeks-new-thinking-on-gis/> accessed 4 May 2014.
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ternati onal Treaty on Plant Geneti c Resources for Food and Agriculture (under 
the auspices of the UN Food and Agriculture Organizati on), the 2003 UNESCO 
Conventi on on the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, the 2005 UN-
ESCO Conventi on on the Protecti on and Promoti on of the Diversity of Cultural 
Expressions and the 2007 UN Declarati on on the Rights of Indigenous Peoples. 
Taken together, all of these instruments contribute to the emergent estab-
lishment of a new internati onal framework for the protecti on of intangible 
cultural heritage.

One topic that has received considerable academic and policy att en-
ti on concerns the key objecti ves underlying the establishment of this new 
framework. To help us develop a bett er and deeper understanding, this arti cle 
outlines eight most widely documented objecti ves. While some of these ob-
jecti ves overlap or confl ict with each other, others touch on issues that are of 
only marginal concern to some consti tuencies. By focusing on each objecti ve 
in turn, this arti cle aims to underscore the divergent, and at ti mes competi ng, 
interests among the many stakeholders involved in the framework.

Although some readers may fi nd the descripti on of all eight under-
lying objecti ves somewhat messy, such messiness is rather common in any 
negoti ati ons concerning the establishment of a new internati onal framework. 
Rather than off ering a subjecti ve evaluati on of the importance and urgency of 
each objecti ve, or combining them to deduce some organizing principles, this 
arti cle presents the objecti ves as they appear in the current policy debate. Af-
ter all, policymakers, commentators, acti vists and the public at large are likely 
to value these objecti ves diff erently. By presenti ng the objecti ves together, 
this arti cle foreshadows the challenges to achieving internati onal consensus 
on the protecti on of intangible cultural heritage.

It is worth noti ng that this arti cle does not disti nguish between TK and 
TCE, even though the former is arguably more important and relevant to agri-
cultural producti on and food security. There are at least two reasons. First, in-
digenous peoples and traditi onal communiti es embrace a holisti c worldview. 
They do not make clear disti ncti ons between TK and TCE, and they ‘regard 
expressions of their traditi onal cultures/folklore as inseparable from systems 
of traditi onal knowledge’. 471 Second, because the discussions of TK and TCE 
are somewhat intertwined, a comprehensive discussion will be needed to fully 
understand the competi ng objecti ves underlying the protecti on of intangible 
cultural heritage.

471 WIPO, Intellectual Property and Traditi onal Cultural Expressions/Folklore (2005) 8.
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CULTURAL PRIVACY

While globalizati on, the digital revoluti on and the increasing commod-
ifi cati on of informati on have enriched the lives of many traditi onal communi-
ti es, these factors have equally threatened these communiti es by allowing for 
the instantaneous distributi on of knowledge and materials that are sacred or 
intended to be kept secret. 472 As Angela Riley noted, such unauthorized re-
producti on and distributi on remains ‘one of the biggest problems faced by 
indigenous groups today’.473

From the standpoint of traditi onal communiti es, secrecy is important 
for both cultural and spiritual purposes. As Tom Greaves explained:

[T]he control of traditi onal ideas and knowledge … identi fi es places, 
customs and beliefs which, if publicly known, will destroy parts of 
a people’s cultural identi ty. Someti mes it is knowledge entrusted 
only to properly prepared religious specialists. Disclosure to other, 
unqualifi ed members destroys it. Someti mes it is knowledge sha-
red among all of a society’s members, but not with outsiders. Such 
knowledge charters a society’s sense of self; to disclose it loosens 
the society’s self-rati onale. 474

The ability for these peoples to keep ideas and knowledge secret is 
therefore very important. As Sarah Harding explained, ‘secrecy is an integral 
part of the sacredness of certain objects, stories, songs or rituals, and as such, 
instrumental in maintaining a certain social structure within the cultural group. 
[It] helps protect rituals and customs from destructi ve external forces.’ 475

Although traditi onal communiti es underscore the importance of pro-
tecti ng sacred objects and expressions, it has not been easy to disti nguish 
between what is sacred and what is not. Making such a disti ncti on someti mes 
may even be impossible, given the communiti es’ holisti c worldview and lack 
of disti ncti on between sacredness and secularity. As the late Darrell Posey 
explained:

472 Angela R Riley, ‘Indigenous Peoples and the Promise of Globalizati on: An Essay on Rights and Respon-
sibiliti es’ (2004) 14 Kansas J L & Public Policy 155, 159.

473 ibid 157.

474 Tom Greaves, ‘IPR: A Current Survey’ in Tom Greaves (ed), Intellectual Property Rights for Indigenous 
Peoples: A Sourcebook (Society for Applied Anthropology 1994) 4.

475 Sarah Harding, ‘Value, Obligati on and Cultural Heritage’ (1999) 31 Arizona State LJ 291, 314.
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All creati on is sacred, and the sacred and secular are inseparable. 
Spirituality is the highest form of consciousness, and spiritual cons-
ciousness is the highest form of awareness. In this sense a dimen-
sion of traditi onal knowledge is not local knowledge but knowledge 
of the universal as expressed in the local. In indigenous and local 
cultures, experts exist who are peculiarly aware of the organizing 
principles of nature, someti mes described as enti ti es, spirits, or na-
tural law. Thus, knowledge of the environment depends not only 
on the relati onship between humans and nature but also betwe-
en the visible world and the invisible spirit world. According to the 
Ghanaian writer Kofi  Asare Opoku, the disti ncti ve feature of tradi-
ti onal African religion is that it is ‘A way of life, [with] the purpose 
of … ordering our relati onship with our fellow men and with our 
environment, both spiritual and physical. At the root of it is a quest 
for harmony between man, the spirit world, nature, and society.’ 
The unseen is, therefore, as much a part of reality as that which is 
seen—the spiritual is as much a part of reality as the material. In 
fact, there is a complementary relati onship between the two, with 
the spiritual being more powerful than the material. 476

Even if the materials are not sacred or intended to be kept secret, 
it is important that the materials are not used in a way that would off end 
traditi onal communiti es—as in OutKast’s culturally insensiti ve performance of 
their hit ‘Hey Ya’ during the internati onally televised 2004 Grammy Awards 
Ceremony477 and the University of Illinois’ use of its fi cti ti ous Indian mascot 
Chief Illiniwek for more than eight decades.478

Moreover, regardless of whether the communiti es fi nd the use of 
these materials off ensive, they may prefer to keep their ideas and knowledge 
out of commercial channels. As Erica-Irene Daes, the founding chairperson 
and Special Rapporteur of the UN Working Group on Indigenous Populati ons, 
noted, ‘In many ways, indigenous peoples challenge the fundamental assump-
ti ons of globalizati on. They do not accept the assumpti on that humanity will 
benefi t from the constructi on of a world culture of consumerism.’479 Indeed, 

476 Darrell Addison Posey, ‘Selling Grandma: Commodifi cati on of the Sacred through Intellectual Property 
Rights’ in Elazar Barkan and Ronald Bush (eds), Claiming the Stones/Naming the Bones: Cultural Property 
and the Negoti ati on of Nati onal and Ethnic Identi ty (Gett y Research Insti tute 2002) 201.

477 Eireann Brooks, ‘Cultural Imperialism vs. Cultural Protecti onism: Hollywood’s Response to UNESCO 
Eff orts to Promote Cultural Diversity’ (2006) 5 J Intl Business & L 112, 117–18; Angela R Riley, ‘“Straight 
Stealing”: Towards an Indigenous System of Cultural Property Protecti on’ (2005) 80 Washington L Rev 69, 
70–72.

478 Jodi S Cohen, ‘Hail to the Chief—and Farewell’ Chicago Tribune (22 February 2007) C1; Jon Saraceno, 
‘Illini’s Chief’s Final Dance Here at Last’ USA Today (21 February 2007) 2C.

479 Erica-Irene Daes, ‘Intellectual Property and Indigenous Peoples’ (2001) 95 American Society of Intl L 
Proceedings 143, 143.
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consumerism may have litt le meaning to these communiti es. As she wrote 
earlier in her report for the Working Group:

Possessing a song, story or medicinal knowledge carries with it cer-
tain responsibiliti es to show respect to and maintain a reciprocal 
relati onship with the human beings, animals, plants and places with 
which the song, story or medicine is connected. For indigenous pe-
oples, heritage is a bundle of relati onships, rather than a bundle 
of economic rights. The ‘object’ has no meaning outside of the re-
lati onship, whether it is a physical object such as a sacred site or 
ceremonial tool, or an intangible such as a song or story. To sell it is 
necessarily to bring the relati onship to an end. 480

Traditi onal communiti es may also ‘fear for the well-being of [their 
communiti es] in the face of commercial exploitati on, and … worry that the 
expropriati on of their living culture will cause their imagery to lose its origi-
nal signifi cance which will lead to a disrupti on of their practi ced religion and 
beliefs and a dissoluti on of their culture’. 481 Indeed, as Susan Scafi di pointed 
out, ‘A cultural product reduced to the state of a mere commodity by the 
destructi on of its intangible value is unlikely to be restored to the source com-
munity.’ 482

Thus, it is understandable why commentators have been concerned 
about the conti nuous push for intellectual property rights to protect TK and 
TCE. Aft er all, the intellectual property system ‘was largely developed in the 
West, and its models are based on a capitalisti c philosophy designed to serve 
a market economy’, which is quite diff erent from philosophies embraced by 
traditi onal communiti es.483 It is therefore no surprise that Naomi Roht-Arriaza 
expressed concern that, ‘by att empti ng to manipulate the prevailing Western 
paradigm to suit their needs, … indigenous peoples [will] accelerate the very 
commodifi cati on of knowledge and of living things that many fi nd so objec-
ti onable’484

Concerns about the potenti al loss of heritage also explain why tra-
diti onal communiti es are generally scepti cal of open access arrangements, 

480 Erica-Irene Daes, ‘Discriminati on against Indigenous Peoples: Study on the Protecti on of the Cultural 
and Intellectual Property of Indigenous Peoples’ (E/CN.4/Sub.2/1993/28, 1993) [26].

481 Christi ne Haight Farley, ‘Protecti ng Folklore of Indigenous Peoples: Is Intellectual Property the 
Answer?’ (1997) 30 Connecti cut L Rev 1, 15.

482 Susan Scafi di, Who Owns Culture?: Appropriati on and Authenti city in American Law (Rutgers UP 
2005) 104.

483 Riley (n 470 above) 159.

484 Naomi Roht-Arriaza, ‘Of Seeds and Shamans: The Appropriati on of the Scienti fi c and Technical Know-
ledge of Indigenous and Local Communiti es’ (1996) 17 Michigan J Intl L 919, 956.
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such as those relying on the development of a commons. As Michael Brown 
pointed out, ‘from the indigenous-rights perspecti ve, the public domain is the 
problem, not the soluti on, because it defi nes traditi onal knowledge as a freely 
available resource’. 485 In fact, the existi ng push for open access arrangements 
oft en ignores the inequitable conditi ons and distributi on problems in the cur-
rent socioeconomic system. Anupam Chander and Madhavi Sunder also cau-
ti oned that ‘free and open access had the tendency to suggest “a commons 
where resources are up for grabs by the most technologically advanced”’.486 

Because one’s success in the commons depends on factors like knowledge, 
wealth, power, access and ability, an open access approach does not benefi t 
everybody equally.487 Such an approach may therefore be of limited assistance 
to the poor, the backward, the needy and the politi cally marginalized.

To complicate matt ers even further, ‘there may not always be con-
sensus within a community … as to what is or is not acceptable use of cultur-
ally signifi cant images in works intended for commercial sale’. 488 While some 
members of the communiti es may object to any usage for commercial pur-
poses, others would allow the use of some materials at selected ti mes under 
certain conditi ons. Thus, it is important to let the communiti es determine for 
themselves what materials can be used for commercial purposes. In doing so, 
the communiti es could ‘make careful determinati ons about which events [or 
objects] are appropriate for outsiders based on norms of tribal law, allowing 
such revenue-generati ng acti viti es only when they will not infringe on cultural 
privacy or religious dictates’. 489

In recent years, cultural group leaders, policymakers and commenta-
tors have called for greater protecti on of ‘cultural privacy’—that is, ‘the right 
of possessors of a culture—especially possessors of a nati ve culture—to shield 
themselves from unwanted scruti ny’.490 Arti cle 12(1) of the Declarati on on the 
Rights of Indigenous Peoples, for instance, sti pulates:

485 Michael F Brown, Who Owns Nati ve Culture? (Harvard UP 2003) 237.

486 Anupam Chander and Madhavi Sunder, ‘The Romance of the Public Domain’ (2004) 92 California L Rev 
1331, 1356 fn. 131.

487 ibid 1332.

488 Wayne Shinya, Protecti ng Traditi onal Cultural Expressions: Policy Issues and Considerati ons from a 
Copyright Perspecti ve (Department of Canadian Heritage 2004) 35.

489 Kristen A Carpenter, Sonia K Katyal and Angela R Riley, ‘In Defense of Property’ (2009) 118 Yale LJ 1022, 
1084.

490 Brown (n 483 above) 27–28.
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Indigenous peoples have the right to manifest, practi se, develop 
and teach their spiritual and religious traditi ons, customs and cere-
monies; the right to maintain, protect, and have access in privacy to 
their religious and cultural sites; the right to the use and control of 
their ceremonial objects; and the right to the repatriati on of their 
human remains.

Likewise, Professor Brown reminded us that ‘[a] right to cultural pri-
vacy is presented as self-evident and morally unassailable, even if its scope 
remains unspecifi ed’.491

AUTHENTICITY

The second objecti ve concerns the authenti city of the protected ma-
terials. If the contributi ons of traditi onal communiti es are to be recognized, 
these materials need to be authenti c. Unfortunately, as shown in many repro-
ducti ons of Maya steles, Aboriginal craft s and Nati ve American rugs, nontra-
diti onal producers and copycats usually have very limited understanding of 
the culture that the works embody. In the end, they produce materials that 
not only free-ride on the eff orts and contributi ons of traditi onal communiti es, 
but fail to make sense to those communiti es or researchers who study their 
culture.

For example, ‘Aboriginal Australian arti sts, writers and actors com-
plained that non-Aboriginals were taking the initi ati ve in uti lizing Aboriginal 
moti fs and themes, oft en resulti ng in misinterpretati ons and negati ve stereo-
types’.492 They have also been concerned about ‘the uti lisati on of reproduc-
ti ons of traditi onal Aboriginal designs as a means of decorati ng a host of mun-
dane products primarily developed for the tourist trade, such as tea-towels, 
pencil cases, key rings, tee-shirts[,] … drink coasters[,] … wall hangings, carpets 
and posters’. 493 Furthermore, ‘in Peru, local workers manufacture and sell rep-
licas of golden arti facts symbolizing Incan culture with no remembrance or 
connecti on to the heritage that created such arti facts’.494 Most disturbing of 
all, some ‘ingenious people set up a town named “Zuni” in the Philippines, 
then stamped goods with the label “Made in Zuni”’. 495

491 ibid 28.

492 Daes (n 478 above) [68].

493 Michael Blakeney, ‘Protecti ng Expressions of Australian Aboriginal Folklore under Copyright Law’ 
(1995) 17 EIPR 442, 442.

494 Doris Estelle Long, ‘The Impact of Foreign Investment on Indigenous Culture: An Intellectual Property 
Perspecti ve’ (1998) 23 North Carolina J Intl L & Commercial Regulati on 229, 243.

495 J Michael Finger, ‘Introducti on and Overview’ in J Michael Finger and Philip Schuler (eds), Poor Peo-
ple’s Knowledge: Promoti ng Intellectual Property in Developing Countries (OUP 2004) 17.
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While traditi onal communiti es have sought courts’ assistance in en-
joining others from making unauthorized reproducti on of their materials, their 
cease-and-desist demands are not always fruitf ul. For instance, in the case of 
the Australian aborigines, ‘aft er Australian tee-shirt companies were sued for 
infringing the copyright of Aboriginal arti sts, they began to print shirts with 
fake designs. “Most tourists shops [therefore] … are replete with examples of 
T-shirt designs which may appear to be works of Aboriginal art but are in fact 
caricatures of Aboriginal art.”’496 The resulti ng misrepresentati on and distor-
ti on have caused signifi cant economic and psychological injuries to traditi on-
al communiti es. As Michael Blakeney noted, ‘the unauthorised reproducti on 
of designs which are of signifi cance to Aboriginal religious beliefs and cultur-
al identi ty is as damaging as the desecrati on, through mining, of traditi onal 
dreaming places’.497

To reduce abuse and unauthorized copying, trademarks—in parti cular, 
certi fi cati on marks—have been used to ensure the authenti city and appropri-
ate use of traditi onal materials. 498 Moral rights provide additi onal protecti on 
against ‘debasement, muti lati on or destructi on’ of traditi onal expressions.499 

Because ‘the absence of an authenti city mark [or proper att ributi on] would 
alert potenti al consumers of cultural products to a lack of associati on with the 
presumed source community’,500 these diff erent forms of rights may enable 
traditi onal communiti es to share in the benefi ts of their intangible cultural 
heritage and obtain appropriate recogniti on for their creati ve contributi ons.

Although expectati ons for authenti city usually result in greater con-
trol by traditi onal communiti es and more deference to them, such expecta-
ti ons someti mes may backfi re on the communiti es by making it more diffi  cult 

496 Brown 2(n Concerns about the potenti al loss of heritage also explain why traditi onal communiti es are 
generally scepti cal of open access arrangements, such as those relying on the development of a commons. 
As Michael Brown pointed out, ‘from the indigenous-rights perspecti ve, the public domain is the problem, 
not the soluti on, because it defi nes traditi onal knowledge as a freely available resource’. In fact, the existi ng 
push for open access arrangements oft en ignores the inequitable conditi ons and distributi on problems in 
the current socioeconomic system. Anupam Chander and Madhavi Sunder also cauti oned that ‘free and 
open access had the tendency to suggest “a commons where resources are up for grabs by the most tech-
nologically advanced”’. Because one’s success in the commons depends on factors like knowledge, wealth, 
power, access and ability, an open access approach does not benefi t everybody equally. Such an approach 
may therefore be of limited assistance to the poor, the backward, the needy and the politi cally marginali-
zed. above) 89.

497 Blakeney (n 491 above) 442.

498 Maui Solomon, ‘Protecti ng Maori Heritage in New Zealand’ in Hoff man (above) 355; Wend B Wen-
dland, ‘Intellectual Property and the Protecti on of Traditi onal Knowledge and Cultural Expressions’ in Bar-
bara T Hoff man (ed), Art and Cultural Heritage: Law, Policy and Practi ce (CUP 2006) 333.

499 Kamal Puri, ‘Cultural Ownership and Intellectual Property Rights Post-Mabo: Putti  ng Ideas into Acti on’ 
(1995) 9 Intellectual Property J 293, 332.

500 Scafi di (n 480 above) 66.
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for them to demand the return of those cultural arti facts that are already 
taken from the communiti es without their authorizati on. For example, a mu-
seum can use authenti city as a justi fi cati on to reject demands by indigenous 
communiti es to rebury human remains residing in the museum. 501

RECOGNITION

An objecti ve that goes hand in hand with the protecti on of authen-
ti city interests is the recogniti on of the contributi ons traditi onal communiti es 
have made over the centuries. Such recogniti on can be achieved through the 
introducti on of greater control of their intangible cultural heritage, which in 
turn would enable the communiti es to share in the benefi ts of the exploita-
ti on of such heritage. The traditi onal communiti es’ intangible cultural heritage 
can also be recognized through a requirement to disclose the origins of the 
traditi onal materials used in new creati ons or inventi ons. Proposals that seek 
to introduce a disclosure requirement include Switzerland’s recent proposal 
to amend the Patent Cooperati on Treaty Regulati ons and a similar proposal 
by a group of developing countries to amend the TRIPS Agreement. To some 
extent, these requirements resemble those ethical guidelines museums have 
used to ensure the proper handling of cultural arti facts.502

By identi fying the source of the underlying materials, a disclosure 
requirement would help users bett er understand the origin of the products 
while providing recogniti on to the community responsible for the creati on of 
those materials. Such a requirement would also enhance the ability of ‘pro-
viders of geneti c resources and TK to keep track of the use of their tangible 
and intangible resources as well as the development resulti ng in patentable 
inventi ons’.503

If informed consent is further mandated as part of the requirement, 
like what is stated in the Arti cle 29bis Proposal, the requirement would fur-
ther ensure a legiti mate exchange between traditi onal communiti es and fol-
low-on authors or inventors. Such consent is parti cularly important when the 
inventi on includes geneti c resources from indigenous peoples and traditi onal 
communiti es. Such a requirement would also ‘increase transparency and help 
Developing Countries to monitor actual compliance with the provisions [on 

501 Patt y Gerstenblith, ‘Cultural Signifi cance and the Kennewick Skeleton: Some Thoughts on the Resolu-
ti on of Cultural Heritage Disputes’ in Barkan and Bush (n 474 above) 163.

502 James AR Nafziger, ‘The Principles for Cooperati on in the Mutual Protecti on and Transfer of Cultural 
Material’ (2007) 8 Chicago J Intl L 147, 151–52.

503 Arezzo (n 466 above) 381.
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access and benefi t sharing] set forth in the CBD’.504

Moreover, the disclosure requirement would benefi t the public at 
large by informing the public of the origin of the underlying materials while at 
the same ti me allowing them to anti cipate potenti al issues that may arise as 
a result of such usage. By disclosing in intellectual property applicati ons the 
underlying prior art, the requirement would also reduce the chance of privat-
izati on of pre-existi ng TK and geneti c resources, both of which will remain in 
the public domain and be freely available to the public at large.

The requirement would also help strike a practi cal compromise that 
would allow traditi onal communiti es to ensure authenti city, obtain recogni-
ti on and share in the benefi ts amidst the rapid commodifi cati on of TCE and 
conti nuous and expanding practi ce of bioprospecti ng. As Christi ne Haight Far-
ley wrote:

Assuming that the circulati on of indigenous art is inevitable, some 
indigenous arti sts want to be sure to parti cipate in this celebrati on 
of indigenous culture. By gaining control over the circulati on of 
their imagery, they want to ensure that the public gets an accurate 
account of indigenous culture and that the investment in that cultu-
re goes back to their communiti es.505

Nevertheless, disclosure has a major weakness: because of the inher-
ent diffi  culty in determining the source of origin of the underlying materials, 
such a requirement may lead to uncertainty and inconsistency and may ul-
ti mately reduce incenti ves for creati on and innovati on. As Emanuela Arezzo 
explained:

Use of geneti c resources is rarely recognizable by merely looking 
at the fi nal product. Even under a close analysis, indigenous people 
would not know that biological resources had been taken without 
prior informed consent, not to menti on access and benefi t sharing; 
the same applies for TK. Only when the innovati on consists of the 
very same use of the plant that is known in the indigenous commu-
nity is the link between the biological resource and the patent 
apparent. Someti mes, however, traditi onal scienti fi c knowledge 
only provides useful leads that ‘bioprospectors’ use for prioriti zing 
the screening of certain plants. The isolated molecules and com-
pounds of these plants may reveal properti es beyond those iden-
ti fi ed by indigenous communiti es, or the properti es already known 
by indigenous communiti es are studied for new purposes. In the 
latt er case, the link between TK and the fi nal product gets blurred 

504 ibid 379.

505 Farley (n 479 above) 14.
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along the way to the patent offi  ce, and indigenous people are unab-
le to fi nd out about—and hence oppose—biosquatti  ng.506

This diffi  culty is, indeed, one of the main reasons why the United 
States and Japan has strongly opposed the disclosure requirement proposals 
at both WIPO and the WTO.507 Whether the requirement will be benefi cial 
will depend on whether the benefi ts of disclosure exceed its costs. At this 
point, making that determinati on will require further empirical research.

Compensati on

In additi on to recogniti on and authenti city, some traditi onal commu-
niti es want compensati on. As this arti cle has shown earlier, the use of tradi-
ti onal materials without their authorizati on harms the communiti es in eco-
nomic, social, cultural, psychological and spiritual terms. As a result, some 
communiti es have demanded compensati on for their injuries. Although such 
compensati on may not fully cover those injuries, it does provide signifi cant 
benefi ts to traditi onal communiti es. At the very least, it can promote ‘local 
sustenance and adequacy for living’ for these communiti es.508

As Graham Dutf ield reminded us, ‘TK is valuable fi rst and foremost 
to indigenous and local communiti es who depend upon it for their livelihoods 
and well-being, as well as for enabling them to sustainably manage and exploit 
their local ecosystems such as through sustainable low-input agriculture.’ 509 

Likewise, Professor Brown suggested that we should reframe the questi on 
from ‘Who owns nati ve culture?’ to ‘How can we promote respectf ul treat-
ment of nati ve cultures and indigenous forms of self-expression within mass 
societi es?’510

Taking account of the growing demands, Jerome Reichman advanced 
a proposal for using liability rules to address problems concerning the protec-
ti on of TK and subpatentable inventi ons.511 Under his proposed compensatory 
liability regime, second comers will be required ‘to pay equitable compensa-

506 Arezzo (n 466 above) 379.

507 ibid 387–88.

508 Stephen Gudeman, ‘Sketches, Qualms, and Other Thoughts on Intellectual Property Rights’ in Ste-
phen B Brush and Doreen Stabinsky (eds), Valuing Local Knowledge: Indigenous People and Intellectual 
Property Rights (Island Press 1996) 119.

509 Graham Dutf ield, ‘Legal and Economic Aspects of Traditi onal Knowledge’ in Keith E Maskus and Jero-
me H Reichman (eds), Internati onal Public Goods and Transfer of Technology under a Globalized Intellectual 
Property Regime (CUP 2005) 505.

510 Brown (n 483 above) 10.

511 JH Reichman, ‘Of Green Tulips and Legal Kudzu: Repackaging Rights in Subpatentable Innovati on’ 
(2000) 53 Vanderbilt L Rev 1743, 1776–91.
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ti on for borrowed improvements over a relati vely short period of ti me’.512 As 
Professor Reichman explained, such an alternati ve regime has several bene-
fi ts. For example, it ‘could sti mulate investment without chilling follow-on in-
novati on and without creati ng legal barriers to entry’.513 Such a regime ‘would 
also go a long way toward answering hard questi ons about how to protect 
applicati ons of traditi onal biological and cultural knowledge to industry, ques-
ti ons that are of increasing importance to developing and least-developed 
countries’.514

A few years later, Professor Reichman and his colleague, Tracy Lewis, 
built on this proposal and called for the use of liability rules to address prob-
lems concerning TK protecti on.515 Their compensatory liability regime would 
provide traditi onal communiti es with ‘a clear enti tlement to prevent whole-
sale duplicati on of their compiled informati on and to reasonable compensa-
ti on for all follow-on commercial applicati ons of their traditi onal knowledge 
during a specifi ed period of ti me’.516 The regime provides three disti nct rights: 
‘[1] a right to prevent wholesale duplicati on, [2] a right to compensati on from 
value-adding improvers and [3] a right to make use of a second comer’s val-
ue-adding improvements for purposes of making further improvements of his 
or her own’.517 Through protecti on of these rights, the regime ‘would tempo-
rarily remove eligible traditi onal knowledge from the limbo of a true public 
domain and relocate it to a semicommons, from which it could freely be ac-
cessed and used for specifi ed purposes, in return for the payment of compen-
satory royalti es for a specifi ed period of ti me’.518

Notwithstanding these proposals, and similar proposals by other pol-
icymakers and commentators, compensati on can be diffi  cult someti mes. For 
instance, as the previous secti on noted, detecti ng the use of geneti c resources 
can be diffi  cult, ti me consuming and technology intensive.519 Researchers may 
also ‘fi nd that a bioacti ve ingredient has a medical use diff erent from that 
suggested by the original collectors’; such varied use ‘is by no means unusual 
because traditi onal plant remedies may be eff ecti ve within the framework of 

512 ibid 1777.

513 ibid 1746.

514 ibid 1747.

515 Jerome H Reichman and Tracy Lewis, ‘Using Liability Rules to Sti mulate Local Innovati on in Developing 
Countries: Applicati on to Traditi onal Knowledge’ in Maskus and Reichman (n 507 above) 348–65.

516 ibid 358–59.

517 ibid 349.

518 ibid 354–55.

519 Arezzo (n 466 above) 379.
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a society’s own understanding and yet fail to sati sfy the effi  cacy standards of 
Western medicine’.520

Moreover, some communiti es would simply consider monetary com-
pensati on inadequate. The conti nuing of cultural knowledge and practi ces is 
important to the survival of the communiti es,521 and it is hard to quanti fy 
cultural erosion and community loss in monetary terms. As Antony Taubman, 
the director of the WTO Intellectual Property Division and the former director 
of WIPO Global Intellectual Property Issues Division, pointed out, ‘Where cer-
tain uses cause spiritual off ence and threaten cultural integrity, … rather than 
commercial damage, monetary payment may not be viewed by TK holders 
as … an equitable form of compensati on.’ 522 Meanwhile, the survival of the 
community is also important to the survival of culture and knowledge.523 If 
the community disappears, such important knowledge is also likely to become 
exti nct.

BENEFIT SHARING

A more conciliatory objecti ve is to allow traditi onal communiti es 
and developing countries to share in the benefi ts created through the use of 
their intangible cultural heritage. Arti cle 8(j) of the CBD, for example, requires 
member states to

respect, preserve and maintain knowledge, innovati ons and prac-
ti ces of indigenous and local communiti es embodying traditi onal 
lifestyles relevant for the conservati on and sustainable use of 
biological diversity and promote their wider applicati on with the 
approval and involvement of the holders of such knowledge, inno-
vati ons and practi ces and encourage the equitable sharing of the 
benefi ts arising from the uti lizati on of such knowledge, innovati ons 
and practi ces.

The Arti cle 29bis Proposal also requires the disclosure of informati on 
concerning the compliance with the CBD’s benefi t-sharing requirement.

Taken together, these benefi t-sharing arrangements would allow tra-
diti onal communiti es to capitalize on what Michael Finger and Philip Schuler 
have called ‘poor people’s knowledge’.524 As noted in a study by the Depart-
ment of Canadian Heritage, the protecti on of TK and TCE can be seen ‘as part 

520 Brown (n 483 above) 111.

521 Daes (n 478 above) [30].

522 Antony Taubman, ‘Saving the Village: Conserving Jurisprudenti al Diversity in the Internati onal Protec-
ti on of Traditi onal Knowledge’ in Maskus and Reichman (n 507 above) 532.

523 WIPO, Intellectual Property and Traditi onal Knowledge (2005) 7.

524 Finger and Schuler (n 493 above).
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of a development strategy’.525 By facilitati ng the use and further development 
of this knowledge and these expressions, the arrangements would also benefi t 
nontraditi onal communiti es and the public at large, especially if the protected 
materials can be clearly identi fi ed and such protecti on would not incur signifi -
cant transacti on costs or result in what Michael Heller and Rebecca Eisenberg 
described as the ‘tragedy of the anti -commons’.526

To maximize benefi ts from the arrangement, commentators have ad-
vocated the use of property or intellectual property rights. By creati ng ar-
ti fi cial scarcity in the form of limited monopolies, similar to what is off ered 
in the intellectual property system, the exclusive rights model would enable 
traditi onal communiti es to obtain a higher return on the use and exploitati on 
of their cultural materials. As Professor Daes reasoned:

A number of disti ncti vely patt erned texti les, such as ikat cloth 
from Sulawesi and Zapotec rugs from Mexico have obtained large 
markets in industrialized countries. These items can easily be re-
produced at lower cost on machines, however, and when produced 
in large quanti ti es they quickly lose their novelty and commercial 
value.527

Notwithstanding these benefi ts, commentators have questi oned 
whether such a model would be ideal for the protecti on of intangible cultural 
heritage. For instance, ‘indigenous peoples do not view their heritage in terms 
of property at all … but in terms of community and individual responsibility.… 
For indigenous peoples, heritage is a bundle of relati onships, rather than a 
bundle of economic rights.’528 Moreover, as Naomi Mezey noted:

Cultural property is contradictory in the very pairing of its core 
concepts. Property is fi xed, possessed, controlled by its owner, and 
alienable. Culture is none of these things. Thus, cultural property 
claims tend to fi x culture, which if anything is unfi xed, dynamic, and 
unstable. They also tend to saniti ze culture, which if it is anything 
is human and messy, and therefore as ugly as it is beauti ful, as des-
tructi ve as it is creati ve, as off ensive as it is inspiring. 529

There is also a general ‘presumpti on that Western nati ons prefer 
private ownership and source nati ons or indigenous peoples prefer group or 

525 Shinya (n 486 above) 24.

526 Michael Heller, The Gridlock Economy: How Too Much Ownership Wrecks Markets, Stops Innovati on, 
and Costs Lives (Basic Books 2010) 49–78; Michael A Heller and Rebecca S Eisenberg, ‘Can Patents Deter 
Innovati on? The Anti commons in Biomedical Research’ (1998) 280 Science 698.

527 Daes (n 478 above) [61].

528 ibid [26].

529 Naomi Mezey, ‘The Paradoxes of Cultural Property’ (2007) 107 Columbia L Rev 2004, 2005.



De
ni

s 
Bo

rg
es

 B
ar

bo
sa

 &
 M

ar
co

s 
W

ac
ho

w
ic

z

284

common ownership’.530 However, it is important to remember that not all tra-
diti onal objects are intended to be communal. As Professor Daes pointed out, 
‘although heritage is communal, there is usually an individual who can best 
be described as a custodian or caretaker of each song, story, name, medicine, 
sacred place and other aspect of a people’s heritage’.531 Moreover, as Michael 
Harkin has shown, the ‘masks and ceremonial objects of the Kwakiutl, items 
associated with the potlatch ritual, were not communal but intensely perso-
nal, having been created for, and owned by, specifi c individuals’. 532 Many of the 
songs and dances associated with this potlatch ritual, indeed, ‘are under the 
exclusive possession and control of parti cular individuals’.533 Exclusive posses-
sion and control can also be found in ‘some of the songs of the Suya, or the 
sacred objects of the Australian Aboriginal people’.534

More recently, Kristen Carpenter, Sonia Katyal and Angela Riley made 
a very convincing case about the merits of the property model.535 As they ex-
plained, it is not that model per se that creates problems for the protecti on of 
intangible cultural heritage, but rather the undue focus on ownership and the 
rights to exclude, develop and transfer that makes the model undesirable.536 

To remedy this misguided focus, they arti culated a new property model that 
is based on a stewardship paradigm. As they explained, such a model would 
‘take[] into account indigenous peoples’ collecti ve obligati ons toward land 
and resources’.537

Their proposed model makes a lot of sense. Stewardship has long 
been used as a key justi fi cati on for the protecti on of intangible cultural heri-
tage. In additi on, the property model based on a stewardship paradigm would 
not necessarily result in exclusion, alienati on and transfer—some of the main 
concerns of traditi onal communiti es. Nevertheless, even if we embrace this 
paradigm, there may sti ll be questi ons concerning how broadly stewardship 
should be defi ned. As Barry Barclay noted:

Each generati on has a part in … stewardship. Having taken a story-
teller positi on, I could show a great range of people who are in-

530 Harding (n 473 above) 304.

531 Daes (n 478 above) [29].

532 Sarah Harding, ‘Defi ning Traditi onal Knowledge—Lessons from Cultural Property’ (2003) 11 Cardozo J 
Intl & Comparati ve L 511, 516.

533 Harding (n 473 above) 306.

534 ibid.

535 Carpenter, Katyal and Riley (n 487 above).
536 ibid 1079–80.

537 ibid 1028.
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volved in this stewardship, from the home gardener, the peasant 
farmer and the traditi onal plant breeder to the internati onal policy 
maker; anybody, in fact, who is involved in the stewardship of the 
plants humans depend upon for life itself. For my money, that invol-
ves, to a greater or lesser extent, each one of us. But while the term 
‘stewardship’ provides a useful context within which to place this or 
that aspect of our management responsibiliti es, it does not formally 
front up on the tough questi on: who owns the seed? ‘A private or 
public resource?’ Pat Mooney asks.538

In additi on to the use of property rights, benefi t sharing can be ar-
ranged through the use of knowledge transfer and research collaborati ve 
agreements. 539 The innovati ve approach taken by the Insti tuto Nacional de 
Biodiversidad (INBio) in Costa Rica provided a leading example of the success-
ful use of these agreements. The agreements allowed companies like Merck 
to collect biological samples in conservatories set up in Costa Rica and con-
duct research and develop commercial products based on those samples in 
exchange for advance payment and royalti es in those products.540 As one 
commentator observed, since its establishment, INBio ‘has signed more than 
20 agreements with industry, … and the total of the research budgets have 
come to represent an investment of US$0.5 million per year for bioprospect-
ing acti viti es and US$0.5 million per year for capacity building, technology 
transfer and insti tuti onal empowerment’.541 Although INBio was widely cited 
as a success a decade ago, recent reports have noted the insti tute’s deep fi -
nancial crisis.542 It remains to be seen whether this crisis was caused by the 
bioprospecti ng arrangement or other unrelated factors.

In sum, a number of ways exists to allow traditi onal communiti es to 
share in the benefi ts of the exploitati on of their intangible cultural heritage. 

538 Barry Barclay, Mana Tuturu: Maori Treasures and Intellectual Property Rights (U of Hawaii Press 2005) 
44–45.

539 On bioprospecti ng arrangements featuring North-South cooperati on, see Djaja Djendoel Soejarto et 
al, ‘Bioprospecti ng Arrangements: Cooperati on between the North and the South’ in Anatole Kratti  ger et al 
(eds), Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovati on: A Handbook of Best Practi -
ces (Centre for the Management of Intellectual Property in Health Research and Development and Public 
Intellectual Property Resource for Agriculture 2007); Carl-Gustaf Thornstrom and Lars Bjork, ‘Access and 
Benefi t Sharing: Illustrated Procedures for the Collecti on and Importati on of Biological Materials’ in Kratti  -
ger et al (above).

540 Rodrigo Gamez, ‘The Link between Biodiversity and Sustainable Development: Lessons from INBio’s 
Bioprospecti ng Programme in Costa Rica’ in Charles R McManis (ed), Biodiversity and the Law: Intellectual 
Property, Biotechnology and Traditi onal Knowledge (Earthscan 2007) 82–83.

541 ibid 83–84.

542 Edward Hammond, ‘Costa Rica’s INBio, Nearing Collapse, Surrenders Its Biodiversity Collecti ons and 
Seeks Government Bailout’ Third World Network Info Service on Biodiversity and Traditi onal Knowledge (20 
April 2013) <htt p://www.twnside.org.sg/ti tle2/biotk/2013/biotk130401.htm> accessed 4 May 2014.
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Two problems remain, however. First, the establishment of benefi t-sharing 
arrangements assumes that traditi onal materials can be freely commodifi ed. 
This is not true with respect to materials that are sacred or intended to be 
kept secret. Second, and more importantly, there is no guarantee that the 
proceeds from the benefi t-sharing arrangement will go directly to traditi onal 
communiti es. Many developing countries remain troubled by rampant cor-
rupti on and inadequate infrastructure. 543 As a result, the revenues that are 
generated through the use of intangible cultural heritage may never reach the 
hands of traditi onal communiti es.

Indeed, commentators have been parti cularly concerned about the 
potenti al claims on revenues by mediati ng government agencies. As Tom Gre-
aves wrote, ‘all of the countries with signifi cant indigenous societi es have go-
vernment mediator agencies to deal with them [and serve as the authorized 
guardians of their welfare].… Would [the earned revenues] by-pass these in-
termediate organizati ons?’544 Likewise, Professor Brown questi oned, ‘Who are 
legiti mate representati ves of indigenous peoples in negoti ati ons with foreign 
bioprospectors? Can the state speak for them, or must they be allowed to 
speak for themselves?’545 To avoid diversion, some companies, like Shaman 
Pharmaceuti cals, have chosen ‘not … to return royalti es directly to source 
communiti es but to a Northern-run NGO that will distribute the proceeds as 
it sees fi t’.546

To make things even gloomier and more complicated, there is a his-
torical lack of respect and representati on for, and parti cipati on of, traditi onal 
communiti es in the politi cal process.547 This is true with respect to commu-
niti es in both the developed and developing worlds. As Rosemary Coombe 
noted:

Although indigenous peoples are now recognized as key actors in 
this global dialogue, it will need to be expanded to encompass a 
wider range of principles and prioriti es, which will eventually en-
compass politi cal commitments to indigenous peoples’ rights of 
self-determinati on. Only when indigenous peoples are full partners 
in this dialogue, with full juridical standing and only when … their 
cultural world views, customary laws, and ecological practi ces are 
recognized as fundamental contributi ons to resolving local social 
justi ce concerns will we be engaged in anything we can genuinely 

543 Paul J Heald, ‘The Rhetoric of Biopiracy’ (2003) 11 Cardozo J Intl & Comparati ve L 519, 536.

544 Greaves (n 472 above) 12.
545 Brown (n 483 above) 112.
546 Roht-Arriaza (n 482 above) 961.
547 Scafi di (n 480 above) 56.
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call a dialogue.548

The late Keith Aoki also reminded us that it is not diffi  cult to ‘imagine 
situati ons where the interests of subnati onal groups, communiti es or tribes 
are at loggerheads with state interests’. 549

Notwithstanding these politi cal challenges, it is important not to 
overstate the disconnect between nati onal governments and traditi onal 
communiti es. As Paul Kuruk observed:

Most Africans belong to tribes and have roots in traditi onal commu-
niti es, whether they live in villages or citi es. The lowest rural 
shepherd boy is no more a traditi onalist than is the President of the 
country living in the state capital. Also, tribal groups are as much 
a part of the nati onal government as any group could possibly be. 
As such, they are not minority groups fi ghti ng for politi cal power. 
That central governments in Africa are not threatened politi cally 
may explain why they have readily acknowledged in legislati on the 
enti tlement of traditi onal groups to their folklore.550

Benedict Kingsbury also found the concept of ‘indigenous people’ so-
mewhat problemati c in Southeast Asia, due partly to its colonial history.551

Conservati on

The objecti ve to conserve intangible cultural heritage is quite diff er-
ent from some of the other underlying objecti ves discussed in this arti cle. This 
objecti ve benefi ts not only traditi onal communiti es and developing countries, 
but also nontraditi onal communiti es and developed countries. Preservati on 
and conservati on, indeed, provide the main objecti ves of the protecti on for 
cultural arti facts. As John Merryman noted:

The essenti al ingredient of any cultural property policy is that the 
object itself be physically preserved. The point is too obvious to 
need elaborati on; if it is lost or destroyed, the Etruscan sarcopha-
gus or the Peruvian texti le or the Chinese pot cannot be studied, 

548 Rosemary J Coombe, ‘The Recogniti on of Indigenous Peoples’ and Community Traditi onal 
Knowledge in Internati onal Law’ (2001) 14 St Thomas L Rev 275, 284–85.
549 Keith Aoki, Seed Wars: Controversies and Cases on Plant Geneti c Resources and Intellectu-
al Property (Carolina Academic Press 2008) 92.
550 Paul Kuruk, ‘Protecti ng Folklore under Modern Intellectual Property Regimes: A Reapprais-
al of the Tensions between Individual and Communal Rights in Africa and the United States’ 48 
American U L Rev 769, 841 (1999).
551 Benedict Kingsbury, ‘The Applicability of the Internati onal Legal Concept of “Indigenous 
Peoples” in Asia’ in Joanne R Bauer and Daniel A Bell (eds), The East Asian Challenge for Human 
Rights (CUP 1999).
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enjoyed, or used. Everything else depends on the physical survival 
of the cultural arti fact itself. Indeed, from a certain point of view 
the observati on is tautological; if we don’t care about its preserva-
ti on, it isn’t, for us, a cultural object. 552

Thus, many consider cultural arti facts as ‘survivors’.553 As such, they 
‘play[] an integral role in characterizing and expressing the shared identi ty and 
essence of a community, a people and a nati on. Cultural property tells people 
who they are and where they come from.’554 Diff erent people have diff erent 
ways to ‘live[] their lives and order[] their values. [Because e]very human so-
ciety manages to place its unique stamp on its arti facts … [cultural arti facts] 
reveal something essenti al about itself.’555

Like the protecti on of cultural arti facts, conservati on is a very import-
ant objecti ve of the protecti on for intangible cultural heritage. Unlike the pro-
tecti on of tangible objects, however, the conservati on of such heritage focus-
es mainly on the materials—whether they are physical, cultural or biological. 
Such conservati on does not focus on cultures themselves. As Professor Mezey 
reminded us, ‘we humans should save species not because of the interest 
each species has in its own survival, but for the sake of diversity and the con-
tributi on of each species to a diversifi ed global ecosystem’.556

Commentators have expressed concern about the ecological impact 
of increased intellectual property protecti on. As one commentator noted, 
one of the key ecological impacts of the TRIPS Agreement is ‘the spread of 
monocultures as corporati ons with [intellectual property rights] att empt to 
maximize returns on investments by increasing market shares’.557 To highlight 
the danger of a lack of biodiversity, commentators have retold stories about 
‘the Irish potato famine during the 1840s and the Southern Corn Leaf Blight 
during the 1970s’.558 Jack Kloppenburg also pointed out that ‘none of the 
world’s twenty most important food crops is indigenous to North America or 
Australia … [and that] it is clearly the West Central Asiati c and Lati n American 
regions whose germplasm resources have historically made the largest genet-

552 John Henry Merryman, ‘The Public Interest in Cultural Property’ (1989) 77 California L Rev 
339, 355.
553 ibid 347.
554 Stephanie O Forbes, ‘Securing the Future of Our Past: Current Eff orts to Protect Cultural Property’ 
(1996) 9 Transnati onal Lawyer 235, 241–42.

555 Merryman (n 550 above) 353.

556 Mezey (n 527 above) 2010.

557 Scott  Holwick, ‘Developing Nati ons and the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Pro-
perty Rights’ (2000) 11 Colorado J Intl Environmental L & Policy (1999 Yearbook) 49, 58.

558 Aoki (n 547 above) 24.
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ic contributi on to feeding the world’. 559

To date, the developing South possesses far richer biodiversity than 
the developed North. As Chidi Oguamanam observed:

The richness of biodiversity in the tropical South can be captured 
from few samples. A single leguminous tree in Peru harbours forty-
three species of ants, almost the same as the enti re ant populati on 
in Great Britain. Costa Rica has an esti mated fi ft een hundred to two 
thousand butt erfl y species. Britain has about sixty, even though 
Costa Rica consti tutes less than one-sixth of the Briti sh land area. 
To physical/zoological geographers and conservati on biologists, 
the whole of Europe is but a small fragment compared to Asia in 
terms of diversity of animal life. All the tree species in North Ame-
rica are equal to just seven hundred species of trees in ten selected 
one-hectare plots in Borneo. The Cape Florist Peninsula in South 
Africa, which is only 470 square kilometres in area, is home to over 
two thousand indigenous species, a greater number than the enti re 
fl ora species of Eastern North America. A square-kilometre of the 
forests of Central or South America contains a legendary collecti on 
running into hundreds of assorted species.560

Sadly, the internati onal system operates in the opposite directi on: the 
wealth of a country is usually inversely proporti onal to the richness of its bio-
diversity. Because the market off ers limited value to traditi onal materials and 
biological resources, the South was unable to convert their biological wealth 
to economic development. To add insult to the injury, the biodiversity-poor 
countries ‘are now exporti ng wheat, corn, and rice to the very nati ons in which 
those crops originated’—at high prices at ti mes.561 In view of this inequitable 
arrangement, developing countries are now demanding reform that refl ects 
their contributi ons and takes account of their local conditi ons.562 They also 
seek greater fi nancial resources from developed countries to help conserve 
biological resources.

Fortunately, as Paul Heald suggested, conservati on of natural resourc-
es may provide common ground for developed and developing countries, tra-
diti onal and nontraditi onal communiti es, and corporati ons and individuals to 
work together. As he explained, ‘preservati on is in the direct fi nancial interest 

559 Jack Ralph Kloppenburg, Jr, First the Seed: The Politi cal Economy of Plant Biotechnology, 1492–2000 
(U of Wisconsin Press 1988) 181.

560 Chidi Oguamanam, Internati onal Law and Indigenous Knowledge: Intellectual Property, Plant Biodi-
versity, and Traditi onal Medicine (U of Toronto Press 2006) 39–40.

561 Kloppenburg (n 557 above) 274.

562 Peter K Yu, ‘Currents and Crosscurrents in the Internati onal Intellectual Property Regime’ (2004) 38 
Loyola of Los Angeles L Rev 323, 381–92.
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of some of the most powerful private insti tuti ons on the earth—internati onal 
pharmaceuti cal, agribusiness and bio-tech fi rms—and it is worth convincing 
them to support the eff ort’.563 Indeed, conservati on would help create ‘ethnic 
externaliti es’ that may benefi t the enti re world—both in the cultural and bio-
logical sense. 564

While conservati on benefi ts all humanity, including both traditi onal 
and nontraditi onal communiti es, conservati on provides additi onal benefi ts to 
traditi onal communiti es. In some cases, conservati on may even be needed to 
enable these communiti es to survive. As the IPR Commission declared in the 
public health context:

Traditi onal knowledge is essenti al to the … health of millions of pe-
ople in the developing world. In many countries, traditi onal medici-
nes provide the only aff ordable treatment available to poor people. 
In developing countries, up to 80% of the populati on depend on 
traditi onal medicines to help meet their healthcare needs. In ad-
diti on, knowledge of the healing properti es of plants has been the 
source of many modern medicines.565

According to Professor Coombe, ‘most of the worlds’ poorest peo-
ple depend upon their traditi onal environmental, agricultural, and medici-
nal knowledge for their conti nuing survival, given their marginalizati on from 
market economies and the inability of markets to meet their basic needs of 
social reproducti on’.566

Access

An objecti ve that is oft en menti oned along with conservati on is ac-
cess. Access is important to scienti fi c research. The need for access by the 
scienti fi c and museum communiti es, however, has created signifi cant tension 
with the interests of traditi onal communiti es. A notable example concerns the 
discovery of what traditi onal communiti es have called the ‘Ancient One’, but 
what the popular press and many commentators have dubbed the ‘Kennewick 
Man’—a label derived from Kennewick, Washington, the town near which the 
skeleton was found.567 As Professor Harding described:

563 Heald (n 541 above) 538.

564 Sarah Harding, ‘Justi fying Repatriati on of Nati ve American Cultural Property’ (1997) 72 Indiana LJ 723, 
747.

565 Commission on Intellectual Property Rights (n 462 above) 73.

566 Rosemary J Coombe, ‘Protecti ng Traditi onal Environmental Knowledge and New Social Movements in 
the Americas: Intellectual Property, Human Right, or Claims to an Alternati ve Form of Sustainable Develop-
ment?’ (2005) 17 Florida J Intl L 115, 115.

567 Allison M Dussias, ‘Kennewick Man, Kinship, and the “Dying Race”: The Ninth Circuit’s Assimilati o-
nist Assault on the Nati ve American Graves Protecti on and Repatriati on Act’ (2005) 84 Nebraska L Rev 55, 
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In the summer of 1996, two men came across the remains of a hu-
man skeleton lying in the Columbia River. Aft er a brief investi gati on, 
a group of anthropologists made two tentati ve fi ndings. First, the 
skeletal remains were that of a Caucasian and could not be assig-
ned to any Nati ve American tribe living in the area. Second, the 
skeletal remains were approximately 9000 years old. The age and 
locati on of the remains led the Army Corps of Engineers to assume 
they were associated with local Nati ve American tribes and to send 
out a noti ce of intent to repatriate the remains in accordance with 
NAGPRA [Nati ve American Graves Protecti on and Repatriati on Act 
of 1990]. Numerous tribes in the area subsequently laid claim to the 
remains, now known as the Kennewick Man, named aft er the town 
near where he was discovered. At least two of the tribes claiming 
the remains, the Umati lla and the Nez Perce, announced that they 
would not permit scienti fi c research on the remains prior to rebu-
rial. Shortly aft er the publicati on of the noti ce of intent and before 
actual repatriati on, a group of scienti sts fi led suit in federal district 
court claiming, among other things, the right to perform tests on 
the remains to determine whether the skeleton is Nati ve American 
within the meaning of NAGPRA. The scienti sts were subsequently 
joined in their lawsuit by the Asatru Folk Assembly, a pre-Christi an, 
European religion, which sought custody of the remains on the ba-
sis of the alleged European descent of the remains for the purpose 
of scienti fi c study and reburial in accordance with their religious 
beliefs.568

Aft er eight years, the US Court of Appeals for the Ninth Circuit fi nally 
decided that the approximately 9,000-year-old remains did not fall within the 
scope of NAGPRA.569 Because the remains were not culturally affi  liated with 
any legiti mate claimant, the court did not order the remains to be repatriated 
and permitt ed scienti fi c research on the skeleton.

While scienti sts and archaeologists tend to place higher values on 
research and discoveries than cultural privacy and respect,570 it is hard to 
ignore the fact that these value-laden decisions tend to privilege the nontradi-
ti onal worldview over the traditi onal one. As Rebecca Tsosie pointed out, ‘The 
complex world views [to which traditi onal communiti es subscribe] … encom-
pass radically diff erent noti ons of life, death, kinship and cultural conti nuity, 
and suggest that the scienti fi c proof standard is a complete mismatch for Nati -

131–33; Gerstenblith (n 499 above) 163–67; S Alan Ray, ‘Nati ve American Identi ty and the Challenge of 
Kennewick Man’ (2006) 79 Temple L Rev 89.

568 Harding (n 473 above) 349.

569 Bonnichsen v United States, 367 F.3d 864, 882 (9th Cir 2004).

570 Neil Brodie, ‘An Archaeologist’s View of the Trade in Unprovenanced Anti quiti es’ in Hoff man (n 496 
above) 52.
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ve American claims to ancient remains. Science is incapable of demonstrati ng 
what Kennewick Man’s “culture” was.’571 It is therefore no surprise that the 
Internati onal Society of Ethnobiology stated as one of its guiding principles 
that scienti sts and researchers should have a duty ‘to ensure that their re-
search and acti viti es have minimum impact on local communiti es’.572 Aft er 
all, the controversy surrounding the Ancient One, or the Kennewick Man, is 
one ‘about whether the self-defi niti on of a Nati ve American group should be 
recognized even when it confl icts with the scienti fi c interests of the dominant 
cultural and politi cal group in the United States’.573

The reburial of human remains of indigenous peoples, indeed, has 
sparked signifi cant controversies and concerns among the indigenous, scien-
ti fi c and museum communiti es.574 It has also raised questi ons about whether 
indigenous peoples should be treated diff erently. With the assistance provid-
ed by the NAGPRA, indigenous communiti es have begun to insist on the re-
turn of all the human remains that are sti ll housed in museums or research 
insti tuti ons.575 As one commentator noted, ‘most of the tribes believe that if 
you rob the dead … it disturbs the spirit and visits harm upon not only those 
who disturbed the grave, but on the relati ves of the dead, who allowed that 
to happen’.576 Likewise, Professor Harding reminded us that ‘the Kumeyaay 
believe that if the remains of an ancestor are disturbed, the spirit returns from 
the aft erworld and remains in pain unti l the remains are again returned to 
the earth’.577 By contrast, many museums believe that the retenti on of the 
remains is needed both for research purposes and for meeti ng their patrons’ 
general expectati on of authenti city.578 Scienti sts, understandably, also place 
high values on research, which they claim will benefi t all humanity, including 
both traditi onal and nontraditi onal communiti es.579

Another example that illustrates well the tension between access 

571 Rebecca Tsosie, ‘Privileging Claims to the Past: Ancient Human Remains and Contemporary Cultural 
Values’ (1999) 31 Arizona State LJ 583, 640.

572 Posey (n 474 above) 214.

573 Gerstenblith (n 499 above) 178.

574 On the eff ort by a young Inuit man and his tribe to rebury the human remains of his father displayed 
in the American Museum of Natural History in New York, see Kenn Harper, Give Me My Father’s Body: The 
Life of Minik the New York Eskimo (Steerforth Press 2000).

575 Gerstenblith (n 499 above) 162–63.

576 Vicki Quade, ‘Who Owns the Past?: How Nati ve American Indian Lawyers Fight for Their Ancestors’ 
Remains and Memories’ (Winter 1989–1990) Human Rights 24, 29.

577 Harding (n 562 above) 765.

578 Gerstenblith (n 499 above) 162–63.

579 Merryman (n 550 above) 359.
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and control concerns the potenti ally destructi ve practi ces of some traditi onal 
communiti es—such as the Zunis’ treatment of their Ahayu:da and the Igbo 
people’s neglect of their mbaris. Ahayu:da, the Zuni War Gods, ‘are carved 
wooden fi gures which are left  in specifi c places in the mountains for ritual 
purposes’.580 As Professor Harding noted, ‘the most respectf ul treatment [of 
these War Gods may be] destructi on or neglect’.581 Removing them is there-
fore not only considered theft  and sacrilege, but may rob the War Gods of 
their powers.582 Putti  ng these statues in a museum also would deeply disturb 
the Zunis, and perhaps other traditi onal communiti es, creati ng cultural dis-
comfort, psychological distress and even spiritual harm. As Professor Harding 
explained:

Violati ng the wishes and needs of Nati ve American tribes with res-
pect to their cultural property neither helps the non-Indian popu-
lati on understand Indian cultures nor assists in creati ng a sense of 
connecti on. This noti on of a common heritage [as embraced by 
many museums] is at best an amorphous idea and at its worst an ex-
cuse to impose a museum-going culture on an oft en not-so-recepti -
ve Indian populati on. It is more oft en than not an easy excuse to put 
our own Western educati onal, scienti fi c, and arti sti c demands over 
and above the interests and integrity of another culture.… Our com-
mon heritage is, if anything, our ability to appreciate the beauty 
and integrity of another culture and so it should be with an eye on 
preserving cultural integrity that we go about understanding and 
dealing with cultural property.583

Equally problemati c is the seemingly counterintuiti ve practi ce of the 
Igbo people in Nigeria: they developed artf ully created structures but ignored, 
and someti mes destroyed, them aft er completi ng their creati ons. Many con-
servati onists are likely to fi nd their practi ce shocking, partly because of the 
aestheti c appeal of the mbaris and partly because of the wasteful nature of 
the Igbo practi ce. Some well-intenti oned ones may even off er to ‘rescue’ and 
‘protect’ these mbaris—perhaps by relocati ng them to a museum for public 
display. However, as Professor Harding explained:

Indigenous peoples … tend to place greater emphasis on intangi-
bles and process.… The Igbo intenti onally destroy or neglect their 
artf ully created structures to ensure the vitality of the urge to re-
create: ‘The purposeful neglect of the painstakingly and devoutly 

580 Harding (n 562 above) 746 fn. 118.

581 ibid 771.

582 ibid 746 fn. 118.

583 ibid 769.
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accomplished mbari houses with all their art objects in them as 
soon as the primary mandate of their creati on has been served, 
provides a signifi cant insight into the Igbo aestheti c value as process 
rather than product. Process is moti on while product is rest. When 
the product is preserved or venerated, the impulse to repeat the 
process is compromised.’584

Indeed, their practi ce is quite diff erent from the approach taken by 
nontraditi onal communiti es, which have a tendency to collect, or even hoard, 
cultural objects. As Professor Harding explained further:

Collecti ng nati ons choose to reify the objects themselves, placing 
them in hermeti cally sealed display cases, whereas in many instan-
ces, source nati ons and indigenous peoples desire to preserve the 
spirit of the object over the object itself. Oft en the destructi on, ne-
glect, or seclusion of the object is, in fact, central to the preserva-
ti on of the spirit, as is the case with the mbari house of the Igbo and 
the Zuni War Gods.585

Finally, commentators have expressed concern that greater protec-
ti on—in the form of property rights, perhaps—would reduce access to tra-
diti onal materials. Such concerns are unlikely to be justi fi ed, except in cases 
where the protecti ve regime includes in situ protecti on that restricts access of 
the communiti es to a plant or a site. As Dennis Karjala noted:

The patent may … mean that the price everywhere is higher than 
it would be were the product available without patent protecti on. 
It remains a fair questi on, however, whether the improved product 
would exist at all but for the patent incenti ve. We must bear in mind 
that no one is forced to buy the new product. Everyone is free to 
conti nue using whatever he or she has used in the past. Those who 
do choose to buy patented seed, for example, presumably believe 
that the higher seed cost is more than compensated by the benefi -
cial improvements brought about by the newer product.586

Although Professor Karjala focused on patents, his arguments apply 
equally well to other forms of intellectual property or sui generis rights. As he 
concluded, ‘The harmful infl uences of western life style for indigenous cul-
tures are serious and real. Unfortunately, they will not be ameliorated by what 
would inevitably be minor adjustments to patent law in western countries or 

584 Harding (n 473 above) 309–10.

585 ibid 312.

586 Dennis S Karjala, ‘Biotechnology Patents and Indigenous Peoples’ in Kratti  ger et al (n 537 above) 1440 
(emphasis added).
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in locales of traditi onal cultures.’587

Theory, however, someti mes diff ers from practi ce. For instance, the 
issued patents and plant variety protecti on certi fi cates may be overbroad and 
therefore may cover TK that should be considered unprotectable prior art. In 
the United States and other developed countries, there have been wide and 
intense discussions about the poor quality of the patent examinati on process. 
There have also been successful challenges by traditi onal communiti es and 
indigenous groups to patents that have been wrongfully issued to preexisti ng 
TK.588 Indeed, because of a lack of documentati on for TK and the diffi  culty 
in determining whether an inventi on has used such pre-existi ng knowledge, 
commentators have proposed to introduce a disclosure requirement in the 
patent applicati on procedure.

By expanding rights and protecti ng them aggressively, the intellectual 
property system someti mes may also lead to unintended consequences that 
can aff ect the ability by traditi onal communiti es to exploit their knowledge 
and practi ces. For example, commentators have noted the confusion among 
US customs offi  cials over whether it is legal for Mexican farmers to import into 
the United States naturally grown yellow beans that have been nati ve to Mexi-
co since perhaps the ti me of the Aztecs.589 Such confusion, which has resulted 
in signifi cantly reduced bean exports from Mexico to the United States,590 was 
caused by the issuance of a patent and plant variety protecti on certi fi cate to 
the Enola variety of yellow beans that originated from Mexico.

To be certain, it is diffi  cult to disti nguish between the patented beans 
and the naturally grown variety. It is also worth pointi ng out that the patent 
in the Enola beans has since been revoked.591 Thus, technically, it is not the 
protecti ve regime per se that caused the problem, but rather the failed or 
improper implementati on of that regime. However, from the standpoint of 
traditi onal communiti es, this type of situati on would not have occurred had 
intellectual property rights not been aggressively protected in the fi rst place. 
To them, the abuse was an inevitable result of the conti nuous and ill-advised 
expansion and overzealous enforcement of intellectual property rights.

587 ibid 1442.
588 Commission on Intellectual Property Rights (n 462 above) 75–79.

589 Finger (n 493 above) 23–24.

590 Gillian N Ratt ray, ‘The Enola Bean Patent Controversy: Biopiracy, Novelty and Fish-and-Chips’ [2002] 
Duke L & Technology Rev 0008.

591 ETC Group, ‘Hollow Victory: Enola Bean Patent Smashed at Last (Maybe)’ (30 April 2008) <htt p://www.
etcgroup.org/content/hollow-victory-enola-bean-patent-smashed-last-maybe> accessed 4 May 2014.
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RESISTANCE

Commentators have widely documented the growing problems of bi-
opiracy and the conti nuous push for stronger intellectual property protecti on, 
which ranges from heightened protecti on through the TRIPS Agreement to 
additi onal safeguards through the recently established bilateral and regional 
agreements. As a result, traditi onal communiti es and developing countries are 
eager to use the protecti on of intangible cultural heritage to fi ght back. As 
Antony Taubman noted, ‘in practi ce, the impulse towards strengthened pro-
tecti on of TK originates from a sense that [intellectual property] rights have 
been used to misappropriate material that might otherwise have fallen into 
the public domain’.592

Although traditi onal communiti es and developing countries under-
stand the need to reduce biopiracy and the conti nued pressure to expand 
intellectual property rights, some of them may not have any overarching ob-
jecti ves other than to resist the conti nuing push for stronger protecti on by 
nontraditi onal communiti es and developed countries. As Professor Harding 
observed, ‘at least one individual has expressed a senti ment about repatria-
ti on that is likely common among Nati ve Americans: “Our dream is to pull a 
U-Haul up and take back as much as we can.”’593 This comment captured very 
well the fi ght-back mentality of many traditi onal communiti es and developing 
countries. To them, the new internati onal framework for the protecti on of 
intangible cultural heritage is not just a shield to protect themselves, but also 
a sword to enable them to recapture what they have lost under the current 
unfair system.594

To be certain, the wide use of resistance is likely to sti fl e internati on-
al cooperati on and result in greater isolati on. However, it is understandable 
why these communiti es want to fi ght back through resistance—as compared 
to, say, cooperati on. There has been growing mistrust between developed 
and developing countries as well as between traditi onal and nontraditi onal 
communiti es about the willingness and ability of the current legal regime to 
protect intangible cultural heritage.

Moreover, the push for stronger protecti on for intangible cultural 
heritage would provide the needed ‘bargaining chips’ to ward off  the push by 

592 Taubman (n 520 above) 543.

593 Harding (n 530 above) 515.
594 Dutf ield (n 507 above) 496; WIPO (n 469 above) 13.
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developed countries for stronger intellectual property protecti on. As Robert 
Sherwood recounted his exchange with a Brazilian diplomat:

I recall the diplomat in Buenos Aires who said in a public forum that 
Argenti na must withhold the intellectual property chip because 
Argenti na has few others to play into the internati onal trade ne-
goti ati ons game. He speaks for many other developing country tra-
de negoti ators. I later suggested to him, privately, that more might 
be achieved for the Argenti ne trade account if robust intellectual 
property were installed immediately. The result could well be that 
more Argenti ne producers and farmers would upgrade their pro-
ducts, crops and animals and become more competi ti ve interna-
ti onally. Instead, if they wait for eventual trade negoti ati on success, 
they might lower a European tariff  a few notches, if that, but the 
gain would be narrow and selecti ve, rather than sweeping across 
the industrial and agricultural sectors of the economy. He readily 
agreed, but insisted that the chip must be withheld to give his cou-
ntry something with which to bargain.595

This encounter shows that developing countries may not necessarily 
want to request protecti on in those areas, but they choose to do so because 
they fear that they would not have any bargaining chips left  for future negoti a-
ti ons. The same can be said of traditi onal communiti es. Like many developing 
countries, these communiti es remain frustrated by the existi ng system, and 
some of them have become increasingly desperate. As Suzan Harjo, the for-
mer head of the Nati onal Congress of American Indians, put it poignantly, ‘[T]
hey have stolen our land, water, our dead relati ves, the stuff  we are buried 
with, our culture, even our shoes. There’s litt le left  that’s tangible. Now they’re 
taking what’s intangible.’596

CONCLUSION

The stakeholders in the debate on intangible cultural heritage want 
to achieve many diff erent objecti ves. A deeper understanding of these objec-
ti ves would certainly help us bett er appreciate the stakes involved in the de-
bate and the rich variety of proposals advanced by the relevant stakeholders. 
Such an understanding would provide important clues on how to design a new 
framework to protect intangible cultural heritage. It would also provide im-
portant informati on about the various competi ng interests among indigenous 
peoples and within traditi onal communiti es as well as the potenti al challenges 

595 Robert M Sherwood, ‘Some Things Cannot Be Legislated’ (2002) 10 Cardozo J Intl & Comparati ve L 37, 
39.

596 Farley (n 479 above) 12.
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to achieving international consensus on the protection of these interests.

In reviewing the eight underlying objectives discussed in this article, it 
is important to recognize that these objectives are not always mutually exclu-
sive, and advocates of strong protection for intangible cultural heritage often 
combine different objectives to craft their proposals. Nevertheless, some of 
these objectives may overlap or conflict with each other, while the others may 
affect only a minority of the stakeholders. Thus, a better and deeper unders-
tanding of these objectives would help us anticipate the political dynamics 
surrounding the negotiations in this emerging area.

In the near future, achieving consensus is likely to remain a challenge. 
If the new international framework for the protection of intangible cultural he-
ritage is defined too narrowly—with an exclusive focus on selected objectives, 
perhaps—this framework is unlikely to have enough buy-in from the non-be-
neficiaries. This is not uncommon in conventions that seek to protect cultural 
heritage: one only has to consider the membership of the 1970 UNESCO Con-
vention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export 
and Transfer of Ownership of Cultural Property, which is made up of mostly 
source nations.597

However, if the framework is defined too broadly—to the point that 
it encompasses all the different objectives, or at least most of them—the 
framework’s vague and aspirational language may ultimately undermine its 
effectiveness. A case in point is the 2005 UNESCO Convention on the Protec-
tion and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. This convention 
is more ‘aspirational ... than obligatory’, and its drafters seemed to be more 
interested in providing a platform for nurturing a long-term dialogue than 
achieving short-term results.598

It took more than 13 years to finalize the Declaration on the Rights 
of Indigenous Peoples. Similarly, despite meeting for close to a decade and 
a half, the WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and 
Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore only began recently to 
submit draft treaty texts to the WIPO General Assembly for consideration. It is 
therefore likely to take some time before a new international framework can 
be established to offer concrete protection to intangible cultural heritage. As 
new players and issues emerge, the policy debate in this area will likely beco-
me even more complex.

597	 Michael L Dutra, ‘Sir, How Much Is That Ming Vase in the Window?: Protecting Cultural Relics in the 
People’s Republic of China’ (2004) 5 Asian-Pacific L & Policy J 62, 77.

598	 Mezey (n 527 above) 2013.
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ENTRE A CUP E A TRIPS: A COMPREENSÃO 
DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA 

PROTEÇÃO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE 
INTELECTUAL APLICÁVEIS ÀS INDICAÇÕES 

GEOGRÁFICAS

 Kelly Lissandra Bruch

INTRODUÇÃO

Os primeiros parâmetros legais no âmbito internacional multi lateral 
acerca dos direitos de propriedade industrial surgiram no fi nal do Século XIX, 
com a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial 
(CUP), fi rmada em 20 de março de 1883.599 Marco da proteção da propriedade 
industrial, essa foi, paulati namente, sendo acrescida de acordos específi cos, 
fundamentados no fato de seu conteúdo não alcançar consenso dentre o gru-
po maior de Estados componentes da CUP, condição imprescindível para a 
aprovação de alterações nos tratados da União. No meio desses, destaca-se o 
Acordo de Madri, de 1891, relati vo à repressão das falsas indicações de prove-
niência sobre as mercadorias e o Acordo de Lisboa, de 1958, para a proteção 
das denominações de origem e seu registro internacional.600

Esses acordos foram se aperfeiçoando por meio de revisões, às quais 
nem todos os Estados aderiram. Eles não eram obrigados a essas mudanças e 
poderiam fi car vinculados à ulti ma versão rati fi cada com relação aos demais 
Estados.

599 No âmbito internacional, o primeiro texto que abordou multi lateralmente o tema das indicações ge-
ográfi cas, embora inicialmente de forma negati va, foi a CUP.

600 Ressalta-se que todas as versões uti lizadas foram as publicações em francês dos acordos fi rmados. 
Disponível em: <htt p://www.diplomati e.gouv.fr.>. Acesso em: 30 maio 2009. Observa-se, contudo, que al-
gumas não foram, ofi cialmente, traduzidas para o português.
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Contudo, em que pese a paulati na fragmentação a que o sistema 
multi lateral foi sendo submeti do ao longo de sua construção, pilares funda-
mentais foram implantados em seus primórdios. E estes transformaram não 
apenas as negociações internacionais dos direitos de propriedade intelectual: 
também subsidiaram a evolução de todos os acordos multi laterais de comér-
cio. Não bastasse isso, suas bases infl uenciam ainda hoje na forma como se 
interpreta o direito em situações concretas, como em julgados envolvendo 
confl itos entre indicações geográfi cas, e são norteadoras para a compreensão 
do que seja um sistema multi lateral que compreende a harmonização – e não 
a uniformização – de direitos.

Neste senti do, o presente arti go busca demonstrar os principais re-
fl exos dos princípios norteadores da CUP e do TRIPS no âmbito do insti tuto 
das indicações geográfi cas. Primeiramente analisa-se como se dá a concep-
ção do primeiro, notadamente no tocante à implementação do princípio do 
tratamento nacional pela CUP. Em um segundo momento trata-se do aper-
feiçoamento – ou não – do princípio do tratamento nacional e a inclusão do 
princípio da nação mais favorecida pelo TRIPS.

1. Gestação e nascimento da Convenção União de Paris
O desrespeito, no âmbito internacional, aos direitos de propriedade 

industrial impulsionou as reuniões que culminaram com a CUP. Inicialmente, 
com um número modesto de negociadores e de signatários, essa convenção 
foi se expandindo paulati namente, a cada nova reunião, o que facultou a dis-
seminação das bases iniciais de proteção aos direitos de propriedade indus-
trial de maneira bastante harmônica. Mas essa expansão também resultou em 
difi culdades nos avanços substanciais das proteções, em face de um número 
cada vez maior de interlocutores e da necessidade de consenso de todos os 
Estados Contratantes, para as modifi cações serem aprovadas.

Com relação ao conteúdo da CUP, o primeiro destaque é a inserção 
do princípio do tratamento nacional601 como base da convenção. Não se con-
sidera esta a primeira vez na história que se estabeleça este tratamento,602 

mas, certamente, para a proteção da propriedade industrial e, em um acordo 

601 Para Bodenhausen (2007, p. 27), “The principle of ‘nati onal treatment’ or ‘assimilati on whit nati onals’ 
embodied in this provision, which can be considered one of the basic rules of the Conventi on, was already 
included in the original text of 1883”.

602 Vide DAL RI JÚNIOR, 2004. p. 47 e seguintes.
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plurilateral, trata-se de uma inovação considerável.603 Por meio deste prin-
cípio, a CUP vem permiti r que a proteção conferida aos nacionais de cada 
Estado Contratante seja, igualmente, estendida aos estrangeiros que, por sua 
nacionalidade, pertençam a um dos Estados Contratantes. Esse privilégio tam-
bém se estende aos estrangeiros que, sem serem sujeitos ou cidadãos de um 
Estado Contratante, são domiciliados ou têm seu estabelecimento industrial 
ou comercial sobre o território de um dos Estados da União. Pelleti er e Naquet 
frisam que, desta forma, em cada um dos Estados Contratantes, o estrangeiro 
que pertença a um Estado da União será protegido da mesma maneira que 
é protegido um nacional daquele Estado,604 sem que para isso seja exigida a 
reciprocidade dessa proteção ao Estado de origem de tal estrangeiro, se esse 
Estado não oferece a mesma proteção aos seus nacionais.605

Migra-se, desta forma, do clássico princípio da reciprocidade presen-
te no direito internacional, para um patamar no qual o Estado Contratante não 
mais poderá discriminar direitos e obrigações para nacionais e estrangeiros 
– salvo os justi fi cáveis. E isso, independentemente de o Estado Contratante 
de origem oferecer os mesmos direitos e obrigações aos seus nacionais e aos 
estrangeiros.

Este princípio representa, juntamente com a proteção mínima, a gran-
de diferença existente entre os acordos bilaterais até então fi rmados entre 
Estados e este acordo plurilateral, posto que há uma base mínima harmônica 
que deve ser respeitada por todos os Estados Contratantes. A reti rada de um 
Estado da União não invalida esta base mínima, que conti nua vigente para os 
demais. Estabelece-se, assim, um patamar mínimo e as negociações vindou-
ras, em regra, parti rão desse patamar para buscar harmonização e proteção 
maiores. Além disso, com base no tratamento nacional, qualquer acréscimo 
oferecido por um Estado Contratante aos seus nacionais estende-se a todos 
os estrangeiros, os quais poderão pressionar seus próprios governos para a 
elevação do seu standard de proteção.606

603 Art. 2º Os subditos ou cidadãos de cada um dos Estados contratantes gozarão, em todos os outros 
Estados da União, no que fôr relati vo aos privilegios de invenção, aos desenhos ou modelos industriaes, ás 
marcas de fabrica ou de commercio e ao nome commercial, as vantagens que as respecti vas leis concedem 
actualmente ou vierem a conceder aos nacionaes. Terão por consequencia a mesma protecção que estes 
e o mesmo recurso legal contra todo prejuizo causado aos seus direitos, sob reserva do cumprimento das 
formalidades e das condições impostas aos nacionaes pela legislação interna de cada Estado (sem grifo no 
original). BRASIL. Decreto nº 9.233, de 28 de junho de 1884. Convenção da União de Paris para a Proteção 
da Propriedade Industrial e Protocolo de Encerramento, de 20/03/1883. Disponível em: <htt p://www.ca-
mara.gov.br>. Acesso em: 15 abr. 2009.

604 PELLETIER e VIDAL-NAQUET, 1902. p. 40-56.

605 BODENHAUSEN, 2007. p. 29.

606 Foi isso que ocorreu no Reino Unido e nos EUA.
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Cria-se, efeti vamente, um novo standard, que servirá de suporte para 
negociar a propriedade industrial a parti r desta Convenção. Mas deve ser res-
saltado que os acordos bilaterais fi rmados previamente foram fundamentais 
para se construir o cenário necessário para que estas regras mínimas fossem 
aceitas por um número expressivo de Estados. Os acordos bilaterais poste-
riormente fi rmados também auxiliaram na evolução das negociações e dos 
direitos e proteções garanti dos nas revisões da CUP.607

Focando-se na tratati va dos signos disti nti vos de origem, verifi ca-se 
que, no âmbito internacional, este foi o primeiro texto que abordou, multi late-
ralmente, o tema das indicações geográfi cas, embora, inicialmente, de forma 
negati va.608 Mesmo nessa forma negati va, pode-se vislumbrar que o princípio 
do tratamento nacional foi, desde o começo, tornado obrigatório aos Estados, 
permiti ndo a proteção negati va mediante a repressão ao uso de falsas indi-
cações de lugar. Nesse senti do, considerando-se o princípio do tratamento 
nacional, na França, optou-se por aplicar toda a legislação existente para a 
proteção de produtos com origem e para a repressão às falsas indicações de 
procedência, fossem elas francesas ou estrangeiras, sem disti nção, posição 
essa defendida por Pelleti er e Naquet.609

Mas, nesse ponto específi co, a inexistência de uma proteção positi va, 
certamente, foi óbice à aplicação de tal princípio em outros Estados Contra-
tantes. Isso se deu, especialmente, onde não havia formas nacionais de pro-
teção ou onde, como são os casos do Reino Unido e dos EUA, a proteção 
só era conferida se esti vesse comprovada a indução do público ao erro por 
meio do passing off , ou do unfair competi ti on. Dessa forma, fi cavam os signos 
disti nti vos de origem sem possibilidade de adequada defesa em um outro Es-
tado Contratante,610 se esse não concedesse aos seus nacionais uma proteção 
adequada.

Isso se deve, dentre outros moti vos, a que, no texto da CUP de 1883, 
inexiste menção expressa à proteção positi va das indicações geográfi cas, es-
pecialmente, no arti go 2,611 que defi ne quais são os direitos de propriedade 

607 Neste senti do vide a tese de doutorado defendida por BRUCH, 2011.

608 Segundo BASSO, 2000, este é o primeiro tratado multi lateral de vocação universal a abordar a prote-
ção da propriedade industrial. 

609 PELLETIER e VIDAL-NAQUET, 1902. p. 265.

610 Ressalta-se que se tratavam, em regra, de Estados consumidores e, não necessariamente, de Estados 
produtores.

611 Neste senti do, LADAS, 1930. p. 57, afi rma que, efeti vamente, antes da CUP, apenas dois tratados 
bilaterais haviam estabelecido disposições sobre a proteção de indicações de procedência, o que não teria 
dado legiti midade para incluir este tema entre os direitos de propriedade industrial da CUP, em seu arti go 
2, mas apenas possibilitando-se sua repressão, prevista no arti go 10. PLAISANT, 1949. p. 12-14, afi rma a 
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industrial abrangidos pela Convenção.612 O contexto estava mais voltado para 
a repressão à uti lização ilícita de uma marca ou designação falsa de origem.613 
A proteção positi va apenas começa a paulati namente construída a parti r das 
negociações e versões seguintes.

Assim, nessa primeira versão, foi prevista a proteção de forma nega-
ti va, uti lizando-se da regra geral referente à concorrência desleal. Destaca-se, 
ainda, que a proteção refere-se apenas ao nome de uma localidade, excluindo 
regiões mais vastas ou mesmo o nome de um Estado.614

A França foi um dos Estados Contratantes que, de maneira deter-
minante, buscava esse ti po de proteção,615 mas sua redação fi nal ainda foi 
modesta perto da pretensão francesa. Com relação ao uso do termo “locali-
dade determinada”, segundo Michelet,616 trata-se de defi nição que chama a 
atenção porque apenas condena o uso quando acompanhado de um nome 
comercial fi ctí cio ou alheio, desde que usado com intenção fraudulenta. To-
davia, o mesmo autor617 ressalta que esta disposição inicial, certamente, foi a 

existência de um número maior de tratados bilaterais anteriores à CUP, mas, efeti vamente, o texto original 
dos tratados mencionados não foi localizado para verifi car quantos tratados bilaterais sobre indicações de 
procedência, de fato, existi am antes da assinatura da CUP. Vide, ainda, LADAS, 1929; LADAS, 1950.

612 Nos termos do art. 2º, protegiam-se os “[...] privilegios de invenção, aos desenhos ou modelos indus-
triaes, ás marcas de fabrica ou de commercio e ao nome commercial, as vantagens que as respecti vas leis 
concedem actualmente ou vierem a conceder aos nacionaes [...]” (conforme original). BRASIL. Decreto nº 
9.233, de 28 de junho de 1884. Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial e 
Protocolo de Encerramento, de 20/03/1883. Disponível em: <htt p://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 
abr. 2009.

613 Art. 9º Todo producto que ti ver illicitamente uma marca de fabrica ou de commercio, ou um nome 
commercial, poderá ser apprehendido á importação nos Estados da União em que esta marca ou este nome 
commercial ti ver direito á protecção legal. A apprehensão terá logar a requerimento do ministerio publico 
ou da parte interessada, de conformidade com a legislação interior de cada Estado.
Art. 10. As disposições do arti go precedente serão applicaveis a todo producto que ti ver falsamente, como 
indicação de procedencia, o nome de uma localidade determinada, quando esta indicação esti ver junta a 
um nome commercial fi cti cio ou alheio (emprunté) usado com intenção fraudulenta.
E’ reputado parte interessada todo fabricante ou commerciante que fabrica este producto ou nelle negocia 
e é estabelecido na localidade falsamente indicada como procedencia. BRASIL. Decreto nº 9.233/1884.

614 Segundo Michelet (1911. p. 154), esta defi nição de localidade não fi cou clara, dando margem a al-
gumas interpretações: “Nous dirons enfi n que l’expression ‘localité’dans l’arti cle 10 semble avoir été em-
ployée dans um sens très étroit qui ne semble pas devoir s’appliquer à une région enti ère comme la Bour-
gogne. A notre avis, la conventi on parlant d’une ‘localite déterminée’cett e expression peut tout aussi bien 
s’étendreà une région délimitée qu’à un simples lieu dit. C’est un fort argument en faveus de la délimitati on 
administarti ve car nos grandes régions de producti on délimitées se trouveraient ainsi sûeremnt protégées 
par la conventi on de 1883”. Trata-se de uma grande restrição à aplicação desta regra.
Uma discussão mais detalhada e profunda sobre as disposições referentes às falsas indicações de proce-
dência, especialmente no escopo da versão original da CUP, pode ser verifi cada em Michelet, 1911. p. 153 
e seguintes. 

615 Segundo Michelet, 1911. p. 146, “le manque total d’um système répressif ne peut dês lors qu’être um 
encouragement à la concurrence illicite étrangère”.

616 MICHELET, 1911. p. 154. 

617 MICHELET, 1911. p. 154.
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mais adequada para se alcançar o consenso. Parti ndo-se da concepção de que 
a CUP assegurou aos Estados “um mínimo de proteção”, esses mesmos Esta-
dos poderiam, livremente, dispor de maneira mais completa daquilo em que 
entendessem ter a convenção deixado lacunas.618 A proteção “de minimus” 
prevista no TRIPS tem aqui uma de suas origens.

Além disso, esta previsão permite a um Estado fi rmar com outros Es-
tados acordos que prevejam proteções mais rigorosas do que as esti puladas 
nessas decisões, por meio de acordos bilaterais ou outras formas, sem que 
isso se estenda aos demais Estados.619 Isso por que o princípio da nação mais 
favorecida não se encontrava presente na CUP. Contudo, se os Estados Con-
tratantes concedessem uma proteção a mais aos seus nacionais, os estrangei-
ros nacionais de um Estado da União teriam direito a essa proteção em face 
do princípio do tratamento nacional supramencionado, independentemente 
da aplicação do princípio da reciprocidade.

2. Da CUP ao TRIPS: um longo período de negociações 
para a garanti a de uma transição

Para se compreender a transição entre a CUP e o TRIPS, faz-se neces-
sária uma contextualização da evolução das organizações que abarcam estes 
tratados, notadamente, a OMPI e a OMC.

Após a Segunda Guerra Mundial, foi implementada considerável mu-
dança estrutural nas relações internacionais. Dentre outras questões, parti cu-
lar atenção deve ser dada para o conjunto de organizações internacionais que 
foram gestadas nesse período pós-guerra.

Primeiramente, fundamentada na “Carta do Atlânti co” assinada por 
Churchill e Roosevelt, em 1941, tem-se a criação da Organização das Nações 
Unidas (ONU) por meio da assinatura da Carta das Nações Unidas, ao fi nal da 
Conferência de São Francisco, em 1945. Sua fi nalidade é promover e manter 
a paz e a segurança das nações, mediante o respeito aos direitos humanos e à 
autodeterminação dos povos.620

Mas, além da paz e da segurança, era necessária a reconstrução e a 

618 MICHELET, 1911. p. 154. Como se pode desde já verifi car, o estabelecimento de requisitos mínimos 
não é uma novidade do TRIPS.

619 PELLITIER e VIDAL-NAQUET, 1902. p. 30-32. Vide o Art. 15 da CUP: “Fica entendido que as Altas Partes 
Contratantes reservam-se respecti vamente o direito de fazer separadamente entre si accôrdos parti culares 
para a protecção da propriedade industrial, desde que esses accôrdos não contrariem ás disposições da 
presente Convenção”. Este, na versão da CUP de 1967, passou a numerar-se por 19, tendo sido incorporado 
em sua íntegra ao TRIPS.

620 COMPARATO, 1999. p. 199-202. 
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consolidação da economia mundial. A atuação da Liga das Nações, que trata-
va de paz e segurança, não havia sido sufi ciente para evitar a crise de 1929 
nem a Segunda Grande Guerra. Assim, segundo Thorstensen, “em 1944, foi 
concluído um acordo, em Brett on Woods, EUA, com objeti vo de criar um am-
biente de maior cooperação na área econômica internacional, baseado no 
estabelecimento de três insti tuições”,621 notadamente, o Fundo Monetário In-
ternacional – FMI –, o Banco Mundial ou Banco para a Reconstrução e Desen-
volvimento e, por fi m, a Organização Internacional do Comércio – OIC. Essa 
últi ma, contudo, acabou por não ser estabelecida, especialmente, porque um 
de seus principais idealizadores, os EUA, acabaram por abandoná-la, sequer 
encaminhando-a ao Congresso para rati fi cação, em face do temor de que a 
denominada “Carta de Havana” viesse a restringir, de maneira inadequada, a 
soberania desse Estado.622

Todavia, embora a OIC não tenha prosperado, um de seus focos aca-
bou por se fi rmar em um acordo, denominado de General Agreement on Tari-
ff s and Trade (GATT), o qual “passou a fornecer a base insti tucional para diver-
sas rodadas de negociações sobre comércio, e a funcionar como coordenador 
e supervisor das regras de comércio até o fi nal da Rodada Uruguai e a criação 
da atual OMC”. 623

Deve ser destacado que consta no GATT, em seu arti go IX, item 6,624 

621 THORSTENSEN, 2001. p. 29.

622 GERVAIS, 1998. p. 4. 

623 THORSTENSEN, 2001. p. 30.

624 ARTIGO IX
MARCAS DE ORIGEM
1) No que diz respeito às condições relati vas às marcas, cada Parte Contratante concederá aos produtos do 
território das outras Partes Contratantes um tratamento não menos favorável que o concedido aos produ-
tos similares de qualquer terceiro país.
2) Sempre que possível do ponto de vista administrati vo, as Partes Contratantes deverão permiti r a oposi-
ção, por ocasião da importação, das marcas de origem.
3) No que diz respeito à marcação de produtos importados, as leis e regulamentos das Partes Contratantes 
serão de natureza a permiti r a sua aplicação sem ocasionar danos sérios aos produtos nem reduzir substan-
cialmente o seu valor ou elevar inuti lmente o seu prêço de custo.
4) Em regra geral, nenhuma parte Contratante deverá impor multa ou direito especial por falta de obser-
vação dos regulamentos relati vos à marcação antes da importação, a menos que a reti fi cação da marcação 
seja indevidamente retardada ou que marcas de natureza a induzir em êrro tenham sido opostas ou que a 
marcação tenha sido intencionalmente omiti da.
5) As Partes Contratantes colaborarão entre si para o fi m de evitar que as marcas comerciais sejam uti lizadas 
de forma a induzir em êrro quanto à verdadeira origem do produto em detrimento das denominações de 
origem regional ou geográfi ca dos produtos do território de uma Parte Contratante que sejam protegidos 
pela legislação dessa Parte Contratante. Cada Parte Contrante dará inteira e amistosa consideração aos pe-
didos ou representações que possa lhe dirigir uma outra Parte Contratante sôbre abusos tais como os men-
cionados acima no presente parágrafo, que lhe tenham sido assinalados por essa outra Parte Contratante 
em relação à denominação dos produtos que a mesma houver comunicado à primeira Parte Contratante.
Extraído de: DECRETO Nº 313 – DE 30 JULHO DE 1948. Vide ALMEIDA, 2010. p. 455-457.
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que trata de marcas de origem, uma primeira regulação que relaciona a pro-
teção das indicações geográfi cas e o comércio.625

Também, após a Segunda Guerra, reestruturou-se o Bureaux Interna-
ti onaux Reunis Pour la Protecti on de la Propriété Intellectuelle – BIRPI –626 para 
atender às novas necessidades e transformações ocorridas na ordem mundial. 
A solução apresentada, por meio da Convenção de Estocolmo, de 14 de ju-
lho de 1967, foi a criação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual 
(OMPI), com sede em Genebra e com status de organismo especializado da 
ONU.627

Com o nascimento da OMPI, houve a unifi cação da proteção à pro-
priedade industrial e aos direitos autorais em um mesmo organismo inter-
nacional. No âmbito da OMPI, além da Convenção União de Paris e da Con-
venção União de Berna, também são administradas outras Convenções que 
abrangem outros ramos ora relacionados com propriedade intelectual, tais 
como circuitos integrados, nomes de domínio, direitos conexos aos direitos 
autorais, etc.628

A OMPI era vista pelos Estados Contratantes do GATT como o fó-
rum adequado para tratar das regulações internacionais relacionadas com a 
propriedade intelectual. Interpretavam-se esses direitos como um obstácu-
lo aceitável para o livre comércio, embora se reconhecesse que as medidas 
tomadas para prevenir falsifi cação de produtos não poderiam se tornar um 
obstáculo para o comércio de produtos genuínos.629 Contudo, deve ser frisado 
que, assim como o GATT, a OMPI não possuía poder coerciti vo para deter-
minar a aplicação de uma medida sancionatória por descumprimento de um 
dispositi vo de uma Convenção ou de uma recomendação, nem havia em sua 
atuação como garanti r standards mínimos de proteção à propriedade intelec-
tual nos Estados signatários.

Nas décadas de 1970 e 1980, o comércio internacional vinha sendo 
bastante afetado pelo desrespeito à propriedade intelectual.630 Os produtores 
e exportadores de bens com maior valor agregado – seja em face de maior 
conteúdo tecnológico decorrente de pesquisa e desenvolvimento aplicados, 

625 Vide: GERVAIS, 1998. p. 5-6.

626 Criado em 1892, para gerir o escritório da CUP e o escritório da União de Berna – Convenção de Berna 
para a Proteção das Obras Literárias e Artí sti cas, criada em 09 de setembro de 1886.

627 WIPO, 2005.

628 WIPO, 2005.

629 GERVAIS, 1998. p. 8-9

630 THORSTENSEN, 2001. p. 219.
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seja com relação à manutenção de uma tradição que tornava a produção mais 
onerosa, como é o caso dos vinhos com denominação de origem que devem 
seguir um regulamento de uso estrito –, desejavam garanti r que seus altos 
custos fossem protegidos nos Estados importadores.631

Os Estados desenvolvidos buscaram, por meio da OMPI, negociar um 
tratamento mais rígido deste tema, o que não foi alcançado, especialmente 
pela atuação dos Estados em desenvolvimento, gerando insati sfação primei-
ros pela incapacidade e lenti dão para conseguir a ampliação da proteção da 
propriedade intelectual no seio da sua própria organização.632

A parti r disso, ati tudes unilaterais e acordos bilaterais passaram a ser 
a forma de atuação dos Estados desenvolvidos. Medidas unilaterais, adotadas 
pelos EUA por meio da Seção 301 e da Super 301,633 e os acordos bilaterais 
buscando a proteção da propriedade intelectual, promovidos especialmen-
te por Estados-Membros da então Comunidade Europeia, bem como a ne-
cessidade dos Estados desenvolvidos em vincular, defi niti vamente, o tema 

631 THORSTENSEN, 2001. p. 219.

632 PIMENTEL, 1999, p. 169.

633 “A transição da idéia de reciprocidade para o unilateralismo agressivo teve origem no fi nal da déca-
da de 60 e início da de 70, e ati ngiu o seu desenvolvimento máximo no fi nal da década de 80. Em 1960, 
com a implementação do “Trade Expansion Act of 1962”, o Congresso concedeu ao presidente o direito 
de retaliação em casos injusti fi cáveis ou discriminatórios. Em 1974, a Seção 301 se desenvolveu com a 
inclusão de novos temas – como serviços – ao seu escopo jurídico, englobando assim todas as exportações 
norte-americanas. Em 1979, esta lei ganha ainda mais força com a inserção em seu arcabouço de assuntos 
não relacionados diretamente ao comércio. Em 1984, o investi mento estrangeiro direto (IED) passou a ser 
considerado parte integrante da Seção 301, além de garanti r ao USTR a capacidade de iniciar peti ções por 
conta própria. Como resultado da políti ca de Reagan, a década de 80 assisti u ao crescimento da preocupa-
ção com o balanço de pagamentos norte-americano.[...] Assim, os congressistas começaram a considerar 
esta questão com mais cuidado, devido à intensifi cação da impressão, tanto no Congresso quanto por parte 
de vários atores domésti cos, de que o défi cit comercial norte-americano era resultado de restrições impos-
tas aos produtos do país no exterior. As demandas se intensifi caram e eram lideradas por três congressis-
tas: Lloud Bentsen, Dan Rostenkowskie e Richard Gephardt. Em 1986, Gephardt enviou ao Congresso uma 
emenda que fi cou conhecida como “Gephardt’s Amendment”, na qual se buscava uma solução radical para 
o problema do défi cit norte-americano. Os congressistas, contrários a esta medida por considerarem-na 
exagerada e não levando em consideração os riscos de retaliação de países-alvos, propuseram uma medida 
alternati va que visasse solucionar a questão do défi cit com um menor risco. Esta medida fi cou conhecida 
como Super 301. [...] Em 1988, com a implementação do “Omnibus Trade and Competi ti ve Act”, a “passi-
vidade norte-americana” cedeu lugar à necessidade de abertura de novos mercados por meio de medidas 
unilaterais. [...] Acreditamos que a elaboração da Super 301 foi um refl exo dessa transição de idéias, do 
internacionalismo para o nacionalismo econômico, muito embora trate-se de um nacionalismo econômico 
diferente, baseado na noção de “fair trade”, fugindo assim ao escopo analíti co do protecionismo clássico. 
Trata-se de uma emenda da Seção 301 da lei conhecida como “Trade Act of 1974”, que foi incluída no “Om-
nibus Trade and Competi ti veness Act” e permaneceu até 1990. Por meio da Super 301, os Estados Unidos 
identi fi cam os principais países que adotam práti cas discriminatórias aos produtos norte-americanos e que 
por isso mesmo contam com grande potencial de elevação de suas exportações. O método escolhido para 
forçar a abertura destes países aos Estados Unidos foi a uti lização de retaliações unilaterais.” (MENDONÇA, 
2007). Vide ainda: TACHINARDI, 1993.
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propriedade intelectual ao comércio internacional634 levaram à busca de se 
promover a discussão em outros foros internacionais, notadamente, naqueles 
relacionados ao comércio.

Pontuações como essas, portanto, levaram à inclusão da discussão 
da proteção à propriedade intelectual relacionada ao comércio, no âmbito 
do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT, em inglês), na Declaração 
Ministerial de 1986 que deu início à Rodada Uruguai. Importa declarar que 
sua inserção não foi pacifi camente aceita, especialmente pelos Estados em 
desenvolvimento.635 Mas, ao fi nal, sob promessas de negociações futuras, es-
pecialmente na área agropecuária, o Acordo foi fi rmado.

Os negociadores responsáveis por estruturar o acordo relacionado 
à propriedade intelectual e ao comércio possuíam duas opções: reinventar 
todo o Direito de Propriedade Intelectual, ou aproveitar as regras existentes e 
buscar elevá-las e estendê-las. Escolhida a segunda opção, ela se concreti zou 
por meio de uma certa consolidação das principais disposições dos acordos já 
existentes.636 Ou seja, o conteúdo do TRIPS não apresenta grandes novidades. 
O “novo” é encontrado na reunião desse conteúdo e na sua consolidação em 
um foro de discussão do comércio internacional.

Para Almeida, o TRIPS busca superar as diversas críti cas que eram 
atribuídas aos acordos e convenções internacionais que abarcavam a proprie-
dade intelectual, quais sejam.

A ausência de sistemas obrigatórios de resolução de lití gios entre 
Estados ou sistemas sancionatórios em relação aos membros que 
não cumpram as obrigações; [...] a inexistência de regras relati vas à 
aplicação efecti va – através de autoridades judiciais ou administra-
ti vas – dos direitos de propriedade intelectual; [...] a não exigência 
de uma harmonização, ainda que mínima entre os ordenamentos 
jurídicos; [...] o comércio globalizado exigia outras regras – actuali-
zadas – para a propriedade intelectual.637

Assim, após oito anos de discussão, este tema teve consolidada sua 
tratati va por meio do Acordo sobre os Aspectos de Direito de Propriedade 

634 BASSO, 2000, p. 159.

635 GERVAIS, 1998. p. 10-28.

636 GERVAIS, 1998. p. 25-26.

637 ALMEIDA, 2010. p. 454.
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Intelectual relacionados com o Comércio (TRIPS, em inglês). Esse acordo se 
encontra no Anexo 1.C do Acordo Consti tuti vo da Organização Mundial do 
Comércio (OMC).638

O objeti vo geral do TRIPS é reduzir as distorções e obstáculos ao co-
mércio internacional decorrentes do comércio de bens contrafeitos e assegu-
rar que as medidas e procedimentos de repressão a esse comércio ilícito não 
se tornem, por sua vez, obstáculos ao comércio internacional legíti mo.639

3. O resultado da transição: a consolidação dos princí-
pios norteadores aplicáveis aos direitos de propriedade in-
telectual e às indicações geográfi cas.

O TRIPS, assim como a CUP, tem como característi ca esti pular uma 
proteção mínima dos direitos de propriedade intelectual. Tendo em vista a 
abrangência do TRIPS, essa proteção mínima teve um alcance mundial, resul-
tando na elevação do nível de proteção em grande parte dos Estados-Mem-
bros640 e promovendo, de certa forma, uma harmonização dos patamares 
mínimos nos mais de cento e cinquenta Estados que hoje são parte da OMC.

Deve-se ressaltar que, dentro do preâmbulo – que faz parte do Acor-
do e pode ser uti lizado para sua interpretação –, destaca-se o reconhecimen-
to de que os direitos de propriedade intelectual são direitos privados. Esta 
disposição é extremamente importante para se compreender a gradual alte-
ração que a União Europeia, por exemplo, vem promovendo na proteção de 
suas indicações geográfi cas e denominações de origem, e seu impacto em Es-
tados tradicionais, dentre os quais França e Espanha, que ainda as consideram 
como direitos públicos.

Além do preâmbulo, o TRIPS é construído em sete partes: disposições 
gerais e princípios básicos, padrões relati vos à existência, abrangência e exer-
cício de direitos de propriedade intelectual, aplicação de normas de proteção 
dos direitos de propriedade intelectual, obtenção e manutenção de direitos 
de propriedade intelectual, prevenção e solução de controvérsias, arranjos 
transitórios e disposições fi nais.

Três ti pos de normas formam o TRIPS: normas substanti vas, normas 
de procedimento e normas de resultado.

638 A organização, estrutura e funcionamento da OMC não se encontram no escopo do presente traba-
lho. Para uma análise dessas característi cas, vide MATSUSHITA, SCHOENBAUM e MAVROIDS, 2006; GER-
VAIS, 1998; JACKSON, 2006; JACKSON, 1998; THORSTENSEN, 2001.

639 BRASIL, Decreto n.º 1.355/94, preâmbulo.

640 PIMENTEL; DEL NERO 2002. p. 47-50.
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As normas substanti vas tratam das disposições gerais e princípios bá-
sicos, além das normas materiais e do estabelecimento de padrões mínimos 
de proteção dos direitos de autor e conexos, marcas, indicações geográfi cas, 
desenhos industriais, patentes, topografi a de circuitos integrados, proteção 
de informação confi dencial e controle de práti cas de concorrência desleal em 
contratos de licença, abrangendo as partes I e II do Acordo.

As normas de procedimento visam a tornar efeti vo o disposto nas 
normas substanti vas, apresentando os remédios civis, administrati vos, penais, 
bem como medidas cautelares e de fronteiras. Já as normas de resultado ocu-
pam-se de tornar efeti vos os remédios apresentados e determinar a extensão 
do ressarcimento para compensar o dano sofrido pelo ti tular do direito de 
propriedade intelectual ou a extensão do ressarcimento do demandado em 
caso de abuso dos procedimentos de aplicação das normas de proteção dos 
direitos de propriedade intelectual, prevenção e solução de controvérsias. Es-
ses dois ti pos de normas estão referidos nas partes III a VII do Acordo.641 

Neste trabalho, foca-se, especialmente, o primeiro ti po de normas, 
notadamente os princípios norteadores da aplicação do TRIPS.

No art. 1º,642 item 1 do TRIPS, fi ca estabelecido que os Membros de-
terminarão a forma apropriada de implementação das disposições do Acordo, 
especialmente, no que diz respeito ao âmbito de seus respecti vos sistemas 
e práti cas jurídicas. Não há obrigação da promoção de proteção mais ampla 
que a estabelecida neste Acordo.643 Isso ressalta o caráter indicati vo do tex-
to do TRIPS que não impõe uma legislação padrão a ser internalizada, mas 
um conjunto de padrões mínimos a serem adaptados pelos Membros ao seu 
ordenamento. Isso também signifi ca que o desatendimento à internalização 

641 BASSO, 2000. p. 192.

642 ARTIGO 1 - Natureza e Abrangência das Obrigações:
1) Os Membros colocarão em vigor o disposto neste Acordo. Os Membros poderão, mas não estarão obri-
gados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção 
não contrarie as disposições deste Acordo. Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de 
implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respecti vos sistemas e práti ca jurídicos.
2) Para os fi ns deste Acordo, o termo “propriedade intelectual” refere-se a todas as categorias de proprie-
dade intelectual que são objeto das Seções 1 a 7 da Parte II.
3) Os Membros concederão aos nacionais de outros Membros (l) o tratamento previsto neste Acordo. 
No que concerne ao direito de propriedade intelectual perti nente, serão considerados nacionais de ou-
tros Membros as pessoas fí sicas ou jurídicas que atendam aos critérios para usufruir da proteção prevista 
estabelecidos na Convenção de Paris (1967), na Convenção de Berna (1971), na Convenção de Roma e 
no Tratado sobre Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados, quando todos os Membros 
do Acordo Consti tuti vo da OMC forem membros dessas Convenções.(2) Todo Membro que faça uso das 
possibilidades esti puladas no parágrafo 3º do art. 5 ou no parágrafo 2º do art. 6 da Convenção de Roma 
fará uma noti fi cação, segundo previsto naquelas disposições, ao Conselho para os Aspectos dos Direitos de 
Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (o “Conselho para TRIPS”).

643 BRASIL, Decreto 1.355/94, art. 1º, § 1º.
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adequada do Acordo não resulta em um direito subjeti vo privado, mas no 
descumprimento do Acordo pelo Estado, que deverá ser questi onado pela 
via adequada, ou seja, por meio do sistema de solução de controvérsias da 
OMC.644 Este questi onamento só pode ser suscitado pelos Estados que dela 
são Membros. Disso resulta que um ator privado não poderá demandar di-
retamente um Estado em face do descumprimento de algum dispositi vo do 
TRIPS.

Esclarecida a inexistência de relacionamento entre as disposições dos 
padrões adotados pelo TRIPS e o direito subjeti vo do ator privado, faculta-
se ao Membro aplicar as recomendações de forma coerente e conveniente 
com sua políti ca interna de proteção à propriedade intelectual, correlacio-
nada com os demais direitos fundamentais que componham sua forma de 
organização estatal.

O direito subjeti vo do ator privado não poderá se suplantar ao dis-
posto na legislação nacional com a evocação da aplicação efeti va do TRIPS no 
Estado. Isso se dá especialmente em Estados onde um tratado, necessaria-
mente, precisa ser internalizado, como pode ser considerado o caso do Brasil. 
Em suma, os arti gos do TRIPS não são autoaplicáveis. Para tornarem-se efe-
ti vos, devem ser feitas alterações no ordenamento jurídico interno de cada 
Membro,645 se a sua legislação já não esti ver em harmonia com as disposições 
acordadas.

No art. 2,646 determina-se a adesão expressa dos Estados-Membros 
à CUP em sua versão de Estocolmo, de 1967, especialmente, com relação aos 
seus arti gos 1 a 12 e 19.647 O mesmo arti go ainda determina a conti nuidade 
das obrigações existentes entre os Estados-Membros, especialmente, no to-
cante à CUP, mas também com relação a outros acordos fi rmados anterior-
mente ao TRIPS.

644 BARBOSA, 2003-A. p. 82.

645 ARTIGO 2  
Convenções sobre Propriedade Intelectual
1) Com relação às Partes II, III e IV deste Acordo, os Membros cumprirão o disposto nos Arti gos 1 a 12 e 19, 
da Convenção de Paris (1967).
Aplicação da CUP
2) Nada, nas Partes I a IV deste Acordo, derrogará as obrigações existentes que os Membros possam ter 
entre si, em virtude da Convenção de Paris, da Convenção de Berna, da Convenção de Roma e do Tratado 
sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados.
646 Ressalta-se que somente após a assinatura do TRIPS é que foi internalizada esta parte da CUP/1965 
no Brasil, por meio do Decreto nº 1.263/1994, “rati fi cada a declaração constante do Decreto nº 635, de 21 
de agosto de 1992”.

647 CASADO CERVIÑO e CERRO PRADA, 1994. p. 77-79.
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Dessa forma, o TRIPS não é base sufi ciente para se denunciarem acor-
dos já validados, especialmente aqueles que esti pularam obrigações mais rígi-
das que as estabelecidas pelo acordo. Assim, o TRIPS se coloca como uma for-
ma real de consolidação do direito internacional da propriedade intelectual.

Deve ser feita parti cular menção ao art. 19 da CUP, que estabelece 
a possibilidade de os Estados fi rmarem tratados parti culares entre si, para a 
proteção da propriedade industrial. Tendo sido ele incorporado, essa possibili-
dade se estende aos Membros do TRIPS/OMC.648 Resta saber se tal disposição 
revoga a aplicação do princípio da nação mais favorecida, quesito a ser estu-
dado adiante, no caso desses tratados parti culares. Lógica semelhante pode 
ser verifi cada em outros dispositi vos do TRIPS que incorporam, indiretamente, 
outros direitos de propriedade intelectual, que não estão regulados no TRIPS, 
tornando-os obrigatórios por meio destas referências.

Finalizando, os arti gos 1 a 8 tratam dos princípios norteadores do 
TRIPS. Dentre esses, alguns merecem especial atenção no tocante à proteção 
do signo disti nti vo de origem, destacando-se o princípio do tratamento nacio-
nal e o princípio da nação mais favorecida.

3.1. Princípios do tratamento nacional

O princípio do tratamento nacional tem por objeto conceder a um 
estrangeiro que seja nacional de um Estado-Membro do Acordo a mesma pro-
teção concedida a um nacional no seu Estado.649

O este princípio já era previsto no art. 2, item 1 da CUP,650 e, como tal, 
inclusive, foi incorporado ao TRIPS por meio do seu art. 2, item 1.651Além des-

648 CASADO CERVIÑO e CERRO PRADA, 1994. P. 77-79.

649 Vide CORREA, 1996. p. 44-46; ZUCCHERINO e MITTELMAN, 1997. p. 52-54; CARVALHO, 2006. p. 111-
129.

650 Art. 2º - Versão da CUP de 1967 / Estocolmo.
1) Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no que se 
refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respecti vas concedem atualmente ou 
venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente 
Convenção. Em consequência, terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais contra qual-
quer atentado dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais.
2) Nenhuma condição de domicílio ou de estabelecimento no país em que a proteção é requerida pode, 
porém, ser exigida dos nacionais de países da União para o gozo de qualquer dos direitos de propriedade 
industrial.
3) Ressalvam-se expressamente as disposições da legislação de cada um dos países da União relati vas ao 
processo judicial e administrati vo e à competência, bem como à escolha de Domicílio ou à designação de 
mandatário, eventualmente exigidas pelas leis de propriedade industrial (sem grifo no original).

651 Com relação às Partes II, III e IV deste Acordo, os Membros cumprirão o disposto nos Arti gos 1 a 12 e 
19, da Convenção de Paris (1967).
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sa previsão indireta, esse princípio também se encontra diretamente previsto 
no art. 3 do TRIPS.652 Por fi m, o GATT 1947 também prevê, em seu arti go III, o 
tratamento nacional.

Pode-se entrever que são passíveis de serem aplicados dois ti pos de 
tratamento nacional:653 o tratamento nacional para bens que representem 
ou contenham um direito de propriedade intelectual e o tratamento nacio-
nal para os ti tulares dos direitos de propriedade intelectual.654 O primeiro 
tem como base o GATT 1947, e o segundo encontra-se na CUP e no TRIPS. 
Para Carvalho,655 o tratamento nacional para os ti tulares é mais extensivo e 
abrangente que o tratamento nacional concedido aos bens.

Também, entre o tratamento nacional previsto na CUP e no TRIPS, 
podem ser verifi cadas certas diferenças, embora ambos se apliquem aos ti tu-
lares dos direitos de propriedade intelectual. Trata-se de diferenças mais suti s, 
mas com importante repercussão práti ca:

No caso da CUP, garante-se aos nacionais de outros Estados o mesmo 
tratamento dado aos nacionais daquele Estado.

No caso do TRIPS, assegura-se aos nacionais de outros Estados um 
tratamento não menos favorável que o previsto nesse Acordo.

Na práti ca, sob o âmbito da CUP, se um nacional não ti nha uma pro-
teção específi ca garanti da pelo seu Estado, um estrangeiro também não te-
ria direito àquela proteção. Por exemplo: dentre os direitos previstos na CUP, 
encontra-se a proteção às denominações de origem. Se a Inglaterra concede 

652 ARTIGO 3 - Tratamento Nacional
1) Cada Membro concederá aos nacionais dos demais Membros tratamento não menos favorável que o 
outorgado a seus próprios nacionais com relação à proteção da propriedade intelectual, salvo as exceções 
já previstas, respecti vamente, na Convenção de Paris (1967), na Convenção de Berna (1971), na Convenção 
de Roma e no Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados. No que con-
cerne a arti stas-intérpretes, produtores de fonogramas e organizações de radiodifusão, essa obrigação se 
aplica apenas aos direitos previstos neste Acordo. Todo Membro que faça uso das possibilidades previstas 
no art.6 da Convenção de Berna e no parágrafo l.b, do art.16 da Convenção de Roma fará uma noti fi cação, 
de acordo com aquelas disposições, ao Conselho para TRIPS.
2) Os Membros poderão fazer uso das exceções permiti das no parágrafo 1º em relação a procedimentos 
judiciais e administrati vos, inclusive, a designação de um endereço de serviço ou a nomeação de um agente 
em sua área de jurisdição, somente quando tais exceções sejam necessárias para assegurar o cumprimento 
de leis e regulamentos que não sejam incompatí veis com as disposições deste Acordo e quando tais práti cas 
não sejam aplicadas de maneira que poderiam consti tuir restrição disfarçada ao comércio.

653 ALMEIDA, 2010. p. 476-481.

654 No caso do tratamento nacional aplicado aos bens, este só se aplicaria para os bens quando impor-
tados e após serem internalizados no Estado de desti no. Assim, se uma proteção maior fosse dada a um 
bem nacional, este seria estendido ao bem importado. Isso iria no senti do de estender a proteção à origem 
industrial do bem. Já no caso de tratamento nacional aplicado ao ti tular, todo novo direito conferido a um 
nacional se estende a qualquer estrangeiro, que pode requerer este direito no Estado que o concedeu.

655 CARVALHO, 2006. p. 111-112.
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essa proteção de forma negati va, por meio do insti tuto do passing off , um 
estrangeiro não pode exigir outro ti po de proteção que não aquela concedida 
pela Inglaterra aos seus nacionais. No caso do TRIPS, como ele determina uma 
garanti a mínima, mesmo que o nacional do Estado não tenha direito a essa 
proteção, por exemplo, a proteção por meio de patente de invenção para pro-
dutos farmacêuti cos, o estrangeiro tem direito a tal proteção.656

Em ambos os casos não se trata de um tratamento recíproco, nem se 
pode exigir qualquer reciprocidade dos outros Estados Membros para que os 
nacionais de outros Estados tenham esse direito assegurado.657 

Esse princípio foi, parti cularmente, discuti do no tocante à proteção 
das indicações geográfi cas, no painel requerido pelos EUA, em face da então 
Comunidade Europeia658 e no painel requerido pela Austrália contra a Comu-
nidade Europeia,659 ambos no âmbito do Sistema de Solução de Controvérsias 
da OMC. Nesses dois casos, foi alegado que a Comunidade Europeia exigia 
condições diferenciadas para seus nacionais e para os nacionais de outros Es-
tados-Membros da OMC no tocante ao requerimento da proteção de uma 
indicação geográfi ca.

Analisando o questi onado Regulamento (CEE) n. 2081/1992, com 
foco, notadamente, em seu arti go 12 e 12 bis, o Grupo Especial entendeu que 
o signifi cado e o conteúdo desse regulamento, bem como a sua modifi cação 
promovida posteriormente,660 condicionava a possibilidade de proteger uma 
indicação geográfi ca situada em um Estado-Membro da OMC, na Comuni-
dade Europeia, a determinadas condicionantes que não eram exigidas para 
uma indicação geográfi ca nessa localizada. Impunham-se, em suma, duas con-
dições para este reconhecimento: a) o cumprimento de algumas condições 
esti puladas no art. 12, item 1 do Regulamento; b) o reconhecimento dessa 
indicação geográfi ca pela Comissão da Comunidade Europeia, por meio de um 
acordo bilateral, conforme determinado no mesmo art. 12, item 3.661 

656 CARVALHO, 2006. p. 111-112.

657 ZUCCHERINO e MITTELMAN, 1997. p. 52-54.

658 Vide WT/DS174/R. OMC, 2010.

659 Vide WT/DS290/R. OMC, 2010.

660 Deve-se ressaltar que os EUA apresentaram, pela primeira vez, em 1999, um pedido de consulta 
(IP/D/19 de 07 de junho de 1999) sobre o tema, sendo que a Comunidade Europeia promoveu uma primei-
ra revisão no Regulamento 2081/1992, especialmente, no seu arti go 12. Todavia, EUA e Austrália não en-
tenderam sufi cientemente a alteração promovida, com o acréscimo de alguns arti gos, posto que algumas 
exigências conti nuaram a ser feitas para além do que se fazia aos nacionais, apresentando novo pedido de 
consulta em 2003 (G/L/619 de 10 de abril de 2003 – EUA e IP/D/25 de 23 de abril de 2003 – Austrália). OMC, 
2010.

661 WT/DS174/R. OMC, 2010. p. 48.
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Assim, verifi cou-se que, efeti vamente, havia um tratamento diferen-
ciado e que a Comunidade Europeia não estava concedendo o tratamento 
dado aos seus nacionais para os nacionais dos demais Estados-Membros da 
OMC. Como resultado, hoje novos Regulamentos tratam da proteção das indi-
cações geográfi cas na União Europeia e, em princípio o tratamento diferencia-
do não foi repeti do na nova norma, como por exemplo no Regulamento (CE) 
n.o 510/2006 do Conselho, de 20 de Março de 2006.

Ainda, com relação ao objeto de proteção, o próprio Acordo busca ex-
plicar que o tratamento não menos favorável se aplica à proteção da proprie-
dade intelectual, e essa proteção compreende todos os aspectos que afetem 
a existência, obtenção, abrangência, manutenção e aplicação das normas de 
proteção dos direitos de propriedade intelectual.662 Portanto é sob esse pris-
ma que o tratamento nacional deve ser analisado, não somente com relação à 
concessão, mas também com relação à garanti a da sua manutenção e defesa.

No tocante às exceções à aplicação do tratamento nacional, estas 
estão previstas tanto na CUP, no seu art. 2, item 3, quanto no TRIPS, no seu 
art. 3, item 2. Tais exceções são esti puladas, notadamente, com relação ao 
procedimento judicial e administrati vo, à competência, à eleição de domicílio 
e à consti tuição de um procurador.663 Todavia, pode-se verifi car que, para a 
execução dessas exceções, o TRIPS determina algumas regras a fi m de que 
elas não consti tuam uma restrição disfarçada ao comércio.664

Outra disposição que pode excetuar a aplicação deste princípio é o 
art. 5 do TRIPS,665 o qual determina que este não se impõe aos acordos mul-
ti laterais concluídos no âmbito da OMPI, especifi camente aqueles relati vos à 
obtenção e manutenção dos direitos de propriedade intelectual, como, por 
exemplo, o Tratado de Cooperação em Patentes (em inglês, PCT), que traz 
grande facilidade no depósito de um pedido de patentes em diversos Estados 
simultaneamente.666 O tratamento nacional, em princípio, não se empregaria 
para que um nacional de um Estado-Membro da OMC, que não ti vesse assi-
nado o PCT, pudesse uti lizar-se desse mecanismo em outro Estado signatário 
do tratado. Nesse mesmo senti do, deve-se compreender o Protoloco de Ma-
dri referente ao Registro Internacional de Marcas, o Registro Internacional de 

662 Art. 3, explicação 3. TRIPS. 2010.

663 CASADO CERVIÑO e CERRO PRADA, 1994. p. 81-84.

664 GERVAIS, 1998. p. 51.

665 Art. 5 - As obrigações conti das nos Arti gos 3 e 4 não se aplicam aos procedimentos previstos em acor-
dos multi laterais concluídos sob os auspícios da OMPI relati vos à obtenção e manutenção dos direitos de 
propriedade intelectual.

666 CORREA, 1996. p. 46.
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Denominações de Origem previsto pelo Acordo de Lisboa e o Acordo de Madri 
referente à repressão às falsas indicações de procedência.

Assim, pode ser questi onada a proposta que vem sendo aventada de 
se uti lizar o Acordo de Lisboa para buscar um denominador comum no caso 
do Registro Internacional de Indicações Geográfi cas, posto que se trata tam-
bém de um tratado que é gerido pela OMPI e pelo qual não se optou, como 
foi feito com a CUP, para integrar o TRIPS.667 Para que este, efeti vamente, se 
tornasse obrigatório a todos os Estados Membros, seria necessário trazê-lo 
para dentro do TRIPS, seja por meio de sua citação direta, seja mediante a 
integralização de sua redação ao texto. A proposta atual, que objeti va fi rmar 
um outro acordo ou protocolo ao Acordo de Lisboa, poderá ter efeito apenas 
na medida em que se torne atraente para o maior número possível de países, 
o que não ocorre com sua versão atual.

Nesse diapasão, pode-se concluir que o princípio do tratamento na-
cional, respeitadas suas exceções, contribui para harmonizar a proteção dis-
pensada aos direitos de propriedade intelectual e, ao mesmo tempo, para ele-
var a proteção de determinados direitos, sem a promoção de discriminações 
ou distorções ao comércio. Todavia, sua aplicação práti ca, no tocante às indi-
cações geográfi cas, somente foi cogitada nos dois casos citados, pelo menos 
até a conclusão deste trabalho.

3.2. Princípio da nação mais favorecida

Este princípio ou cláusula tem como objeti vo promover o livre co-
mércio e a liberalização dos mercados por meio do estabelecimento de uma 
extensão automáti ca de toda vantagem, favor, privilégio ou imunidade que 
conceda um Estado-Membro aos nacionais de qualquer outro Estado com 
respeito à proteção da propriedade intelectual.

Sua origem encontra-se no art. 1°, do GATT 1947.668 Este determinava 
que uma vantagem, favor, imunidade ou privilégio, concedido por uma parte 
contratante em relação a um bem originário de qualquer outro Estado ou a 
ele desti nado, deveria, imediatamente e sem qualquer condição, ser esten-
dida ao bem similar que fosse proveniente do território de todas as demais 

667 Sobre esta discussão, vide GEIGER et al, 2010; GERVAIS, 2009.

668 Internalizado no Brasil pelo Decreto nº 313 de 30 de julho de 1948, que autoriza o Poder Executi vo a 
aplicar, provisòriamente, o Acôrdo Geral sôbre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT); reajusta a Tarifa das 
Alfândegas e dá outras providências.
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partes contratantes ou ao mesmo desti natário.669 Sua extensão ao TRIPS, por-
tanto, pode ser entendida como um resultado natural da expansão do GATT 
para outros setores, como a propriedade intelectual.670

Segundo Carvalho, a razão desta inclusão também se deve ao fato de 
que alguns Estados, por meio de acordos bilaterais, vinham concedendo pri-
vilégios e vantagens para nacionais de outros Estados, embora esses não fos-
sem outorgados a seus próprios nacionais. Assim, o princípio do tratamento 
nacional previsto na CUP não abarcava essas disposições, de modo que esses 
Estados não se viam obrigados a conceder tais vantagens a todos os demais 
nacionais de Estados signatários da CUP.671

Ao se negociar o TRIPS, o princípio da nação mais favorecida aplicado 
a direitos de propriedade intelectual foi incluído por meio do seu arti go 4, res-
saltando que toda vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade que um 
Membro concedesse aos nacionais de qualquer outro Estado Membro devia 
ser outorgada, de forma imediata e incondicional, aos nacionais de todos os 
demais Estados-Membros.672 
Quando se trata da aplicação dada pelo GATT, as consequências parecem bastante claras: se um Estado-
Membro concede uma tarifa menor para um determinado bem de outro Estado-Membro, essa tarifa me-
nor será imposta imediata e incondicionalmente aos bens similares de todos os demais Estados-Membros. 
No estabelecimento de uma tarifa, é possível identi fi car claramente o que é a vantagem, o privilégio ou 
a imunidade. Mas, nos direitos de propriedade intelectual, essa aplicação pode ser um pouco mais suti l, 

669 ARTIGO I - TRATAMENTO GERAL DE NAÇÃO MAIS FAVORECIDA
1) Qualquer vantagem, favor, imunidade ou privilégio concedido por uma parte contratante em relação a 
um produto originário de ou desti nado a qualquer outro país, será imediata e incondicionalmente esten-
dido ao produtor similar, originário do território de cada uma das outras partes contratantes ou ao mesmo 
desti nado. Êste dispositi vo se refere aos direitos aduaneiros e encargos de tôda a natureza que gravem a 
importação ou a exportação, ou a elas se relacionem, aos que recaiam sôbre as transferências internacio-
nais de fundos para pagamento de importações e exportações, digam respeito ao método de arrecadação 
dêsses direitos e encargos ou ao conjunto de regulamentos ou formalidades estabelecidos em conexão com 
a importação e exportação bem como aos assuntos incluídos nos §§ 1 e 2 do art. III.
Disponível em: htt p://www2.mre.gov.br/dai/m_313_1948.htm. Acesso em: 18 jul. 2010.

670 CARVALHO, 2006. p. 131.

671 CARVALHO, 2006. p. 131.

672 Arti go 4 - Tratamento de Nação Mais Favorecid.
Com relação à proteção da propriedade intelectual, toda vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade 
que um Membro conceda aos nacionais de qualquer outro país será outorgada imediata e incondicional-
mente aos nacionais de todos os demais Membros. Está isenta desta obrigação toda vantagem, favoreci-
mento, privilégio ou imunidade concedida por um Membro que.
(a) resulte de acordos internacionais sobre assistência judicial ou sobre aplicação em geral da lei e não 
limitados em parti cular à proteção da propriedade intelectual.
[...]
(d) resultem de Acordos internacionais relati vos à proteção da propriedade intelectual que tenham entrado 
em vigor antes da entrada em vigor do Acordo Consti tuti vo da OMC, desde que esses acordos sejam noti fi -
cados ao Conselho para TRIPS e não consti tuam discriminação arbitrária ou injusti fi cável contra os nacionais 
dos demais Membros.
Disponível em: htt p://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2008/02/ac_TRIPS.pdf. Acesso em: 18 
jul. 2010.
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especialmente considerando-se as exceções que se apresentam no art. 4 do TRIPS.

Um interessante exemplo é citado por diversos autores:

Así, por ejemplo, para que se levantaran las sanciones comerciales 
impuestas por Estados Unidos, Corea Del Sur celebro com este úl-
ti mo Estado um Tratado que otorgaba a los nacionales de Estados 
Unidos (y no a los de otros Estados) la protección por patente de 
producto com independência de la fecha de prioridade de la in-
vención (sistema pipeline), obligando a reti rar del mercado los pro-
ductos coreanos que em los 7 años anteriores a la concluión del 
Tratado hubieran copiado derechos de propiedad industrial de na-
cionalies Estadounideneses. Pues bien, em virtud del trato de NMF, 
este mismo derecho há de ser concedido a los nacionales de los 
otros Miembros de la OMC.673

Nesse caso específi co, a concessão dada pela Coréia do Sul para 
proteção por meio do pipeline deve ser estendida a todos os outros Estados-
Membros da OMC, posto que foi concedido aos nacionais dos EUA uma van-
tagem que não se dava nem aos nacionais coreanos nem a quaisquer outros. 
Nesse caso, fi ca clara sua diferença com relação ao tratamento nacional, pois 
não foi aos coreanos que se deu um direito em virtude do trato, mas tão so-
mente aos nacionais norte-americanos.

Um exemplo trazido por Drexl674 aborda uma situação em que pode-
ria ter-se aplicado o princípio da nação mais favorecida em face do conteúdo 
de um acordo bilateral estabelecido entre EUA e Cingapura.675 Consta, no ar-
ti go 16.1(1) (b) (1)676 desse acordo, a obrigatoriedade a ambas as partes de 
aplicar os arti gos 1 a 6 da Recomendação Comum da OMPI referente às dis-
posições relati vas à proteção de marcas notórias.677 Segundo Drexl, em regra, 

673 PACON. Was bringt TRIPS den Entwicklungslander? GRUR INt. 1995. p. 877, apud Iglesias Prada, 1997, 
p. 127-129. Este caso também encontra-se citado em CORREA, 1996. p. 46; CASADO CERVIÑO e CERRO 
PRADA, 1994. p. 84-87.

674 DREXL, 2007. p. 34-37.

675 UNITED STATES – SINGAPORE FREE TRADE AGREEMENT. Disponível em: htt p://www.bilaterals.org/
IMG/pdf/2004-01-15-fi nal-2.pdf. Acesso em: 18 jul. 2010.

676 CHAPTER 16 : INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
ARTICLE 16.1 : GENERAL PROVISIONS
1. Each Party shall, at a minimum, give eff ect to this Chapter.
(b) Each Party shall give eff ect to:
(i) Arti cles 1 through 6 of the Joint Recommendati on Concerning Provisions on the Protecti on of Well-K-
nown Marks (1999), adopted by the Assembly of the Paris Union for the Protecti on of Industrial Property 
and the General Assembly of the World Intellectual Property Organizati on (WIPO).

677 WIPO. Joint Recommendati on Concerning Provisions on the Protecti on of Well-Known Marks. adop-
ted by the Assembly of the Paris Union for the Protecti on of Industrial Property and the General Assembly 
of the World Intellectual Property Organizati on (WIPO) at the Thirty-Fourth Series of Meeti ngs of the As-
semblies of the Member States of WIPO September 20 to 29, 1999. Disponível em: htt p://www.wipo.int/
export/sites/www/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub833.pdf. Acesso em: 18 jul. 2010.
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os acordos bilaterais promovidos pelos EUA são, fundamentalmente, uma ex-
portação das normas americanas de proteção. Mas, nesse caso, ao se referir 
a essa recomendação, especialmente no seu arti go 2,678 os EUA estenderam 
os critérios para reconhecimento de uma marca notória além dos critérios de 
sua legislação interna, permiti ndo que outros fatores fossem levados em con-
sideração. Isso tornaria, desde já, essas recomendações aplicáveis aos demais 
membros da OMC, posto que elas não se encontrariam na exceção do art. 5 
do TRIPS.679

Todavia, no caso denominado “Grupo Gigante”, isso poderia ter sido 
aventado. Uma rede mexicana de supermercados, que usava a marca Gigante 
há décadas, buscou tentar se instalar na Califórnia do Sul, EUA. Mas esta foi 
impedida porque havia dois supermercados com o nome Gigante Markets, 
dos irmãos Dallo, na Califórnia do Sul. A Corte de Apelação, com base uni-
camente nos conceitos de tratamento nacional da CUP e do direito de mar-
cas dos EUA, recusou a possibilidade de se considerar uma uti lização anterior 
(prioridade) no estrangeiro, se a uti lização da marca ti vesse um secondary 
meaning nos EUA.

Segundo a Corte, o conceito de secondary meaning tem por função 
defi nir a extensão geográfi ca da prioridade de uma marca conheci-
da, mesmo dentro dos EUA. A corte se apoiou sobre o conceito de 
territorialidade para explicar que uma marca que somente é noto-
riamente conhecida no México deve ser tratada da mesma maneira 
que uma marca que é igualmente notoriamente conhecida no Ari-
zona, e isso para garanti r sua proteção na Califórnia.680

Mas a Corte não considerou a situação já citada do acordo bilateral 
fi rmado pelos EUA, nem as partes, ao que consta, aventaram essa possibili-
dade.

678 Determinati on of Whether a Mark is a Well-Known Mark in a Member State
(1) [Factors for Considerati on] (a) In determining whether a mark is a well-known mark, the competent au-
thority shall take into account any circumstances from which it may be inferred that the mark is well known.
(b) In parti cular, the competent authority shall consider informati on submitt ed to it with respect to factors 
from which it may be inferred that the mark is, or is not, well known, including, but not limited to, informa-
ti on concerning the following:
1. the degree of knowledge or recogniti on of the mark in the relevant sector of the public;
2. the durati on, extent and geographical area of any use of the mark;
3. the durati on, extent and geographical area of any promoti on of the mark, including adverti sing or publi-
city and the presentati on, at fairs or exhibiti ons, of the goods and/or services to which the mark applies;
4. the durati on and geographical area of any registrati ons, and/or any applicati ons for registrati on, of the 
mark, to the extent that they refl ect use or recogniti on of the mark;
5. the record of successful enforcement of rights in the mark, in parti cular, the extent to which the mark was 
recognized as well known by competent authoriti es;
6. the value associated with the mark.

679 DREXL, 2007. p. 34-37.
680 DREXL, 2007. p. 34-37.
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A recomendação da OMPI que foi incluída no acordo bilateral reco-
nhece, para a determinação do que é uma marca notoriamente conhecida, 
além da zona geográfi ca de uti lização de uma marca, outros numerosos crité-
rios que devem ser considerados para defi nir o que é esta marca notoriamen-
te conhecida. Nesse caso específi co, Drexl entende que se aplicaria o princípio 
da nação mais favorecida, pois, se para Cingapura os EUA reconheceram as 
recomendações da OMPI, deveriam aceitá-las para todos os outros Estados-
Membros da OMC.681 Nesse senti do, o “Grupo Gigante” poderia ter sua marca 
notoriamente reconhecida nos EUA se essas recomendações ti vessem sido 
levadas em consideração.

Esta mesma linha de raciocínio pode ser uti lizada para a aplicação 
deste princípio no tocante às Indicações Geográfi cas. Tanto que nos já citados 
painéis requeridos pelos EUA682 e a Austrália,683 em face da Comunidade Eu-
ropeia, este princípio também é discuti do. No caso concreto, o Regulamento 
(CEE) n. 2.081/92 condicionava, em seu arti go 12, a proteção de indicações 
geográfi cas na Comunidade Europeia para estrangeiros à oferta de reciproci-
dade e equivalência de tratamento de seus Estados de origem. Dessa maneira 
se concedia um tratamento mais favorável a um nacional de outro Estado do 
que era concedido aos nacionais dos demais Estados-Membros da OMC.684 

Embora isso não houvesse ocorrido em um caso concreto, já que essa dispo-
sição foi questi onada em abstrato, sua disposição, em tese, possibilitava a in-
terpretação de uma aplicação que feriria o princípio da nação mais favorecida.

Todavia, para se concluir por sua aplicação, devem-se observar antes 
quais as exceções que o arti go 4 do TRIPS apresenta para a regra da aplicação 
do princípio da nação mais favorecida, especialmente no tocante a indicações 
geográfi cas.

Esti pula o referido art. 4 que se excetuaria a aplicação do princípio da 
nação mais favorecida quando o dispositi vo questi onado resultasse de uma 
destas situações:

a) de acordos internacionais sobre assistência judicial ou sobre aplica-
ção em geral da lei e não limitados em parti cular à proteção da propriedade 
intelectual.

681 DREXL, 2007. p. 34-37.

682 Vide WT/DS174/R. OMC, 2010.

683 Vide WT/DS290/R. OMC, 2010.

684 WT/DS174/R, p 186. OMC 2010.
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b) de acordos internacionais relati vos à proteção da propriedade inte-
lectual que tenham entrado em vigor antes da vigência do Acordo Consti tuti vo 
da OMC, desde que esses acordos sejam noti fi cados ao Conselho para TRIPS 
e não consti tuam discriminação arbitrária ou injusti fi cável contra os nacionais 
dos demais Membros.

Além das questões já aventadas, deve-se mencionar o art. 19 da CUP, 
incorporado ao TRIPS, que estabelece a possibilidade de os Estados fi rmarem 
tratados parti culares entre si para a proteção da propriedade industrial.685

Verifi cadas essas três exceções, quais seriam as possibilidades de se 
fi rmar um Acordo Internacional que, efeti vamente, ferisse a cláusula da nação 
mais favorecida? No citado caso das Indicações Geográfi cas, nenhum trata-
mento foi estendido porque não havia sido ofertado, tratava-se de um ques-
ti onamento da norma “em si”. No possível caso referente à marca notória, 
a extensão poderia ocorrer por se tratar de uma recomendação, e não de 
um tratado no âmbito da OMPI. Assim, parece haver, efeti vamente, poucas 
possibilidades de se aplicar este princípio em casos concretos, embora sua 
existência prenuncie uma forma de garanti r a harmonização entre os direitos 
concedidos aos Estados-Membros da OMC. Uma futura negociação de um 
TRIPS plus ou extra poderia prever a eliminação gradual destas exceções.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A tí tulo de considerações fi nais, mais exatamente do que conclusões, 
objeti vou-se neste trabalho tratar dos princípios norteadores dos principais 
tratados multi laterais que abarcam a propriedade intelectual, buscando foca-
lizar-se sua aplicação ao insti tuto das indicações geográfi cas. Neste aspecto, o 
enfoque foi dado à compreensão e aplicação práti ca de dois princípios basila-
res: o princípio do tratamento nacional e o princípio da nação mais favorecida. 
Considerando-se que o primeiro foi trazido à propriedade industrial por meio 
da Convenção União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial – CUP, 
e o segundo foi agregado pelo Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio - GATT e 
adaptado aos direitos de propriedade intelectual pelo Acordo sobre Aspectos 
dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércios – TRIPS, 
entendeu-se como fundamental que sua aplicação ao insti tuto da indicação 
geográfi ca fosse estudado. Ressalta-se este aspecto pela verifi cação de que 
poucos estudos têm focado a aplicação destes princípios aos direitos em es-
pécie. Prova o é o reduzido número de painéis que fi guram na OMC tendo 
como base os referidos princípios.

685 CASADO CERVIÑO e CERRO PRADA, 1994. p. 77-79.
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Todavia, mais que suscitar litígios, o que se objetiva com este estu-
do é trazer a luz alguns aspectos destes princípios que podem ser relevantes 
para compreender a importância e as nuances da relação existente entre pro-
priedade industrial e comércio. Verificar onde estes temas se tocam, como 
potencializar o uso dos direitos de propriedade intelectual, protegendo seus 
titulares e aproveitando as exceções lançadas pelo próprio TRIPS, exigindo o 
tratamento nacional e a aplicação da nação mais favorecida como forma de 
garantia de direitos, dentre outros, são formas de se apropriar do sistema e 
utilizá-lo a favor de quem busca por um comércio internacional efetivamente 
mais equilibrado e justo, e com base em normas e regras existentes, respei-
tando o sistema multilateral de comércio que vem sendo estabelecido com 
muito esforço e com o objetivo de garantir uma concorrência leal no âmbito 
do comércio internacional.
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UMA ANÁLISE CRÍTICA SOBRE O 
“PATENTEAMENTO” DE VARIEDADES DE 

PLANTAS – MÉTODOS DE MELHORAMENTO 
E SEUS IMPACTOS NO MERCADO DA 

COMUNIDADE EUROPEIA.

Charlene de Ávila686 

INTRODUÇÃO

O Insti tuto Europeu de Patentes-EPO concede desde 1980 várias pa-
tentes sobre plantas e sementes derivadas de processos de melhoramento 
convencional.

Observa-se no presente estudo que as reivindicações para a conces-
são patentária para essas espécies de criações são extremamente amplas e 
muitas vezes, abarcam toda a cadeia alimentar, desde a produção ao consu-
mo.

Em 2013, o EPO concedeu várias patentes de plantas, entre elas pi-
menta de variedade selvagem provenientes da Jamaica, tomates que foram 
desenvolvidos uti lizando banco de genes internacional, girassóis por proces-
sos de mutagênese aleatória, soja silvestre originárias da Ásia e Austrália por 
processos de seleção, entre outra.

Esse fato nos demonstra que as decisões do EPO diluíram sistema-
ti camente a proibição conti da no arti go 53 (b) da EPC, no que diz respeito à 
concessão de patentes sobre variedades vegetais e animais e processos es-
sencialmente biológicos de melhoramento de plantas e animais criando uma 
situação sem precedentes de absurdos legais.

686 Advogada. Mestre em Direito Empresarial. Consultora em propriedade intelectual na agricultura de 
Denis Borges Barbosa, Advogados. e.mail: charlene@nbb.com.br 
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Essas patentes promovem a concentração de mercado, difi cultam a 
concorrência e servem para promover direitos monopolísti cos injustos.

Além disso, a concessão para essas espécies de criação reti ra o esco-
po da propriedade intelectual no senti do de buscar o desenvolvimento social, 
econômico e tecnológico de um País.

Neste senti do analiso no presente estudo a diferença entre patentes 
de invenção de produto e de processo, processos essencialmente biológicos 
sob a perspecti va do arti go 53 (b) da EPC, pedidos de patentes concedidas 
no IEP para processos considerados biológicos de melhoramento de plantas, 
variedades de plantas, como por exemplo, os casos brócolis e tomate, o case 
pimenta selvagem, case brócolis da Seminis/Monsanto, case tomate resisten-
te à doença fúngica, case girassol, as contradições dos arti gos 4°, 8° e 9° da 
Direti va 44/98 e, por fi m, algumas considerações sobre o mercado de semen-
tes na Europa.

1. Algumas considerações sobre o tema proposto
No fi nal da década de 1980 houve intenso debate na Europa sobre as 

questões de patenteabilidade de criações no campo da biotecnologia com o 
objeti vo de disti nguir entre quais criações que poderiam incidir no campo das 
patentes e quais seriam excluídas, bem como a tentati va de harmonização das 
legislações dos Estados-membros nesse domínio.

Em 06 de julho de 1998 foi publicada a Direti va 44/98, relati va à pro-
teção jurídica das invenções biotecnológicas, e aplicável a todos os Estados 
membros da comunidade europeia. Já em 1999, o Escritório Europeu de Pa-
tentes (EPO) decidiu incorporar a Direti va como legislação secundária em re-
gulamentos de execução daquela, juntamente com a Convenção da Patente 
Europeia, para o fornecimento de bases para decisões a cerca das questões 
que envolvem o campo biotecnológico.

Anteriormente à criação da Direti va 44/98, em 1994 foi adotado no 
âmbito dos Estados membros da Comunidade Europeia o Regulamento – CE 
n. 2100/94 com o objeti vo de criar e assegurar um direito comunitário de 
proteção.

O referido Regulamento baseia-se na Union Internati onale pour La 
protecti on des Obtenti ons Végétables - Convenção da UPOV de 1991 e cria 
um sistema sui generis de direitos de propriedade intelectual para plantas e/
ou variedade de plantas que se estende a todo território da Comunidade Eu-
ropeia.
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No âmbito da UPOV de 1991 os requisitos objeti vos para a proteção 
sui generis687 insti tuem que uma variedade de planta deve necessariamente 
ser nova, disti nta, uniforme, estável e dispor de denominação própria:

O requisito que se relaciona diretamente a inovação, no senti do 
de ser algo novo, é o de disti nguibilidade. A culti var precisa ser 
claramente disti nta de qualquer outra cuja existência seja conheci-
da na data do pedido de proteção. Analisar a homogeneidade sig-
nifi ca cerifi car se a culti var candidata à proteção, quando culti va-
da, mantém um padrão uniforme, considerando as característi cas 
que foram uti lizadas para descrevê-la, com base nos documentos 
ofi ciais. Ou seja, as várias plantas que, em conjunto, compõem a 
culti var não podem apresentar característi cas discrepantes entre 
si. É considerada estável a culti var que mantém suas caracterís-
ti cas preservadas, em relação aos descritores, em todas as gera-
ções, quando multi plicada em culti vos sucessivos. A novidade não 
tem relação com a atividade inventiva das patentes. O atributo 
novidade diz respeito ao tempo de comercialização (considera-
se comercialização, à primeira operação comercial envolvendo 
semente genética, básica e certificada da cultivar). A cultivar deverá 
também ter uma denominação própria, que permita sua identi fi -
cação, seja disti nta de outras culti vares e não induza a erro quanto 
as suas característi cas.688

Para os requisitos técnicos conferidos pelo sistema de propriedade in-
telectual, um direito a ser protegido – novidade, ati vidade inventi va e aplicabi-
lidade industrial, requisitos objeti vos das patentes de invenção. Disti nti vidade, 
homogeneidade, estabilidade, novidade (comercial) e denominação própria, 
para culti vares – sistema sui generis689.

O direito à proteção sui generis, no caso da União Europeia acolhe os 

687 Sui generis, palavra lati na que signifi ca “único” ou “especial”. A questão da proteção sui generis em 
propriedade intelectual para variedades de plantas tornou-se importantí ssimo na sequencia da adoção do 
Acordo Trips. Como resultado de um compromisso de negociação, Trips exigiu a introdução de proteção 
de culti var em todos os Estados membros, mas não impondo as patentes para tais criações. Desta feita, o 
arti go 27.3 dispõe que os Estados membros devem assegurar a proteção das variedades vegetais, quer por 
patentes ou por um sistema sui generis ou a combinação de ambos os sistemas. Como resultado o Trips 
conferiu aos Estados membros uma ampla liberdade de como implementar o sistema de culti var. Singhal, 
Ashish Kumar. Plant patenti g and farmers rights under Iprs Law with special reference to Indian Iprs Law. 
Advance in Agriculture and Biology, 2014. Vide: www.pscipub.com/AAB 

688 BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Proteção de culti vares no 
Brasil. Brasília: MAPA, 2011, p. 40-43.
689 ÁVILA, Charlene de. Notas sobre patentes e certi fi cados de culti vares: confl itos ou complementos de 
proteção? Revista da ABPI – Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, edição 118, mai/jun de 2012, 
p. 14.
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atos previstos no arti go 14(1) da UPOV de 1991690 e abarca o material colhido 
da variedade protegida, bem como as variedades que foram essencialmente 
derivadas de uma variedade protegida, garanti ndo assim, uma proteção con-
tra possíveis violações.

Por outro lado, enquanto as variedades de plantas, como tal, são em 
tese excluídas da proteção patentária e protegidas por um sistema sui generis, 
na práti ca, como resultado da própria natureza específi ca das criações biotec-
nológicas, podem em alguns casos cair sob o efeito de certas patentes.

Para ilustrar, lembremos-nos do case G1/08 e G2/07 na decisão “Bró-
coli” e “tomate” cuja Câmara de Recurso do Insti tuto Europeu de patentes 
confi rmou em 2010 a exclusão de patente de “processos essencialmente bio-
lógicos” (processos com base em seleção e cruzamento).

Na práti ca a decisão demonstrou que uma planta ou uma parte de 
uma planta podem ser patenteáveis somente se for produzida por um proces-
so que não se baseia em processos de cruzamento e seleção.

 Signifi ca que os processos não microbiológicos que contenham ou 
consistam em cruzamento sexual dos genomas das plantas não são patenteá-
veis sob a égide do arti go 53(b)691 da Convenção sobre Patente Europeia – EPC.

Mesmo se existi rem técnicas adicionais envolvidas no processo, as 
etapas técnicas servirão meramente para permiti r ou auxiliar o desempenho 
do cruzamento ou os passos da seleção692.

690 Arti go 14 (1). Atos relati vos ao material de propagação. Sem prejuízo do arti go 15 e arti go 16, os 
seguintes atos relati vos ao material de propagação da variedade protegida requerem a autorização do 
obtentor: (i) produção ou reprodução (multi plicação); (ii) condicionado para efeitos de multi plicação; (iii) 
oferta para venda; (iv) venda ou outro ti po de comercialização; (v) de exportação; (vi) importação; (vii) 
armazenagem para qualquer dos fi ns mencionados no (i) e (vi) acima.

691 Arti go 53: exceções à patenteabilidade: as patentes europeias não serão concedidas em relação a: (a) 
invenções a exploração comercial de que seria contraria à ordem pública ou moralidade, essa exploração 
não deve ser considerada como tal pelo simples fato de ser proibida por lei ou regulamento de alguns ou 
todos Estados contratantes; (b) planta ou animal variedades ou processos essencialmente biológicos para a 
produção de plantas ou animais; esta disposição não se aplica aos processos microbiológicos ou a seus pro-
dutos; (c) métodos de tratamento do ser humano ou corpo ou animal por cirurgia ou terapia e métodos de 
diagnósti co aplicados ao corpo humano ou animal; esta disposição não se aplica aos produtos, em especial 
ás substancias ou composições para uso em qualquer destes métodos.

692 Sobre essa questão vide Interface dos direitos proteti vos em propriedade intelectual: patentes e cul-
ti vares. Ávila, Charlene. Revista da ABPI- Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, n. 112, mai/jun 
de 2011. (Ao analisar o objeti vo sistêmico do enunciado do arti go 53(b) da EPC na qual a Decisão baseou-
se, constata-se que: mesmo que os processos “essencialmente biológicos” para a produção de plantas 
sejam considerados invenções, sejam sati sfeitos os critérios condicionantes – novidade, ati vidade inventi va 
e aplicabilidade industrial, os processos não serão considerados passíveis de proteção pelos mecanismos 
de patentes, vem que a decisão não considerou relevante: (a) se uma etapa de natureza técnica é nova ou 
conhecida; 9b) se é trivial ou se consti tui em uma alteração fundamental de um processo conhecido; (c) se 
poderia ocorrer na natureza e (d) se a essência desta invenção reside neste processo.
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O EPO como órgão executi vo da Organização Europeia de Patentes é 
responsável pelas analises dos pedidos tal como previsto na Convenção sobre 
Patente Europeia – EPC, assim, segue a estrutura no quadro abaixo:

Structure of European Patent Organizati on, EPOrg (source: Lebrecht & Meienberg, 
2014) – Estrutura da Organização de Patente Europeia.

Como regra geral, as criações no campo biotecnológico para incidir 
em patentes devem necessariamente ajustar-se aos requisitos objeti vos de 
pantenteamento – que sejam uma invenção, dotada de novidade, ati vidade 
inventi va e aplicabilidade industrial, comum a todas as leis de propriedade 
intelectual. É necessário, além disso, que não recaiam em uma das proibições 
legais ao direito de exclusiva.
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Pelos diplomas legais da comunidade europeia, as invenções biotec-
nológicas são patenteáveis desde que não incidam, em tese, no enunciado do 
arti go 53 da EPO.

Portanto, a exclusiva patentária não abarcará:

• Qualquer invenção cuja exploração comercial seja contrária à or-
dem pública ou aos bons costumes.

• As variedades de plantas e animais;

• Processos essencialmente biológicos para produção de plantas e 
animais.

• Os métodos de tratamento do corpo humano ou animal por cirur-
gia ou terapia;

• Métodos de diagnósti co prati cado no corpo humano ou animal e;

• As descobertas propriamente ditas693.

Muito embora o arti go 53 do EPO declare explicitamente que as in-
venções contrárias a “ordem pública ou aos bons costumes” não são patente-
áveis, a questão, a saber, é qual a conceituação exata para esses fundamentos.

O conceito de “ordem pública694” signifi ca segurança pública, a inte-
gridade fí sica do indivíduo e o do meio ambiente além da ordem correta de 
toda a sociedade.

Já os fundamentos relati vos à “moralidade695” são incertos e fl exíveis, 
pois estão adstritos ao tempo e lugar de cada cultura, de cada país.

693 Vide: Recentes precedentes da Comunidade Europeia em propriedade intelectual. Ávila Charlene de. 
Revista da ABPI – Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, n. 116, jan/fev de 2012. Em novem-
bro de 2008 no Case WARF/Thompson (G 0002/06) abriu precedente sobre a não concessão de patente 
que envolve o uso e destruição de embriões humanos, exceto células estaminais humanas. (...) como uma 
questão de fato a restrição á patenteabilidade, não se aplica às invenções relati vas à células estaminais 
humanas (ou culturas de células), em geral, mas apenas para aquelas obti das pela uti lização e destruição 
de embriões humanos. Consequentemente, as invenções relati vas a células estaminais humanas obti das 
por meio de destruição de embriões humanos, não estão excluídos de patentes de acordo com a regra do 
arti go 28 © do EPC. “Aqui o princípio do “consenti mento” livre e esclarecido do doador do embrião deve 
provavelmente também ser levantada”. De modo semelhante, em 2011 o Case Brustle (C-34/10) excluiu da 
patenteabilidade a destruição de embrião humano.

694 O termo “ordem pública”, derivado do direito Frances, não é um termo fácil de traduzir para o inglês, 
e, portanto, o termo original em Frances é uti lizado em Trips. Ele expressa as preocupações sobre assuntos 
que ameaçam as estruturas sociais, que unem uma sociedade em conjunto, ou seja, questões que amea-
çam a estrutura da sociedade civil como tal. UNCTAD, p. 375.

695 A “moral” é o grau de conformidade com os princípios morais. O conceito de moralidade é relati vo 
aos valores que prevalecem na sociedade. Estes valores não são os mesmos em cada cultura e países e suas 
mudanças ao longo do tempo. Seria inadmissível que os escritórios de patentes concedam a exclusiva para 
qualquer ti po de invenção, sem qualquer consideração sobre “moralidade”. UNCTAD, op. cit.
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Note-se que não existe uma defi nição uniforme e universal dos fun-
damentos de “moralidade e ordem pública”, portanto tal classifi cação depen-
de de uma hermenêuti ca parti cular levando-se em consideração as especifi -
cidades de cada país, voltadas à adequação das situações e suas necessidades 
parti culares. Por exemplo, a criação relati va a plantas transgênicas, exceto 
microrganismos transgênicos, conformar-se-ia à cláusula de moralidade em 
algumas legislações.

Assim, nos termos do arti go 53 (a) da EPC, a questão relevante não 
é se os organismos vivos estariam excluídos da patenteabilidade, enquanto 
tal, mas sim, que a publicação ou exploração de uma invenção relacionada a 
determinado organismo vivo seja considerada contrária a “ordem pública” ou 
a “moralidade”.696

No que diz respeito ao melhoramento de plantas o arti go 53 da EPC 
contém duas exceções à patenteabilidade:

• Os produtos defi nidos como “variedades vegetais e animais” e,

• Os processos defi nidos como “essencialmente biológicos para a 
produção de plantas e animais” (com exceção dos processos mi-
crobiológicos e aos produtos derivados).

Se observarmos a evolução histórica do arti go 53 (b) da EPC o ter-
mo “puramente biológico” foi substi tuído pelos legisladores à época da EPC 
de 1973 por “essencialmente biológico”, por entenderem que o termo “pura-
mente biológico” seria muito restriti vo para as análises de concessão da ex-
clusiva patentária.

Nesse contexto, a interpretação do arti go 53 da EPC se assenta da 
seguinte forma:

• As variedades de plantas são os únicos produtos vegetais explicita-
mente excluídos da patenteabilidade;

• Produtos vegetais que não estejam limitados a variedades de plan-
tas abarcarão a proteção da exclusiva patentária.

As variedades de plantas são os únicos produtos vegetais explicita-
mente excluídas da patenteabilidade. Produtos vegetais que não estão limi-
tados a variedades de plantas não estão excluídos da proteção da exclusiva 
patentária.

696 Neste senti do Vide Decisão T.356/93 em www.law.washington.edu/casrip/newslett er/default.as-
px?year=1995&arti cle=newsv2i2eu 
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A maneira pela qual a variedade é obti da, ou seja, o processo para 
produzir a variedade vegetal – não é afetada pela exclusão por patentes de tal 
produto. Pode-se patentear um processo para produzir a variedade.

De outro lado, enquanto não é possível patentear, por exemplo, uma 
variedade de maçãs com um maior teor em vitamina C, é possível a concessão 
de uma reivindicação geral sobre as plantas com um teor elevado de vita-
minas como uma invenção, portanto, patenteável. Lógico que os requisitos 
de ati vidade inventi va para uma patente abrangente serão, provavelmente, 
muito mais difí ceis de sati sfazer do que seria a solução do mesmo problema 
no âmbito de uma só variedade.

Consequentemente, todas as variedades de maçã que atenderem 
a reivindicação geral estão incluídas no âmbito da patente, tornando-se, de 
fato, sujeitas à patente.

Assim, o arti go 53 (b) não exclui produtos vegetais que são defi ni-
dos em uma reivindicação de produto, quer pelas característi cas do processo, 
quer pelas característi cas estruturais.

Neste mesmo senti do, assenta-se o arti go 27(b) da EPC: “as invenções 
biotecnológicas devem também ser patenteáveis se disserem respeito a plan-
tas ou animais e se a exequibilidade técnica da invenção não se limitar a uma 
determinada variedade vegetal ou animal697”.

A ausência de uma exclusão factí vel sobre a questão da patenteabili-
dade do arti go 53 (b) que:

• Para plantas ou material vegetal que não sejam variedade vegetal 
defi nida por uma reivindicação de produto ou processo;

• Cuja característi ca do processo a defi na como “essencialmente 
biológico”, a regra do arti go 27 (b) do EPC cria um insustentável 
ambiente de insegurança jurídica e complexidades vez que as cria-
ções relati vas às plantas e animais são patenteáveis sob a condicio-
nante de que a facti bilidade técnica da criação não esteja adstrita a 
uma única variedade vegetal ou espécie animal.

697 CIPA. Amicus curiae brief on questi on referred bu technical board of appel 3.3.04 in case T 83/05 to 
the enlarge board of appel – pending as G2/13. www.cipa.org.uk/2013-enlarged-board-of-appea 
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2. Problemas relacionados a concessão de patentes so-
bre materiais vegetais omissos nas legislações nacionais

O escopo do Acordo Trips estabelece standards mínimos de proteção 
à propriedade intelectual de acordo com as especifi cidades de cada Estado-
membro a fi m de garanti r que cada qual forneça proteção efeti va e adequada 
a facilitar o comércio concorrencial.

Assim, as disposições do Acordo são redigidas em termos gerais em 
reconhecimento da natureza territorial dos direitos relati vos à propriedade 
intelectual e as especifi cidades de cada Estado-membro.

A disposição relevante em relação à matéria viva vem apregoada no 
enunciado do arti go 27 que estabelece como requisito básico a não discrimi-
nação para todas as criações suscetí veis de proteção patentária. Assim, dispõe 
que os Estados-membros devem proteger por patentes todos os ti pos de in-
venções, independente da área tecnológica.

Como requisito facultati vo, o Acordo deixa a cargo dos Estados-mem-
bros três categorias de exclusão da proteção, a saber:

• invenções contrárias à moralidade – arti go 27.2;

• invenções que assumem as formas de diagnósti cos terapêuti cos ou 
cirúrgicos para seres humanos e animais – arti go 27.3 (a) e,

• invenções relati vas a plantas e animais – arti go 27.3. (b).

Salienta também, o Acordo, que os Estados-membros não podem ex-
cluir da proteção patentária, microorganismos ou processos não-biológicos 
ou microbiológicos por vislumbrar o desenvolvimento da indústria farmacêu-
ti ca e na dependência desta ao sistema de patentes para proteger e dinamizar 
os resultados de suas pesquisas e investi mentos.

No entanto, a lei de patentes não é um estatuto de proteção ao inves-
ti mento – e nem dos inventores, não é um mecanismo de internacionalização 
do nosso direito, nem um lábaro nacionalista; é e deve ser lida como um ins-
trumento de medida e ponderação, uma proposta de um justo meio, e assim 
interpretado. E no que desmensurar deste equilíbrio tenso e cuidadoso, está 
inconsti tucional698.

Não há nas regras do Acordo Trips quaisquer defi nições restriti vas do 
que sejam plantas, animal, microorganismos, processos não biológicos, micro-
biológicos ou variedade vegetal.

698 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução a propriedade intellectual. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2003, p. 499.
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Note-se, no entanto, que é de crucial importância para os Estados-
membros a defi nição desses termos em suas legislações porque qualquer di-
vergência a parti r de uma norma de um País sobre seus signifi cados podem 
gerar um intenso escrutí nio nas normas nacionais, além de manifesta insegu-
rança jurídicas entre as partes interessadas.

Entretanto, as interpretações jurídicas de conceitos cientí fi cos, tais 
como “microorganismos, processos essencialmente biológicos, processos não 
biológicos, microbiológicos e outros”, suscitam a questão:

 Qual a linguagem apropriada para fi ns de defi nição de matéria paten-
teável? A linguagem da ciência, da lei ou do mercado?

Existem nas leis de propriedade intelectual de diversos países, disti n-
tas derrogações relati vas ás plantas ou variedades vegetais ou mesmo uma 
não elegibilidade por mecanismos de patentes de materiais genéti cos ou bio-
lógicos, sem referência específi ca sobre “plantas”, ou mesmo sem uma con-
ceituação clara das criações que incidem na exclusão de proteção patentária.

Assim, as exclusões são referendadas nas leis nacionais com diversos 
contextos e redações e, variam signifi cadamente no âmbito de aplicação de 
acordo com os dispositi vos legais perti nentes, como demonstra um estudo da 
Organização Mundial de Propriedade Intelectual – WIPO699:

• plantas e animais, exceto microorganismos;

• plantas e animais o todo ou qualquer parte deles que não sejam 
microorganismos, mas incluindo as sementes, variedades e espé-
cies.

• materiais vivos e substancias existentes na natureza;

• material biológico e genéti co que ocorre na natureza ou derivados 
deles por reprodução;

• Materiais biológicos naturais;

• seres vivos, no todo ou em partes, com exceção dos microorganis-
mos transgênicos;

• seres vivos naturais, no todo ou em parte, e material biológico, in-
cluindo o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo encontra-
dos na natureza, ou dela isolados.

699 WIPO, Exclusions from Patentable Subject Matt er and Excepti ons and Limitati ons to the Rights, Docu-
ment prepared by the Secretariat, SCP/13/3, 2009, available at htt p://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/
scp_13/scp_13_3.pdf , p. 16.
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Na verdade, muito embora a evolução da biotecnologia venha acom-
panhada de uma série de questi onamentos sobre as vantagens ou desvanta-
gens de conceder patentes para materiais vivos e, portanto, desnecessária 
qualquer defi nição dos termos cruciais para essas espécies de criações, o fato 
é que, uma defi nição ou conceituação clara e factí vel manteria as exclusões 
em vez de alavancar as inclusões, além de que preveniria a concessão de pa-
tentes amplas, difusas e mal examinadas.

Como resultado, a proteção por mecanismos de patentes está dispo-
nível em alguns países como, por exemplo, os da União Europeia, para grupos 
de plantas que abrangem mais do que uma variedade, desde que o ti tular da 
patente não alegue uma variedade vegetal como tal700. Dessa maneira, toda 
criação e seus componentes que não seja uma variedade de plantas em si, são 
abarcadas pelos mecanismos de patentes.

Muito embora, em um senti do comum o termo “microorganismo” 
não abarcar “células” e seus componentes subcelulares, na práti ca os escri-
tórios de patentes europeus – EPO ampliaram sobremaneira o conceito a fi m 
de incluir na incidência patentária, células de materiais vegetais e suas partes.

Mas, a maioria das legislações nacionais não introduziram disposições 
claras e inequívocas para lidar com os problemas específi cos quanto ao paten-
teamento dessas tecnologias, como por exemplo, a autorreplicação dos mate-
riais vegetais, ou mesmo a incorporação de várias construções gênicas de uma 
planta sob a proteção de patentes com vários ti tulares de direitos disti ntos.

3. Breves considerações sobre patentes de invenção de 
processo e de produto

Uma patente pode proteger um processo ou um produto, conforme 
seja um desses objetos a tecnologia nova. No caso de patentes relati vas à bio-
tecnologia, ainda se notam patentes de métodos de uti lização701.

700 Como exemplo dessa declaração, produtos derivados de métodos de cruzamento e seleção (semen-
tes, frutos, plantas, material de reprodução); todas as etapas do processo de criação, com exceção da com-
binação de cruzamento e seleção subsequente (tal como a seleção anterior ao método de cruzamento); 
plantas e animais descritos ou selecionados por sua condição genéti ca ou característi cas genóti pas); todas 
as plantas e animais com uma mudança em sua condição genéti ca que não é causada pela combinação 
de todo o genoma por mutagênese aleatória, entre outros casos, já mencionados neste estudo, mas, não 
exausti vamente. Variedades de plantas, até então, proibidas de abarcar a proteção patentária, desde que 
não se enquadrem como variedades vegetais são reivindicadas explicitamente, criando assim, precedentes 
absurdos sob “os arrepios da lei”. Vide: Ávila, Charlene, op. cit, no prelo, 2015.

701 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Patentes. Tomo II. Lumem Juris, 2010, p. 
1.270-71.



De
ni

s 
Bo

rg
es

 B
ar

bo
sa

 &
 M

ar
co

s 
W

ac
ho

w
ic

z

334

A disti nção entre patentes de produto e de processo é muito impor-
tante na medida em que o efeito da proteção conferida pela exclusiva difere 
em função da categoria a que pertence à reivindicação.

As reivindicações para patentes de produto incluem as referências 
técnicas, que são parâmetros fí sicos, do produto objeto da patente.

Assim, as patentes de produto incidem sobre uma realidade fí sica, 
uma coisa corpórea, um produto que será inserido no mercado podendo, por 
exemplo, ser um dispositi vo, uma composição, uma substancia, uma máquina.

As patentes de processo incidem sobre uma ati vidade desenvolvida 
em várias etapas ou sobre métodos ou procedimentos de uti lização estando 
relacionada aquela determinada ati vidade inventi va, podendo ser objeto de 
patente os processos novos para obtenção de produtos, substância ou com-
posições, entre outros.

Barbosa702 ao se referir as patentes de produto e processo nos diz 
que:

Quando a tecnologia consiste na uti lização de certos meios para al-
cançar um resultado técnico através da ação sobre a natureza, tem-
se no caso uma patente de processo703. Assim, o conjunto de ações 
humanas ou procedimentos mecânicos ou químicos necessários 
para se obter um resultado (...) serão objeto desse ti po de patente.

A tecnologia pode ser, por outro lado, relati va a um objeto fí sico 
determinado: uma máquina, um microorganismo, um elemento de 
um equipamento, etc. A patente que protege tal ti po de tecnologia 
é chamada de “patente de produto”.

4. Dos processos essencialmente biológicos
Já afi rmei em estudos anteriores que tanto o Trips quanto o EPC (Eu-

ropean Patent Conventi on) não defi nem o termo “processo essencialmente 
biológico” para produção de plantas e animais.

A Direti va 44/98 referente às criações biotecnológicas apregoa atra-
vés de seu enunciado 2°(2) que “os processos de obtenção vegetais ou animais 
são considerados essencialmente biológicos se consti tuírem integralmente 

702 BARBOSA, op. cit. p. 1271-72.

703 Não existe até agora nas leis de patentes brasileiras a proteção aos “processos mentais” como as 
equações, as técnicas de venda, etc. Segundo a doutrina clássica é necessária a ação sobre a natureza – fi si-
camente – para se ter um objeto patenteável. (...) A noção de “processo” pode ser mais bem expressa pelo 
termo “meio”: são os agentes, órgãos e procedimentos que levam à obtenção seja de um produto, seja de 
um resultado. Vide: Burst e Chavanne. Droit de la propriété Industrielle. Dalloz, p. 47.
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em fenômenos naturais como cruzamento ou seleção”.

Para esse enunciado, os processos de cruzamento e seleção, inde-
pendentemente da interferência humana, são considerados naturais mesmo 
se ocorrer um processo de natureza técnica.

No entanto, a tentati va de interpretação para o termo “processos es-
sencialmente biológicos” foi desenvolvida na decisão T 320/87, baseada na 
acepção do arti go 53 (b) da EPO - confi rmada posteriormente nas decisões T 
83/05 e T 356/93, cujos critérios determinaram, por negati va, o que seriam 
“processo não essencialmente biológico”. E quais foram os critérios?

• que a totalidade da intervenção humana e seu respecti vo impacto 
sobre o resultado devem ser determinados;

• que a avaliação deverá ter por base a essência da invenção;

• que o impacto deve ser decisivo no resultado fi nal;

• que a contribuição para o “state of art” deve ir além de um nível 
trivial, necessário à presença de uma etapa técnica;

• que a totalidade e a sequencia das operações ou etapas não deve 
ser semelhante àquela que ocorre na natureza e nem correspon-
der aos processos convencionais para obtenção de plantas;

• que a alteração fundamental de um processo poderá estar tanto 
em suas etapas, como na sequencia dessas etapas, se várias etapas 
forem reivindicadas. Em alguns casos, o efeito pode ser visto no 
resultado.

Por sua vez o Trips em seu arti go 27.3 (b)704 permite a exclusão da pa-
tenteabilidade de processos essencialmente biológicos – conceito elaborado 
inequivocadamente a parti r da Convenção sobre patente europeia apesar de 
uma interpretação bastante herméti ca705. E por que a interpretação da CPE 
pode ser considerada herméti ca.

Note-se que a noção de “processo essencialmente biológico” foi ado-
tado tendo como parâmetro o grau de “intervenção técnica” que deverá de-
sempenhar um papel importante para determinar ou controlar os resultados 

704 Embora o Acordo Trips tenha literalmente seguido o texto da EPC DE 1973 existem duas importantes 
diferenças entre os insti tutos: Por um lado, a exclusão de patentes no EPC é obrigatória, enquanto no Trips 
se consti tui uma faculdade. Por outro lado, o Trips introduz o conceito de processos não biológicos, ausen-
tes no EPC.

705 Vide Decisão T 320/87 Lubrizol (1990), o EPO considerou que “uma nova combinação de técnicas para 
criação de plantas que resulta em plantas e sementes é patenteável”.
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para que seja o “processo” patenteado.

De acordo com essa noção, o melhoramento convencional de plantas 
e seus métodos não são considerados patenteáveis. Em contraste, os métodos 
baseados em biotecnologia moderna (cultura de tecidos, inserção de genes 
em plantas), onde a intervenção técnica706 é signifi cati va, será patenteável707.

Esta abordagem para a defi nição de “o problema técnico objeti vo” 
pode ser comparada a defi nição feita pelo Tribunal Federal de Justi ça Alemão 
– BGH 1069/03/27 que estabeleceu no caso “Rote Taube708” um padrão ainda 
válido aos parâmetros do EPC mesmo que este não defi na o que seja “inven-
ção”:

Nesta decisão, na versão da tradução para o inglês, o Tribunal Fede-
ral de Justi ça Alemão defi niu o termo “invenção” de modo a exigir 
um ensinamento técnico. O termo “ensinamento técnico” foi carac-
terizado como um ensinamento para uti lizar metodicamente for-
ças naturais controláveis para conseguir uma causa e um resultado 
perceptí vel.

A referência acima é surpreendentemente reminiscência de uma pas-
sagem nas observações preliminares em uma obra inti tulada “Um tratado so-
bre a lei de patentes de invenções úteis” de George Ticknor Curti s709:

É evidente, portanto, que todo ato de invenção, no departamento 
de artes úteis, abrange mais que um novo arranjo de partí culas de 
matéria. O objeti vo desses novos arranjos é produzir algum efeito 
novo ou resultado, pondo em ati vidade alguma lei latente, ou for-
ça, ou a propriedade, em um novo aplicati vo, por meio da qual, o 
novo efeito ou o resultado pode ser realizado. Em todas as formas 
em que a matéria é uti lizada, em cada produção do engenho do 
homem, ele conta com as leis da natureza e as propriedades da 
matéria, e busca por novos efeitos e resultados por meio de sua 
agência e ajuda.

706 Venho apregoando em vários estudos relati vos ao tema que “a intervenção direta do homem alte-
rando o estado da natureza, não são elencados como requisitos objeti vos da patenteabilidade e sim, muito 
mais próximos a apropriabilidade do que um requisito para a concessão da exclusiva patentária”. A própria 
EPO em algumas decisões enfati za que a simples intervenção humana não confere por si só, a existência de 
um dos requisitos técnicos mais importantes para a concessão de exclusiva patentária – a ati vidade inven-
ti va. Vide: Decisão T 320/87 confi rmada em decisões posteriores T 83/05, T 356/93, T 1242-1296/08.

707 UNCTAD Resource Book, p. 393.

708 A decisão do Supremo Tribunal Alemão no caso Rote Taube é a primeira a admiti r que os processos 
de natureza biológica são. A priori, patenteáveis, se reunirem os requisitos gerais exigidos pelos direitos das 
patentes.

709 CURTIS, Paul. Essenti ally biological processes for the producti on of plants and animals – EPO Enlarged 
Appel Board decisions G2/07 and G1/08 – Essenti ally Biological processes. www.patents4life.com/essen-
ti ally-biological-process Encontrada em htt ps://www.jurion.de/Urteile/BGH/1969-03-27/X-ZB-15_67 visita-
da em 17/12/2014.
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Como anteriormente mencionado, a Direti va 44/98 considera os pro-
cessos de cruzamento e seleção como fenômenos naturais, pouco importan-
do se existe uma interferência humana de cunho técnico.

Entretanto, esta questão não resta pacifi cada, vez que demandas ju-
diciais (T 1242/06 e T 83/05) alegam que existe contradição do arti go710 2° (2) 
no senti do de que os métodos de cruzamento e seleção como processo de 
melhoramento tradicional de plantas não ocorrem na natureza sem a interfe-
rência humana, sendo, portanto, considerados técnicos e passíveis de prote-
ção via patentes.

Como consequências dessa declaração podem ser vislumbradas vá-
rias concessões:

Senão vejamos:

5. Das patentes de processos e métodos essencialmen-
te biológico.

Curiosamente, existem patentes concedidas pela EPO que vão de en-
contro com a proibição de concessão de exclusiva para processos essencial-
mente biológicos, como também reivindicações de métodos e suas fórmulas, 
como por exemplo: a patente PE 0483514 concedida a Advanced Technologies 
Ltd. em 2000 que diz respeito a melhoramento genéti co de árvores; a patente 
PE 0537178 para um método de melhoramento convencional – genoti pagem 
para petróleo concedido para a Dupont em 2007, a PE 1129615 – reivindican-
do métodos e fórmulas de plantas e animais através de um melhoramento 
genéti co, entre outras.

Note-se que a EPO concedeu repeti damente patentes para estas cria-
ções que chocam frontalmente com os preceitos legais por eles impostos de 
forma a comprometer os limites da patenteabilidade.

De acordo com Correa711 quase 25% de todos os pedidos de patentes 
no IEP no ano de 2008 relaciona-se com plantas desenvolvidas por cruzamen-
to convencionais.

Até o presente ano de 2014, o Insti tuto Europeu de Patentes (EPO) já 
concedeu milhares de patentes sobre plantas e sementes, com um número 

710 Direti va 44/98 arti go 2° (...) 2°(2) que “os processos de obtenção vegetais ou animais são considera-
dos essencialmente biológicos se consti tuírem integralmente em fenômenos naturais como cruzamento ou 
seleção”.

711 CORREA, Carlos. Trips-related patent fl exibiliti es and food security – opti ons for developing countries. 
Policy Guides. Internati onal Centre for Trade and sustainable Development, September, 2012.
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cada vez maior de patentes sobre plantas e sementes derivadas de melhora-
mento convencional.

Cerca de 2.400 patentes sobre plantas e 1.400 patentes sobre ani-
mais foram concedidos na Europa desde a década de 1980. Mais de 7.500 
pedidos de patente de plantas e cerca de 5000 patentes para os animais estão 
pendentes712.

A EPO já concedeu mais de 120 patentes em melhoramento genéti co 
convencional e cerca de 1000 pedidos estão pendentes. O escopo de muitas 
patentes que foram concedidas é extremamente amplo e muitas vezes cobre 
toda a cadeia alimentar, desde a produção ao consumo713.

6. Alguns pedidos de patentes no IEP bem como de pa-
tentes concedidas.

NUMERO EP EMPRESAS ESPÉCIES
MÉTODO DE 
REPRODU-

ÇÃO

REIVINDICA-
ÇÕES

EP 1786901 Dow 
agrosciences Cereal

Mutagênese 
ou engenharia 

genéti ca

Sementes, ra-
ção e a planta.

EP 1708559 Arcadia Trigo mutagênese Seleção DNA

EP 1931193 Enza Zaden Pepino Seleção (mar-
cador)

Planta.
sementes e

 frutas

EP 2142653 Monsanto Algodão
Exposição 
a externo 

fatores
Métodos

EP2240598 Enza Zaden Pepino Seleção
(marcador) Seleção

EP 1973396 Rijk Zwaan Alface Descoloração Planta, semen-
tes e produtos

EP1420629 North west 
plant breeding Trigo

Mutagênese 
e engenharia 

genéti ca

Plantas, parte 
da planta e 

DNA.

712 European patents on plants and animals – is the patent industry taking control of our food? Report 
“no patents on seed”, 2014. www.no-patents-on-seeds.org

713 European patents on plants and animals – is the patent industry taking control of our food? Report 
“no patents on seed”, 2014. www.no-patents-on-seeds.org 
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EP 0965631 Consejo Supe-
rior Girassol Mutagênese

Óleo, planta e sua 

progênie.

EP 2115147 Enza Zaden Alface Mutagênese Planta e 
método

EP 1261252 Dupont Girassol Mutagênese
Planta, méto-
do, semente e 

pólen.

EP 1804571
De Ruiter 

Seeds/ 
Monsanto

Pimenta Seleção (mar-
cador)

Planta, triagem 
e o método de 
introdução na 

planta.

EP2140023 Syngenta Pimenta Seleção (mar-
cador)

Planta, 
sementes e 

frutos

EP 1853710 Rijk Zwaan Todas espécies Homozigoto de 
planta

Métodos de 
controle de 

meiose

EP 1597965 Seminis/
Monsanto Brocoli Cruzamento e 

seleção

Planta, 
sementes e a 

colheita.

EP 2244554 Nunhems BV Cebola Seleção
Planta, 

semente e 
colheita

EP 1263961 Limagrain Trigo Seleção (mar-
cador)

Planta, grãos e 
farinha

EP 1874935 DuPont Milho

DNA, seleção 
e cruzamento 
e engenharia 

genéti ca

plantas, 
semente, 

descendência, 
seleção e

cruzamento 

EP 1947925 Syngenta a.o. Trigo

Seleção, 
mutagênese 
e engenharia 

genéti ca

Planta, se-
mente e seu 
método de 
produção

EP 1503621 Syngenta Melancia Reprodução de 
planta melancia

EP 2114125 University of 
Kansas Sorgo

Seleção e 
engenharia 

genéti ca

Planta, se-
mente e DNA
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EP2255006 Semillas Fito Tomate Seleção por 
marcador Seleção

EP1988764 Rijk Zwaan Várias espécies Mutagênese, 
descoloração. Screening

EP2158320 Bayer Milho
Qualquer 

método – (am-
ylase)

Farinha e 
alimentos que 
contenham o 

amido

EP2173887 Biogemma Milho Seleção por 
marcador

Grão e seu uso 
na alimentação

EP 1812575 De Ruiter 
seed/ Mosanto Tomate

Seleção por 
marcador e 
cruzamento

plantas, se-
mentes, frutos, 

cruzamento
(“Transferên-
cia de ácido 
nucleico”)

Fonte adaptada: Patents granted on plants and animals | European patents on plants 
and animals. (Patentes concedidas de plantas e animais | patentes europeias de plan-
tas e animais), 2014

Talvez, as razões pelas quais as patentes biotecnológicas encontram-
se no centro das tensões internacionais e lití gios estão inti mamente ligados 
à visão tradicional do que vem a ser “técnica”, bem como as relações entre 
Ciência e Direito714, senão vejamos:

Parti ndo do princípio que um processo essencialmente biológico não 
é patenteável, a grande complexidade esta em defi nir o que signifi ca realmen-
te “processo essencialmente biológico”. Como o Direito vem interpretando 
essa questão? Como a biologia ou a biotecnologia considera essa questão?

Oras, existem disparidades de decisões nos mais diversos Tribunais 
de modo não linear e que na práti ca são decididas caso a caso, simplesmente 
porque não há um consenso com relação a essa parti cularidade.

Outra complexidade é que as criações relati vas às plantas ou animais 
são patenteáveis sob a condicionante de que a facti bilidade técnica da criação 
não esteja adstrita a uma única variedade de planta ou animal.

Por outro lado, um pedido às quais diversas variedades de plantas não 
sejam especifi camente reivindicadas, não as exclui da patenteabilidade sob o 
abrigo do enunciado do arti go 53(b), ainda que o pedido possa contemplar 
diversas variedades de plantas.

714 Vide J. Boyle, Shamans. Soft ware: direito e a construção da sociedade de informação, Harvard Univer-
sity Press, Cambridge Ma. 1996 e LM Guénin, Patentes, Éti ca e formas de vida em TJ MURRAY, Mehlman MJ, 
Enciclopedia de éti ca, legal e os aspectos políti cos da biotecnologia, John Wiley & Sons, Boston Ma., 2000, 
p. 866-880.
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Este é um ponto de extrema complexidade, dada a não homogenei-
dade de interpretações e resultados fi nais quanto ao ti po de proteção; quan-
to à concessão ou não de exclusiva patentária ou mesmo; sobre a possível 
incidência de interpenetração de proteções em um mesmo objeto imaterial, 
mesmo sendo a sobreposição de exclusivas permiti da no âmbito da comuni-
dade europeia.

O resultado é que existem muitos pedidos que são analisados e de-
bati dos na sua tecnicidade extremamente controversos e dúbios quando da 
interpretação nos Tribunais, justamente pela ausência de delimitação práti ca 
entre o que é biológico e o que é técnico, o que é microbiológico, o que é 
potencialmente danoso ao meio ambiente, entre outras questões de cunho 
políti co, econômico e ideológico.

Esse contexto associa-se à própria natureza do desenvolvimento das 
biotecnologias, não raro na zona ainda nebulosa da fronteira de conhecimen-
tos em ciências da vida e do uso de sistemas computacionais complexos para 
tratamentos de dados e simulação de situações em processos biológicos715. O 
fato é que quase sempre o Direito não acompanha a Ciência.

Enfi m, outra questão importante a salientar é que ao se analisar as 
reivindicações de patentes deve-se atentar para qual o problema técnico a 
ser resolvido, se estão presentes os requisitos objeti vos – invenção, novidade, 
ati vidade inventi va e aplicabilidade industrial, a fi m de que encontre um re-
sultado de efeito úti l, concreto e tangível, e por fi m, que a contribuição para 
o estado da arte ultrapasse o nível trivial imprescindível à presença de uma 
etapa técnica.

Assim, a questão da natureza técnica do invento é central para a de-
fi nição do termo, em seu senti do jurídico e que para precisar o alcance do 
pedido de privilégio, é necessário declinar o campo técnico no qual o invento 
se insere; para que a publicação seja efi caz como pressuposto da patente, é 
preciso assegurar que o problema técnico e a sua solução sejam entendidos, 
as reivindicações descrevam as característi cas técnicas do invento716.

No entanto, baseada em analises dos documentos de patentes referi-
dos no presente estudo, nos demonstrou que, ao se conceder patentes para 
essas criações biotecnológicas, não há a acuidade para disti nguir entre o que 

715 Segundo Mayor é também necessário levar em conta os desafi os de caráter éti co colocado pelo de-
senvolvimento das biotecnologias. MAYOR, F. As biotecnologias no início dos anos 90: êxitos, perspecti vas 
e desafi os. Estudos Avançados, v.6, n. 16, 1992, p.7-28.

716 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Patentes. Tomo II, Lumem Juris, 2010, 
p.1111.
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sejam técnicas do invento, o subsequente processo de reprodução biológica 
e o posterior culti vo, vez que o escopo de muitas patentes que foram conce-
didas é extremamente amplo e muitas vezes cobre toda a cadeia alimentar, 
desde a produção ao consumo.

Note-se que as técnicas e os processos de melhoramento vegetal as-
sociado à transgenia, simplesmente transformam os genes tornando-os algo 
diferente, porém latentes em si na variedade vegetal. Há alteração por recom-
binações de materiais genéti cos que preexistem ou o isolamento de substân-
cias que ocorrem na natureza.

O gene isolado é uma variação de um elemento disti nto dentro de 
um produto da natureza, porém, derivado dela – a máxima creati o ex nihilo se 
conforma com a presente declaração.

Assim, a proteção da exclusiva patentária pode a parti r de determina-
dos processos de construções gênicas, ser estendida a todos os níveis sucessi-
vos de reprodução, tornando-se o procedimento de análise uma brecha para 
burlar a proibição legal do patenteamento de variedade de plantas e animais.

7. Índex de patentes de plantas e métodos convencio-
nais sob PCT / WIPO (WO) e no IEP bem como de patentes 
concedidas pelo IEP.

As patentes de plantas - o número de pedidos de patente em todas as plantas em PCT 
/ WIPO (WO), bem como de patentes em plantas concedidas pelo IEP (linha inferior) 
por ano. Pesquisa de acordo com as classifi cações ofi ciais (IPC A01H ou C12N001582). 
Fonte: Patents granted on plants and animals | European patents on plants and ani-
mals, Report 2014 – tabela 01
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Número de pedidos de patentes (PE) e patentes concedidas relati va cruzamento con-
vencional de plantas (EP B - linha inferior) pelo IEP por ano. Patents granted on plants 
and animals | European patents on plants and animals, Report, 2014 – tabela 02

Em 2013, cerca de 400/500 novos pedidos de patentes de melhora-
mento de plantas e animais foram registrados. Cerca de 130 patentes foram 
concedidas uti lizando processo de melhoramento convencional717.

Número de pedidos de patentes e patentes concedidas para plantas no Insti tuto Eu-
ropeu de Patentes, em Munique .Pesquisa de acordo com as classifi cações ofi ciais 
(IPC A01H ou C12N001582) tabela 03.

717 Relatório “European patents on plants and animals – is the patent industry taking control four food?” 
Christoph Then & Ruth Tippe, München, 2014.
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Cerca de 200 patentes de plantas (incluindo plantas, bem como pro-
cessos para a criação de animais) foram concedidas no ano de 2013.

Pelo menos 25 das patentes de plantas dizem respeito a métodos de 
hibridação convencionais718.

Quanto a patentes de animais, cerca de 70 patentes foram concedi-
das a maioria delas em animais de laboratório719.

Note-se que é de extrema importância para assegurar a diversidade 
na agricultura e a segurança alimentar que os métodos de melhoramento de 
plantas estejam disponíveis para o uso irrestrito para produção de novas va-
riedades vegetais.

8. Contradições dos arti gos 4°, 8° e 9° da Direti va 44/98: 
mudanças de paradigmas sobre patentes?

A Direti va 44/98 transformou drasti camente a situação jurídica no 
que concerne a proibição existente sobre a concessão de patentes para as 
variedades vegetais – tornou-se de extrema dualidade.

Se, por um lado, a proteção por patentes relati vas a variedades de 
plantas e animais ainda é vedada na EPC, por outro lado, pode ser obti da se os 
pedidos não forem direcionados para uma variedade parti cular e se as varie-
dades esti verem inseridas no âmbito das reivindicações.

Por assim dizer de uma maneira jocosa “proíbe-se a bigamia, mas per-
mite-se a poligamia”, isto é, uma única variedade de planta não será benefi cia-
da pelo privilégio da patente, mas diversas variedades de plantas podem ser 
patenteáveis.

O que apregoa o arti go 4° da Direti va 44/98:

Não são patenteáveis:

Variedades vegetais e animais

Os processos essencialmente biológicos para a produção de plantas 
e animais.

718 Relatório “European patents on plants and animals – is the patent industry taking control four food?” 
Christoph Then & Ruth Tippe, München, 2014.

719 Relatório, op. cit.
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As invenções que dizem respeito a plantas ou animais são patenteá-
veis se a viabilidade técnica da presente invenção não é limitada a uma deter-
minada variedade vegetal ou animal720.

O n° 1 (b) não prejudica a patenteabilidade de invenções que dizem 
respeito a um processo técnico microbiológico ou produtos obti dos por meio 
de tal processo.

O arti go 4°, prima facie, faz eco ao arti go 53 (b) da Convenção sobre 
Patentes Europeia, que reza: “as patentes europeias não devem ser conce-
didas a tí tulo de: (...) (b) as variedades vegetais ou animais ou processos es-
sencialmente biológicos para produção de plantas ou animais; esta disposição 
não se aplica aos processos microbiológicos ou a seus produtos (...)”.

Ora, em confortada semelhança as mesmas exclusões são resolvidas 
no primeiro parágrafo e no terceiro parágrafo do arti go 4°, da mesma forma 
como a Convenção prevê a exceção a estas exclusões para os processos mi-
crobiológicos.

Entretanto, o arti go 4° prevê mais exceções a essas exclusões.

Note-se que pelo arti go 4°(a) há a proibição de patentes sobre va-
riedades vegetais e animais. No entanto, o arti go 4° (b) permite todas essas 
patentes abarcando mais de uma variedade ou espécie.

O arti go 4° (3) prevê uma exceção a não patenteabilidade dos pro-
cessos biológicos para a produção de plantas e animais que em conformidade 
com o arti go 2° (2)721 seu resultado fi ca adstrito a fenômenos naturais. Este 
terceiro parágrafo não exclui – como acima mencionado – a parti r de pro-
cessos microbiológicos a patenteabilidade, com a parti cularidade que estes 
processos são patenteáveis, mesmo sendo considerados “essencialmente bio-
lógicos”.

720 Note-se que “variedades” de animais é um conceito não defi nido restando uma lacuna a ser 
preenchida, especialmente pelo contexto do aumento da biotecnologia animal.

721 Quatro defi nições estão previstas no arti go 2° da Direti va 44/98:
Arti go 2°
1 Para efeitos da presente Direti vos,

(a) Matéria biológica é qualquer matéria que contenha informações genéti cas e seja autorreplicável 
ou replicável num sistema biológico,
(b) Processo microbiológico é qualquer processo que envolva em sua execução ou resultado em 
materiais microbiológicos.

2 Um processo para produção de plantas ou de animais é essencialmente biológico se consiste inteira-
mente de fenômenos naturais como cruzamento ou a seleção.
3 O conceito de variedade vegetal esta defi nido no arti go 5° do Regulamento (CE) n° 2100/94.
Note-se que os termos “informação genéti ca” tem sido a fonte de grandes equívocos e confusão: de fato 
não é a informação genéti ca conti da no gene – que é parte do DNA – mas, a estrutura da sequencia de 
DNA que determina, caracteriza a produção de uma proteína, por exemplo. Há uma disti nção sobre esta 
estrutura, em vez de a informação genéti ca – o que é uma consequência da presente – que é necessário 
saber – a fi m de produzir uma proteína, por exemplo. Vide A Direti va 44/98 CE para a proteção jurídica das 
invenções biotecnológicas: um comentário de seus arti gos. www.droit-technologie.org 
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Mais uma vez, a clássica disti nção entre descoberta e invenção é ero-
dida, se torna fl uida: certo grau de “intervenção técnica” – mas, indefi nida 
pela Direti va 44/98 – pode ser a chave para a patenteabilidade de certos pro-
cessos biológicos.

Note-se também que, os arti gos 8° e 9° da Direti va 44/98 ampliam a 
patenteabilidade por conceder a proteção das variedades vegetais a todas as 
gerações subsequentes, senão vejamos:

O enunciado do arti go 8° (1) apregoa que a proteção conferida por 
uma patente relati va à matéria biológica dotada, em virtude da invenção, de 
determinadas propriedades abrange qualquer matéria biológica obti da a par-
ti r da referida matéria biológica, por reprodução e multi plicação, sob forma 
idênti ca ou diferenciada, e dotada dessas mesmas propriedades.

Por sua vez, o arti go 9° afi rma que a proteção conferida por uma pa-
tente a um produto que contenha uma informação genéti ca ou que consista 
numa informação genéti ca abrange qualquer matéria, sob a reserva do dis-
posto no arti go 5° (1), em que o produto seja incorporado e na qual esteja 
conti da e exerça sua função.

Observa-se assim, que o arti go 9° tem alcance disti nto do arti go 8° (1) 
por ser aquele mais abrangente, e por quê?

Porque o arti go 9° abarca a concessão por patentes de qualquer ma-
téria biológica, isto é, o material biológico como outros materiais. No entanto, 
há um contrassenso neste enunciado vez que estende a proteção a um produ-
to mesmo que não esteja reivindicado no pedido da exclusiva. O arti go 8° (1), 
por sua vez, estende a proteção do mesmo produto para as gerações futuras 
ou cópias obti das por reprodução ou multi plicação.

Assim, patentes de plantas geneti camente modifi cadas como tam-
bém produzidas através de melhoramento convencional vem sendo conce-
didas pelo IEP roti neiramente, abarcando tanto sementes, plantas, colheita, 
cruzamentos, como as gerações seguintes.

Em semelhante contradição encontra-se o arti go 2° desse diploma, 
enunciado que permite uma ampla e irrestrita interpretação, lê-se:

“um processo para a produção de plantas ou de animais é essencial-
mente biológico se consti tuir integralmente em fenômenos naturais como 
cruzamento e seleção”. (grifo nossos).

Quando da decisão G1/08 do Case Novarti s, a EPO em 2010 na ten-
tati va de reformular os preceitos do arti go 2° defi niu que: “um processo para 
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a produção de plantas que contém ou consiste em cruzamento sexual todo 
genoma de planta e de vegetais posteriormente selecionados é, em princí-
pio, excluídos da patenteabilidade como sendo “essencialmente biológico”, na 
acepção do arti go 53 (b) da EPC”.

Entretanto, as celeumas conti nuam existentes, vez que a EPO con-
ti nua a conceder patentes de plantas e animais e de produtos derivados de 
processos essencialmente biológicos.

Por fi m, os limites ditos tradicionais para a concessão de patentes 
foram redefi nidos na Direti va 44/98, que contorna ou esvazia as proibições 
à patenteabilidade, tais como defi nidas no EPC (Convenção sobre a Patente 
Europeia).

De acordo com a Direti va 44/98, patentes de plantas ou animais, par-
tes do corpo humano e genes são amplamente e explicitamente patenteados. 
A Direti va não somente amplia o direito de patentes existentes corroendo al-
guns princípios fundamentais do sistema de direitos de propriedade intelectu-
al, como também viola os princípios éti cos fundamentais indo muito além do 
que é solicitado pela Organização Mundial do Comércio – OMC722.

8.1. Os Casos Brócolis G2 / 07 (EP 1069819) e Tomates G1 / 08 
(EP 1211926)

Em 2010, abriu-se um precedente fundamental em uma decisão so-
bre a patenteabilidade de plantas na EPO. A Câmara de Recurso conferiu uma 
interpretação de “processos essencialmente biológicos” uti lizados para a re-
produção plantas nas decisões relati vas ao case G2 / 07 conhecida como Caso 
brócolis (patente EP 1069819) e o case Tomate G1 / 08 (patente EP 1211926).

Ambas as patentes foram solicitadas reivindicando um método con-
vencional de criação de plantas, cujas reivindicações cobrem o processo de 
gerar as plantas, bem como as plantas como produto, assim como suas se-
mentes e os frutos (o alimento).

A decisão exarada baseou-se no enunciado do arti go 53 (b) da EPC 
onde leia-se “patentes europeias não serão concedidas em relação a varieda-
des vegetais ou animais ou processos essencialmente biológicos para a produ-
ção de plantas ou animais...”

722 EPC e a patente de biotecnologia na Direti va 44/98 da Comunidade Europeia. Vide: www.alt.no-pa-
tents-on-seeds.org 
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Neste contexto, o arti go 2.1 (b) da Direti va 98/44 oferece uma inter-
pretação da seguinte forma:

“Um processo para a produção de plantas ou de animais é essen-
cialmente biológico, se consiste inteiramente de fenómenos naturais como o 
cruzamento ou a seleção. .

Nos casos G2 / 07 e G1 / 08, a Câmara Recursal alegou que as criações 
não poderiam ser patenteadas porque seus processos ti nham sido realizados 
com base em cruzamento e subsequente seleção, etapas consideradas “es-
sencialmente biológicas” na acepção do arti go 53(b) da EPC.

Infelizmente, até a data em que se escreve o presente arti go, paten-
tes de processos de métodos por seleção, cruzamento e propagação, que não 
são uma combinação de cruzamento e subsequente seleção, ainda são consi-
derados patenteáveis.

O mesmo é verdadeiro para os processos de reprodução por mutagê-
nese aleatória723. Patentes ainda são concedidas em processos de cruzamento 
e seleção com base em reivindicações habilmente formuladas.

8.2. O Caso – Pimenta – (Syngenta)

Em maio de 2013, o Insti tuto Europeu de Patentes (EPO) concedeu 
uma patente (EP 2140023) a Syngenta cujo processo baseou-se em melhora-
mento convencional de plantas.

A reivindicação da patente de pimenta resistente a insetos, originária 
da Jamaica abarca a pimenta, pimentões plantas derivadas, frutos e sementes, 
bem como o seu culti vo e a colheita.

A concessão para essa patente demonstra mais uma vez a diluição 
dos conceitos entre descobertas e invenções. Além disso, a EPO considerou 
que todos os passos de reprodução e uti lização das plantas, sementes, incluin-
do a seleção, crescimento e colheita, são considerados como uma invenção 
patenteável, além de todas as variedades de plantas relevantes.

Essa decisão demonstra que a interpretação sobre a proibição de pa-
tentes sobre os processos essencialmente biológico de reprodução “caia no 
vazio”.

723 Mutagênese aleatória é o processo de nucleóti dos por uma molécula de DNA, obtendo assim, clones 
com diferentes mutações de modo a isolar aqueles com propriedades desejadas. www.bio4life.com
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8.3. Caso Brócolis – Seminis/Monsanto

Em junho de 2013, foi concedida a empresa Seminis, deti da pela 
Monsanto a patente EP 1597965 de brócolis.

A patente reivindica derivados de plantas culti vadas por melhora-
mento convencional de tal forma a tornar a colheta mecânica mais fácil. A rei-
vindicação da patente abarca as plantas, as sementes e a “cabeça de brócolis 
cortado”.

Além disso, também abrange uma “pluralidade de plantas de brócolis 
... culti vadas num campo de brócolis”.

O método uti lizado para produzir estas plantas foi puramente o pro-
cesso de cruzamento e seleção. Decidiu-se que o método de reprodução não 
é patenteável, mas, no entanto, os produtos derivados, foram considerados 
como invenções técnicas, portanto, patenteáveis.

Na verdade, os brócolis tal como descrito na patente são simplesmen-
te uma variedade de planta. A mesma característi ca patenteada nos EUA e 
ainda explicitamente chamado de “variedade de planta” (nos EUA, as patentes 
sobre variedades plantas são permiti dos).

Em fevereiro de 2014, o Insti tuto Europeu de Patentes, em Munique 
(EPO) concedeu uma patente de soja para Monsanto em triagem e seleção de 
plantas adaptadas a determinadas zonas climáti cas (EP2134870).

 As plantas supostamente tem rendimentos mais altos em diferentes 
condições ambientais. A soja em causa são selvagens de espécies culti vadas 
na Ásia e na Austrália.

De acordo com a patente, mais de 250 plantas a parti r de espé-
cies”exóti cas” foram rastreadas para variações no potencial de adaptação 
climáti cas. A Monsanto assim, ganhou um monopólio sobre o uso futuro de 
centenas de variações naturais de sequência de DNA sobre o melhoramento 
genéti co convencional de soja.

A patente foi concedida sobre o método de seleção antes do cruza-
mento ocorrer, o que - de acordo com a interpretação da EPO (G1 / 07) - não 
é um método essencialmente biológico para a reprodução, pois não incluem 
cruzamento sexual.

Como resultado, a multi nacional recebe o que quer: um amplo mono-
pólio sobre o pré-requisito mais básico no melhoramento de plantas - o uso de 
variedade genéti ca natural.
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8.4. Caso do Tomate resistente à doença fúngica

Em agosto de 2013 foi concedida uma patente (EP1812575) a Mon-
santo / De Ruiter sobre tomates com resistência ao fungo Botryti s cinerea, que 
é uma doença fúngica. As plantas originais foram recebidos a parti r do banco 
de gene em Gatersleben (Alemanha).

A patente abarca marcadores relevantes para a selecção das plantas, 
bem como as plantas, sementes e frutos.

Todas as variedades de plantas relevantes estão também dentro do 
âmbito da patente. As plantas em causa foram produzidos simplesmente por 
cruzamento e seleção. A transferência do referido ácido nucleico é feita por 
cruzamento, por transformação, por fusão de protoplastos .

Esta formulação foi uti lizada como um meio facilitador para o pleito 
de concessão patentária.

8.5. Caso Girassol - Mutagênese aleatóri.

Em abril de 2013, a insti tuição espanhola Consejo Superior de Investi -
gaciones Cienti fi cas recebeu uma patente (EP0965631) de plantas de girassol 
e óleo de girassol, que são derivados a parti r de mutagénese aleatória uti li-
zando radiação.

Este processo é estocásti co724, o seu resultado em função da genéti ca 
de plantas está sujeito à regulação do gene próprio. Esta técnica não é nova 
nem inventi va.

Lá são boas razões para questi onar se um método de reprodução 
pode ser considerado como tradicional se acionado por compostos químicos 
ou radiação.

No entanto, no contexto da lei de patentes e também à luz da Direc-
ti va da UE 2001/18, a interação técnica com o material vegetal é muito mais 
úti l do que simplesmente denominar algo de “tradicional ou, não-tradicional “.

A Mutagênese envolve apenas um baixo nível de tecnicidade e signi-
fi ca interagir de forma não-segmentada com as células inteiras e os genomas 
inteiros.

724 M. Kac & J. Logan. Fluctuati on phenomena. E.W. Montroll & J. L. Lebowitz, North-Holland, Amsterdam, 
1976. E, Nelson. Quantum Fluctuati ons. Princeton University Press, Priceton, 1985. De forma simples, pro-
cesso estocásti co signifi ca processos aleatórios que dependem do tempo, processos que são analisáveis em 
termos de probabilidade.
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A diferença torna-se evidente, por comparação com a engenharia ge-
néti ca. A engenharia genéti ca envolve a inserção de DNA isolado, nas células 
uti lizando meios técnicos e agindo diretamente ao nível do DNA. Assim, os 
métodos tais como mutagênese aleatória abrangidos pela proibição do arti go 
53 (b) EP não são patenteáveis porque são essencialmente biológicos, mesmo 
que o método não possa ser considerado tradicional .

No entanto, como este caso demostra, e dada a decisão G2 / 07, o 
uso de mutações na reprodução é considerado como sendo patenteável pelo 
IEP725.

Carlos Correa afi rma que a exclusão de patentes as plantas e seus 
componentes seria a melhor opção para os países dispostos a evitar a mono-
polização dos recursos genéti cos vegetais. E por quê.

Porque a proteção por patentes às plantas ou suas partes, incluindo 
o material genéti co limita seu uso para posterior reprodução, previne que os 
agricultores reuti lizem sementes obti das em suas colheitas e aumenta signifi -
cadamente o custo da semente para os produtores agrícolas.

Assim, os países podem se benefi ciar da fl exibilidade conferida pelo 
Trips relati va à matéria e excluir de suas leis nacionais patentes clássicas para 
plantas, inclusive, variedades vegetais:

Nos países em que patentes de plantas estão excluídas de proteção 
– como literalmente é permiti do pelo Acordo Trips – plantas consi-
deradas de per si, seja reivindicado como encontradas na natureza, 
ou modifi cadas por técnicas de criação ou transformação genéti ca 
ou convencional, não seriam elegíveis para a proteção patentária. 
Na ausência de qualquer diferenciação, o conceito de “plantas” é 
amplo o sufi ciente para abarcar todas as formas possíveis que pos-
sam existi r. Assim, ao abrigo de uma disposição que exclua “plantas 
geneti camente modifi cadas, como por exemplo, resistente a um 
herbicida, devido a introdução de um transgene, ou de um evento 
de transformação arti fi cial faria não ser patenteável726.

725 Todos os cases abordados no presente estudo serviu como base o Relatório de 2014 “European pa-
tents on plants and animals – is the patent industry taking control four food?” Christoph Then & Ruth Tippe, 
München, 2014.

726 CORREA, Carlos. Patent protecti on for plants: legal opti ons for developing countries. Research paper 
55, November, 2014. Vide: www.southcentre.int/research-paper-55-november-2014
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Com efeito, uma vez que o Acordo Trips estabelece Standards míni-
mos como diretrizes para os países membros, cada lei nacional “poderá” con-
ceder proteção pelos mecanismos de patentes a plantas e seus componentes 
e para as variedades vegetais, mas, com efeito, restringir direitos de maneiras 
disti ntas, é o que nos sugere Carlos Correa:727

• permiti r a patenteabilidade de plantas para as culturas não alimen-
tares, mas excluí-las para culturas alimentares, em geral, ou para 
aquelas que são parti cularmente importantes para a segurança 
alimentar;

• limitar a patenteabilidade de plantas que são exploradas principal-
mente para as exportações, como no caso das fl ores;

• subvencionar as patentes de plantas superiores geneti camente 
modifi cadas que cumprirem determinados requisitos ambientais e 
excluir os casos de tecnologia “terminator”.

9. Algumas considerações sobre o mercado de semen-
tes na Europa

COMPANY COUNTRY

TURNOVER 
VEGETABLE 
SEEDS IN € 
MILLION

ESTIMATED 
GLOBAL 
MARKET 
SHARE

CUMULATE 
MARKET 
SHARES

Monsanto USA 655 14% 14%

Vilmorin 
(Limagrain Group) França 527 11% 25%

Syngenta Switzerland 468 10% 35%

Nunhems (Bayer 
Group science) Germany 299 6% 41%

Rijk Zwaan The nether-
lands 299 5% 46%

Sakata Japão 220 5% 51%

Others companies 2400

Total world market 
for vegetable seeds 4800

Source: elaborati on by EP Policy Departament B., based on data from Vilmorin. An-
nual Report, 2012; others companies and total world market dor vegetable seeds.

727 CORREA, op. cit., 2014.
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Segundo a Comissão da União Europeia em seu Relatório “The EU 
seed and plant material market in perspecti ve: a focus on companies and 
market shares”, 06 empresas controlam mais de 50% do mercado global de 
commoditi es – vegetais hortaliças e sementes.

A concentração de mercado não acontece somente sobre as culturas 
de cereais, como por exemplo, o milho e a soja, mas também no mercado de 
vegetais.

O mercado de sementes na comunidade europeia é o terceiro maior 
mercado de sementes do mundo, com um volume de 7.000 milhões de euros,
que representam 20% por cento do mercado global de sementes728.

A Syngenta é a maior empresa no mercado de sementes da comu-
nidade europeia, enquanto a Monsanto é a empresa líder em sementes de 
canola e a Dupont / Pioneer para o milho729.

De acordo com o Relatório Greens/EFA Group730 elaborado pelo Par-
lamento da comunidade europeia, apenas cinco empresas comparti lham 75% 
por cento do mercado de milho na comunidade europeia e o mesmo número 
de empresas controlam 95% por cento do mercado de sementes de hortali-
ças731.

Um outro estudo encomendado pelo governo holandês732 conclui que 
o mercado de sementes de tomates e pimentas é exposto a maior concentra-
ção, mas isso não signifi caria uma ausência de concorrência no mercado.

Esta afi rmação não é muito convincente por conta do desenvolvi-
mento global. É verdade que a semente no mercado da comunidade europeia 

728 EU Commission. The EU seed and plant material market in perspecti ve: a focus on companies and 
market shares , Directorate-general for internal policies of the European Parliament, November 2013, Brus-
sels, www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/513994/IPOL AGRI_NT(2013)513994_
EN.pdf 

729 EU Commission. The EU seed and plant material market in perspecti ve: a focus on companies and 
market shares , Directorate-general for internal policies of the European Parliament, November 2013, Brus-
sels, www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/513994/IPOL-AGRI_NT(2013)513994_
EN.pdf 

730 Mammana, I. Concentrati on of market power in the EU seed market, study commissioned by the Gre-
ens/EFA Group in the European Paliament, 2014 www.greens-efa-service.eu/concentrati on_of_market_
power_in_EU_see_market/ 

731 EU Commission The EU seed and plant material market in perspecti ve: a focus on companies and 
market shares , Directorate-general for internal policies of the European Parliament, 2013a November 2013, 
Brussels, www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/513994/IPOLAGRI_NT(2013)513994_
EN.pdf 

732 Kocsis, V., Weda, J., van der Noll R. ( 2013) Concurrenti e in de kiem Mededinging in de Nederlandse 
veredelingssector, In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, www.rijksoverheid.nl/documen-
ten-en-publicati es/rapporten/2013/06/05/concurrenti e-in-de-kiem.html 
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ainda tem um grau muito maior de diversidade do que o mercado norte-ame-
ricano.

De acordo com a Comissão Europeia, as diferenças entre EUA e mer-
cados da comunidade europeia são infl uenciadas pelo fato de que a comuni-
dade europeia é ainda um mercado de sementes convencionais, enquanto os 
culti vos de culturas tais como soja, milho e algodão uti lizam-se da engenharia 
genéti ca impactando alguns setores da agricultura norte-americana733.

Na verdade, o licenciamento de patentes de plantas geneti camente 
modifi cadas é um fator importante no que diz respeito à concorrência quanto 
aos preços das sementes e o poder de mercado dos agroquímicos das empre-
sas nos EUA.

No entanto, por várias razões, as diferenças existentes entre os EUA e 
a comunidade europeia podem ser diminuídas em um futuro próximo:

 As aquisições e fusões de empresas já ati ngiram o negócio de semen-
tes convencionais na Europa. Como mencionado, há um alto nível de concen-
tração no setor de sementes de hortaliças na comunidade europeia734.

O número de patentes de melhoramento convencional ainda são re-
lati vamente baixos em comparação com as patentes de engenharia genéti ca, 
mas houve um acréscimo substancial no número de requerimentos de paten-
te neste campo desde o ano de 2000.

É provável que as diferenças atuais no mercado de sementes entre 
EUA e comunidade europeia sejam erradicadas em um curto espaço de tem-
po, se a Europa conti nuar a conceder patentes de melhoramento convencio-
nal. Embora o desenvolvimento seja difí cil prever em detalhes, parece haver 
uma alta probabilidade de que o mercado global de sementes na Europa con-
ti nue a concentração com impactos drásti cos735.

733 EU Commission (2013a) The EU seed and plant material market in perspecti ve: a focus on compa-
nies and market shares , Directorate-general for internal policies of the European Parliament, Novem-
ber 2013, Brussels, www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/513994/IPOL-AGRI_
NT(2013)513994_EN.pdf 

734 EU Commission Commission staff  working document - impact assessment accompanying the docu-
ment proposal for a regulati on of the European Parliament and of the council on the producti on and making 
available on the market of plant reproducti ve material, European Commission May 2013, Brussels, p. 31, 
htt p://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/pressroom/docs/proposal_aphp_ia_en.pdf 

735 EU Commission. The EU seed and plant material market in perspecti ve: a focus on compa-
nies and market shares , Directorate-general for internal policies of the European Parliament, 
November 2013, Brussels, www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/513994/IPOL-A-
GRI_NT(2013)513994_EN.pdf 
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Um relatório da Wageningen University736 demonstra que:

“Para a maioria das culturas apenas algumas empresas estão contro-
lando uma grande parte do mercado mundial. Isso faz com que uma crescente 
parte da oferta global de alimentos dependa de algumas empresas. (...) Os 
agricultores e produtores temem que sua liberdade de escolha seja ameaçada 
e que as variedades desenvolvidas para determinadas culturas atendam espe-
cifi camente determinados segmentos (...). “

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo demonstrou através dos Casos apresentados que 
nem sempre as regras positi vistas de um diploma normati vo são cumpridas 
adequadamente, sujeitando, ás vezes, a interpretações dúbias e contraditórias 
dos Tribunais Administrati vos e Judiciais, principalmente no que concerne ao 
campo das patentes biotecnologicas e de melhoramento vegetal.

Como consequência, vislumbra-se que as proibições legais do arti go 
53(b) tem sido diluídas por inúmeras interpretações judiciais que não cum-
prem os mandamentos conti dos nos enunciados.

Na práti ca corrente da EPO, o presente estudo verifi cou absurdas 
contradições pelas quais as criações até então proibidas por dispositi vos legais 
de abarcarem a concessão por patentes, estão sendo viabilizadas através de 
vários subterfúgios técnicos (reivindicações amplas) e processuais (defesas) e 
portanto, sendo consideradas patenteáveis.

Como exemplo dessa declaração:

• produtos derivados de métodos de cruzamento e seleção (semen-
tes, frutos, plantas, material de reprodução).

• todas as etapas do processo de criação, com exceção da combi-
nação de cruzamento e seleção subsequente (tal como a seleção 
anterior ao método de cruzamento).

• plantas e animais descritos ou selecionados por sua condição gené-
ti ca ou característi cas genóti pas);

736 Louwaars N., Dons H., Overwalle G., Raven H., Arundel A., Eaton D., Nelis, A., (2009), Breeding Busi-
ness, the future of plant breeding in the light of developments in patent rights and plant breeder’s rights, 
University of Wageningen, CGN Report 2009-14 (EN) CGN Rap, htt p://documents.plant.wur.nl/cgn/literatu-
re/reports/BreedingBusiness.pdf 
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• todas as plantas e animais com uma mudança em sua condição ge-
néti ca que não é causada pela combinação de todo o genoma por 
mutagênese aleatória, entre outros casos, já mencionados neste 
estudo, mas, não exausti vamente.

Variedades de plantas, até então, proibidas de abarcar a proteção pa-
tentária, desde que não se enquadrem como variedades vegetais são reivin-
dicadas explicitamente, criando assim, precedentes absurdos sob “os arrepios 
da lei”.

Consequentemente, as patentes com reivindicações mais amplas são 
as mais propensas de perquerir a sua concessão pelo IEP, enquanto variedades 
específi cas ou processos específi cos para a criação de material essencialmen-
te biológico não são reivindicados, pelo menos, explicitamente.

Note-se, que as patentes que já foram concedidas abarcam varieda-
des de plantas, assim como os produtos e processos de materiais essencial-
mente biológicos de criação.

Recentemente, a EPO decidiu submeter a sua Câmara de Recurso, o 
case G2 / 12 e G2 / 13. Os cases referem-se a patenteabilidade de plantas 
diretamente relacionadas com cases anteriores - patentes sobre brócolis (EP 
1069819, G2 / 07) e do tomate (EP 1211926, G1 / 08).

A razão para as novas referências é que a Câmara Técnica de Recurso 
(T1246/ 06) tem requesti onado se as patentes de produtos, tais como semen-
tes e plantas derivadas de reprodução de material essencialmente biológicos 
abarcam a concessão da exclusiva patentária,

A Câmara Técnica de Recurso entende que a proibição de patentes 
sobre processos de reprodução convencional apenas dar-se -à, se os produtos 
derivados destes processos esti verem excluídos de proteção.

Se os produtos derivados não esti verem excluídos, os criadores não 
podem fazer uso daqueles processos de reprodução já que este conduziria 
inevitavelmente aos produtos patenteados.

Assim, de acordo com a Câmara Técnica de Recurso, essa questão 
poderia criar uma situação onde “Melhoristas de plantas seriam severamente 
restringidos na produção de métodos de processos essencialmente biológi-
cos”.

Seja qual for a razão para as novas referências da Câmara Técnica de 
Recursos, existe um problema geral de casos pendentes que é suscetí vel de 
ter um impacto negati vo sobre os resultados.
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Ambos os cases G2 / 12 e G2 / 13 são resultados diretos das deci-
sões G2 / 07 e G1 / 08 cujas questões sobre o que de fato signifi ca material 
essencialmente biológico e não biológico ou convencional ou a reprodução 
tradicional fi caram a “deriva”.

Infelizmente, a questão decisiva, de como as patentes de melhora-
mento de plantas podem ser excluídas de forma que o acesso aos recursos ge-
néti cos não seja difi cultada, não está entre as prerrogati vas da agenda da EPO.

A principal questão no Caso G2 / 12 e G2/13 é saber se os produtos 
derivados de materiais essencialmente biológicos para processos de criação 
podem ser patenteados.

Veja alguns exemplos : seleção de variantes nati vas de soja antes do 
processo de cruzamento (EP2134870) ou patentes com base em uma descri-
ção fenotí pica de plantas (EP1973396), que ainda pode ser patenteável, ou 
patentes de células de esperma animal (EP 1263521) e outro material de re-
produção necessários para reprodução convencional.

Para resolver o problema o EPO necessita fornecer uma defi nição 
adequada de reprodução “ de material essencialmente biológico” que abran-
ge todas as etapas e processos relevantes e materiais uti lizados ou produzidos 
por melhoramento convencional.

Neste contexto, a reprodução convencional deve ser defi nida em 
contraste com a engenharia genéti ca inserida no âmbito da regulamentação 
da Directi va 2001/18.

A interpretação sobre o direito a patente deverá também ter em con-
ta as práti cas reais e as implicações para o melhoramento convencional. Estas 
questões não foram liquidadas nas decisões dos cases o G2 / 07 e G1 / 08 e, 
consequentemente as decisões dos cases G2 / 12 e G2 / 13 são propensas a 
sofrer das mesmas defi ciências.

Em parti cular, não existe uma linha clara entre a engenharia genéti ca 
(considerada patenteável pela EPO) e o melhoramento convencional de pro-
cessos “essencialmente biológicos” (não patenteável).

Em vez de se referir às defi nições estabelecidas, como as da Directi va 
da UE 2001/18, a EPO nos cases G2 / 07 e G1 / 08 referenciou o arti go 53(b) 
da EPC para a sua decisão.

Se um tal processo contém os passos de cruzamento sexual selecio-
nando uma etapa adicional de natureza técnica, que por si só apresenta um 
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traço no genoma ou modifica um traço no genoma da planta produzida, de 
modo que a introdução ou alteração da característica que não é o resultado 
da mistura de os genes das plantas escolhidas por cruzamento sexual, o 
processo não será excluído da patenteabilidade sob Artigo 53 (b) EPC.

Esta declaração na decisão (“característica não é o resultado da mis-
tura dos genes das plantas escolhidas para cruzamento sexual “) pode ser 
interpretada de várias maneiras, como por exemplo a mutagênese aleatória 
cumpre os requisitos de patenteabilidade de acordo com esta decisão.

A Directiva da UE 2001/18, por outro lado, define OGM (organismos 
geneticamente modificados como organismos produzidos a partir de proces-
sos que utilizam DNA isolado ou de fusão celular que não ocorram sob condi-
ções convencional de criação.

Outros métodos de modificação genética que não se enquadram 
nesta definição são excluídos, como por exemplo, reprodução por mutação é 
nomeada no artigo 3º como algo que não se enquadra no âmbito da regula-
mentação da Directiva.

No entanto, no contexto da lei de patentes, e também à luz da Directi-
va comunitária 2001/18, o nível técnico de interação com o material da planta 
é um critério muito mais útil do que simplesmente os termos “tradicional “.

Há baixa tecnicidade no processo de mutagénese. A diferença torna-
se evidente por comparação com a engenharia genética que é realizada atra-
vés da inserção previamente isolada do DNA, abarcando as células com meios 
técnicos e atuando diretamente ao nível do DNA.

Portanto, verifica-se as práticas pouco ortodoxas adotadas pela Câ-
mara Técnica de recurso - IEP, cujas as próprias decisões confirmam que as va-
riedades vegetais “podem” incidir na exclusiva patentária apesar da proibição 
implícita, mas não convincente do enunciado do artigo 53 (b) EPC.



359

propriedade intelectualpropriedade intelectual

TENDÊNCIA DE CONCENTRAÇÃO DA PRODUÇÃO 
INTELECTUAL NO RAMO BRASILEIRO DE 

COLHEITA E SEGADUR.

Mauricio Scherer737

INTRODUÇÃO

Segundo projeções vistas no “World Populati on Prospects. The 2012 
Revision – Key Findings and Advance Tables” (ONU, 2013), em 2050 teremos 
um processo de estabilização da taxa de crescimento da população mundial. 
Os atuais 7,2 bilhões de habitantes deste planeta passará aos 9,6 bilhões até lá 
e, então, tenderá a permanecer estável neste patamar.

Este crescimento, no entanto, será observado especialmente em pa-
íses em desenvolvimento, os quais terão um constante crescimento em sua 
expectati va e qualidade de vida devido à elevação de renda observada.

Fazendo uma breve análise sobre o considerável crescimento popula-
cional, conjugando-o com o aumento da expectati va de vida dos indivíduos e 
com o maior poder de compra proporcionado pelo crescimento da renda dos 
países subdesenvolvidos, é razoável afi rmar - mas não se limitando a - que um 
fenomenal aumento na quanti dade de alimento demandado por esta popula-
ção será observado.

GAMA et al (2013) ressaltam a importância da observação no aspecto 
econômico e social de uma patente. O fazem, inclusive, citando o relatório da 
OCDE acerca do tema:

Em decorrência do contexto econômico e tecnológico altamen-
te dinâmico em que a sociedade contemporânea vive nas últi mas 
décadas, as formas de adquirir, difundir e transformar o conheci-
mento tem mudado consideravelmente. Após a crise econômica de 

737 Especialização em Direito da Propriedade Intelectual-2013/02. Engenheiro Mecânico, Gra-
duando em Direito. Email: soscherer@gmail.com
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2008, torna-se cada vez mais claro para as nações e empresas que 
a ciência, a tecnologia e a inovação (CT&I) desempenham um papel 
determinante para uma recuperação rápida e um crescimento sus-
tentável e duradouro. A inovação mostra-se ainda mais relevante 
no contexto econômico e competi ti vo global (OCDE, 2010).

Com este prospecto em mente e entendendo que uma maior deman-
da por alimento implica diretamente numa maior demanda por mecanização, 
convém observar quais são as tendências desta indústria para entender o 
quão preparada ela está, ou pretende estar, para absorver este forte incre-
mento na demanda e responder aos anseios mundiais por alimentação, de 
forma a preservar a população de um possível, embora não iminente, colapso 
no abastecimento.

Na base da mecanização temos o trator, máquina versáti l e universal, 
com uma tecnologia bastante convergida e presente em diversos segmentos 
da agricultura onde é uti lizado para uma infi nidade de funções. Têm-se tam-
bém, conjugado ao trator, outra infi nidade de implementos agrícolas que por 
ele são movidos, acionados ou transportados e que complementam a sua fun-
ção. Ainda, no topo da mecanização agrícola brasileira temos as colhedoras, 
as quais tem a função de, como o próprio nome sugere, colher o produto de 
uma lavoura. Geralmente estas máquinas são bastante específi cas e prepara-
das para apenas um ti po de cultura. Exceção são as colhedoras de cereais, as 
quais, com poucas variações, conseguem colher uma grande sorte de cereais.

As colhedoras, no entanto, precisam tratar o material colhido, de tal 
sorte que este seja aproveitado em sua totalidade, sem perdas durante o pro-
cesso de colheita, precisam fazer seu trabalho com o menor consumo ener-
géti co possível, possuir uma autonomia de trabalho proporcional às vastas 
extensões de terra presente no Brasil, ter pouco impacto sobre o solo no qual 
trafega, ser tão ou mais versáti l quanto possível no trato de diferentes cultu-
ras, entre outros requerimentos de trabalho, segurança, automação e etc. Tão 
grande é a quanti dade de requerimentos e tão específi ca é a sua uti lização 
que a tecnologia embarcada nestas máquinas ainda não convergiu, de forma 
que as diferenças observadas na construção de um fabricante para outro são 
consideráveis.

Desta forma, e sabendo que o Brasil é o país com o maior potencial 
agrícola do planeta, este estudo procurou entender quais são as soluções que 
despontam tecnologicamente como expoente no cenário brasileiro de meca-
nização agrícola em termos de colhedoras, mercado esse que experimentou 
avanços signifi cati vos nas últi mas décadas, agregando valor ao produto colhi-
do e tornando o mercado muito mais competi ti vo.
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Dito isto tudo, para se ter um retrato recente deste cenário, analisou-
se todas as patentes classifi cadas na categoria de colheita e segadura segundo 
a CIP - Classifi cação Internacional de Patentes nos últi mos 10 anos, ou seja, 
desde 2003 e depositadas sob a tutela do Insti tuto Nacional Da Propriedade 
Intelectual - INPI. Uma análise mais aprofundada de cada uma destas paten-
tes nos mostra mais especifi camente em quais subclasses – ainda referente 
à Classifi cação Internacional de Patentes – os fabricantes estão dispendendo 
maiores recursos intelectuais e, de fato, de onde vêm estes recursos.

Ao fi m deste arti go, o leitor terá um retrato do mercado de colhedo-
ras agrícolas aos olhos daqueles que ditam as regras deste mercado e que, 
certamente, irão contribuir para tornar este país o maior produtor de alimen-
tos do planeta em um futuro próximo.

METODOLOGIA DE PESQUISA

Este arti go uti lizou dados disponíveis no site do INPI em 10/10/2013. 
Alguns parâmetros de pesquisa foram uti lizados para obter os resultados que 
serão expostos neste arti go. Entre eles, podem-se destacar os seguintes pres-
supostos:

• Os registro considerados neste trabalho são aqueles registros patentá-
rios cuja CIP - Classifi cação Internacional de Patentes compreende pelo 
menos uma menção à classifi cação correspondente à área de Colheita e 
Segadura - A01D;

• O período compreendido neste estudo é aquele que se inicia em 
01/01/2002 e se estende até a data da pesquisa - 10/10/2013;

• São relevantes neste estudo os registros patentários do ti po Modelo de 
Uti lidade ou do ti po Patente de Invenção;

• Não foi estabelecida nenhuma restrição textual no que se refere ao tí -
tulo, resumo, corpo da patente ou qualquer outra parte do documento 
patentário, de forma que os campos de livre escrita ou seleção foram 
deixados em branco;

• Os Certi fi cados de adição, por entender que eles não são, efeti vamente, 
uma nova patente, são omiti dos dos resultados deste trabalho;

• Todos os documentos patentários depositados no período considerado já 
o estejam devidamente processados pelo INPI, consolidados em sua base 
de dados e disponíveis para consulta no site por parte dos interessados.
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Em seguida, o tratamento dos dados envolveu o levantamento dos 
depositantes ou dos ti tulares, em regime de excludência, de cada um dos do-
cumentos patentários, bem como sua origem, retornados pelo site obedecen-
do aos critérios de pesquisa estabelecidos.

Dos mesmos dados retornados por esta pesquisa, tomou-se nota das 
subclasses de cada patente, de acordo com a Classifi cação Internacional de 
Patentes – CIP.

Ao tratar os dados, é importante notar a diferença que existe entre o 
número de patentes e o número de menções de uma mesma classifi cação no 
universo de patentes. Uma vez que uma mesma patente pode ser enquadrada 
em mais de uma classe, o número de menções irá, efeti vamente, ser maior do 
que o número de patentes.

Nos dados que se referem à origem das patentes conforme seus esta-
dos ou países onde foram originados, bem como quando se menciona a ques-
tão do ti po de patente, são expostas as somas das quanti dades de patentes. Já 
quando este trabalho se refere às classes, são expostas as somas das menções 
de determinada classe dentro do universo de dados levantados.

Dos diferentes níveis hierárquicos da CIP, a se saber, escrita e ti da 
como linguagem para expressar cada termo no decorrer deste trabalho, na 
forma expressa pelo “Recommendati on concerning bibliographic data on 
and relati ng to patents and spcs” (WIPO, 2013), cujo qual estabelece algumas 
diretrizes para o INID – código de identi fi cação de dados bibliográfi cos (inter-
nati onal agreed number for identi fi cati on of data):

A 01 D XX/999

Onde:

A Necessidades humanas;

01 Agricultura; silvicultura; pecuária; caça; captura em armadi-
lhas; pesca;

D Colheita; segadura;

XX Grupo;

999 Subgrupo;
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RESULTADOS

A pesquisa ao site de buscas de documentos patentários do Insti tuto 
Nacional da Propriedade Intelectual - INPI, órgão que concentra e normati za 
o processo de depósito de Patentes de Invenção e de Modelos de Uti lidade, 
bem como outros ti pos de documentos não considerados para efeito de resul-
tado neste trabalho, retornou um número de 1051 patentes.

Uma vez que uma única patente pode ser classifi cada em mais de 
uma classe, o somatório de menções da classe A01D – objeto deste estudo – 
acabou por resultar em 1169 menções.

Como isto leva a crer, dado o elevado número de resultados, expõem-
se aqui os dados agrupados, por diversos meios, dentre os quais gráfi cos do 
ti po Parett o e Pizza, ou, ainda, por meio de tabelas, apenas dependendo da 
conveniência na apresentação dos dados.

Algumas vezes, ainda, ver-se-á os dados de menor representati vidade 
agrupados em um grande grupo chamado Outros, devido à difi culdade de re-
presentá-los isolada e individualmente frente ao demais dados de maior pre-
dominância.
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ORIGEM DOS DOCUMENTOS PATENTÁRIOS DA CLASSE A01D NO 
BRASIL

Uma vez que cada depositante ou ti tular é forçosamente associado 
ao seu estado de origem, caso a patente tenha origem Brasileira, ou país de 
origem no caso de documentos patentários que remetam sua origem em ou-
tro país que não o Brasil, pode-se estabelecer um panorama da distribuição 
geográfi ca dos documentos patentários ali depositados.

Em uma primeira análise, vemos a distribuição dos ditos documentos 
conforme sua origem, se o são nacional, ou se são estrangeira.

G ráfi co 8 – Distribuição pela origem dos documentos patentários depositados no 
Brasil (INPI) desde 2002

Dado que 31,59% dos documentos patentários depositados no Brasil 
são de origem estrangeira, nota-se o grande interesse internacional no setor 
agrícola brasileiro.

No entanto, 68,41% dos processos depositados no Brasil no perío-
do considerado possuem origem no próprio estado Brasileiro. Isto mostra o 
potencial Brasileiro na área de inovação, mesmo em um setor com intensa 
infl uência estrangeira.

O inventor brasileiro parece ter compreendido o valor de ter a sua 
produção intelectual protegida e resguardados seus direito sobre ela, bem 
como as grandes indústrias produtoras de inovação e conteúdo intelectual 
passam a entender as patentes como um ati vo da empresa, o que acaba tra-
zendo, junto com a exclusividade de exploração daquele invento, um maior 
poder de barganha em futuras negociações e incorporações a outras empre-
sas.
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No decorrer deste trabalho ainda irá fi car evidente a predominância 
de um importante grupo estrangeiro no que toca ao número de patentes de-
positadas no Brasil no período considerado, bem como mostrará o possível 
uso da estratégia de depositar o maior número de patentes possível com vis-
tas a elevar o ati vo intangível da empresa.

ORIGEM DOS DOCUMENTOS PATENTÁRIOS NACIONAIS DA CLAS-
SE A01D DEPOSITADOS NO BRASIL

Estendendo a análise quanto à origem, de cada um dos documentos 
considerados nesta pesquisa, pode-se ter uma idéia de quais regiões/estados 
apresentam a maior ati vidade intelectual no ramo considerado nesta pesqui-
sa.

Tabela 1 - codifi cação das siglas estatais os respecti vos nomes dos es-
tados federati vos do Brasil e a respecti va quanti dade de documentos vistos

SIGLA ESTADO QTD
AM Amazonas 1

AP Amapá 1

BA Bahia 7

CE Ceará 1

DF Distrito Federal 4

ES Espírito Santo 6

GO Goiás 7

MG Minas Gerais 47

MS Mato Grosso do Sul 2

MT Mato Grosso 11

PB Paraíba 1

PE Pernambuco 5

PI Piauí 2

PR Paraná 82

RJ Rio de Janeiro 8

RS Rio Grande do Sul 113

SC Santa Catarina 58

SP São Paulo 363
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Da Tabela 1, têm-se a seguinte análise visual:

Gráfi co 9 – Distribuição por estado das patentes de origem nacional

Verifi ca-se, então, que a maior parte dos 719 documentos patentá-
rios da classe A01D estão claramente no estado de São Paulo, histórico centro 
industrial, comercial e fi nanceiro brasileiro e que concentra grande parte da 
riqueza nacional. Contém, ainda, a maior área plantada de cana de açúcar no 
país e é um dos grandes produtores desta cultura. Desta forma, era de se es-
perar intensa ati vidade do estado de São Paulo.

Na esteira de São Paulo, ainda pode-se dizer que a região Sudeste é, 
claramente, a maior produtora de conteúdo intelectual na área de Colheita e 
Segadura – Classifi cação A01, no Brasil.

Nada menos que 59% dos documentos patentários de origem nacio-
nal foram depositados por inventores da região Sudeste do País, sendo que 
nela, 85,6% são de origem Paulista, 11,1% Mineiros, 1,9% Carioca e 1,4%são 
patentes Capixabas.

A segunda região que mais produz conteúdo intelectual no Brasil na 
área da colheita e segadura (classifi cação A01D na CIP) é a Região Sul. Região 
esta que tem historicamente uma relação ínti ma com a pecuária e agricultura 
nacional. Esta região possui 35,2% do total de documentos patentários depo-
sitados no Brasil na referida classe.

Assim como com o Sudeste e sua relação com a Cana de Açúcar (que 
será explorada mais adiante), sabe-se que a região Sul também concentra, 
histórica e estreita relação com a agricultura, sendo responsável por grande 
parte da produção de grãos do país, apesar do expressivo e recente avanço na 
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área plantada do centro-oeste que assumiu a primeira posição na produção 
de grãos, fi cando a região Sul em segunda colocação neste ranking.

De qualquer forma, ela ainda conta com enorme representati vidade 
e possui uma cadeia logísti ca industrial já preparada para fazer com que ela 
tenha se tornado a escolha natural de grandes fabricantes de máquinas agrí-
colas para produzir suas colhedoras de grãos. John Deere, Massey-Fergusson 
e Valtra possuem fábricas de colheitadeiras no noroeste do estado do Rio 
Grande do Sul, enquanto Case e New-Holland possuem instalações na região 
metropolitana de Curiti ba, no Paraná.

De todas as patentes consideradas, na região Sul a maior concentra-
ção da produção intelectual ocorre no estado do Rio Grande do Sul, deposi-
tando 113 patentes das 253 depositadas no estado, o que representa 44,7% 
do total. Em seguida temos o estado do Paraná, com 32,4% e Santa Catarina 
com os 22,9% restantes.

Juntas, as regiões Sul e Sudeste representam nada menos do que 
94,2% da produção intelectual nacional na área de colheita e segadura (A01D). 
Fica claro, aí, que elas são as regiões mais desenvolvidas nesta área, com in-
tensa produção de máquinas das mais variadas sortes, com vistas ao mercado 
de colheita e segadura.

Por fi m, vemos a região centro-oeste com 24 documentos patentá-
rios depositados, representando 3,3% do total, em seguida Nordeste, com 16, 
e norte com 2 – 2,2% e 0,3%, na ordem.
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ORIGEM DOS DOCUMENTOS PATENTÁRIOS ESTRANGEIROS DA 
CLASSE A01D DEPOSITADOS NO BRASIL

Parti ndo para uma análise das 332 patentes estrangeiras, cujas quais 
representam 31,59% das patentes depositadas no Brasil, vê-se especial in-
teresse Norte Americano no Brasil. Nada menos que 66% dos documentos 
patentários de origem estrangeira encontrados na pesquisa possuem origem 
nos Estados Unidos da América.

Tabela 2 – Origem dos documentos patentários depositados na classe 
A01D no Brasil

SIGLA PAÍS QTD

AR Argenti na 13

AT Austrália 1

AU Áustria 2

CA Canadá 10

CL Chile 1

CO Colômbia 1

CU Cuba 1

DE Alemanha 50

ESP Espanha 1

FR França 16

GB Inglaterra 1

IL Itália 1

IT Itália 5

JP Japão 5

MY Malásia 3

PT Portugal 2

US Estados Unidos 219

 

A Alemanha também representa uma grande quanti dade dos proces-
sos, contendo pouco mais de 15% dos processos. No Gráfi co 10 – Distribuição 
das patentes depositadas no Brasil por estrangeiros podemos ver de forma 
ilustrada que muitos dos demais países que depositaram patentes na área de 
colheita e segadura (classifi cação A01D) no Brasil possuem menos de 10 pa-
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tentes sob seu domínio e dentro do período considerado.

 Gráfi co 10 – Distribuição das patentes depositadas no Brasil por estrangeiros

PARTICIPAÇÃO DOS GRANDES GRUPOS EMPRESARIAIS

Importante notar o especial interesse da Ianque John Deere no ramo 
de colheita e segadura (classifi cação A01D) brasileiro. Das 219 patentes Ian-
ques depositadas no Brasil no período considerado, vemos que são dela nada 
menos do que 178 – cerca de 81% das patentes ianques depositadas no Brasil.

Esta situação parece estar de acordo com a posição da empresa 
no mercado de Colheitadeiras de grãos onde desponta como a marca com 
melhor parti cipação em vendas no mercado nacional e, a julgar pela intensa 
parti cipação na produção intelectual nacional, é razoável afi rmar que ela pre-
tende, ainda, tomar a liderança do grupo CNH (detentora das marcas Case e 
New Holland – segunda e terceira colocadas em marca, na ordem), no ranking 
da ANFAVEA para venda acumulada do ano de 2012 no mercado Brasileiro. O 
Grupo AGCO, contendo as marcas Massey-Fergusson e Valtra, aparece na ter-
ceira colocação em grupos, com a Massey-Fergusson sendo quarta colocada 
no acumulado por marca e a Valtra a quinta no mesmo acumulado.

A ianque John Deere é tão representati va no segmento delimitado 
pela classifi cação A01D que merece uma análise mais detalhada sobre suas 
patentes. Desta forma, pretende-se entender onde estão os maiores dispên-
dios intelectuais da empresa que é líder isolada quando julgamos a quanti da-
de de patentes depositada pelas empresas que fazem parte deste segmento.

Todas as subclasses que ti veram mais de 10 citações na soma das pa-
tentes do grupo John Deere estão relacionadas na Tabela 3 – Investi mentos do 
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grupo ianque John Deere na área de Colheita e Segadura – A01D, Nela pode 
ser visto onde, mais precisamente, estão os maiores investi mentos da empre-
sa nos termos da proteção intelectual.

 Tabela 3 – Investi mentos do grupo ianque John Deere na área de Co-
lheita e Segadura – A01D

CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
DE CITAÇÕES

REPRESEN-
TATIVIDADE

41/12
Detalhes de máquinas 

combinadas
22 11%

45/02
Colheita de culturas verti -

cais de milho
17 9%

46/08

Colheita de frutas, 
legumes, lúpulos ou 

similares; Dispositi vos para 
sacudir árvores ou arbus-

tos - de algodão

16 8%

45/10
Colheita de culturas verti -

caisde cana-de-açúcar
12 6%

41/127

Máquinas combinadas, i.e., 
colheitadeiras ou ceifa-
deiras combinadas com 
dispositi vos de trilhar - 

Disposições de controle ou 
medição especialmente 

adaptadas para máquinas 
combinadas

11 6%

Nota-se que, 11% das patentes do grupo John Deere estão incluídas 
na classifi cação A01D 41/12, de nome “Detalhes de máquinas combinadas”. 
Esta classifi cação não é muito específi ca, contendo diversos itens desde a um 
molinete para uma plataforma de colhedora de grãos até um novo dispositi vo 
para o corte de base de cana de açúcar. Pouco, ou nada, pode ser inferido aqui 
sem que se analise na parti cularidade todas as patentes presentes, o que não 
é o escopo desta pesquisa.

No entanto, 9% das patentes do grupo John Deere estão incluídas na 
classifi cação A01D 45/02 e trazem consigo um dado um tanto quanto inte-
ressante. A empresa parece estar apostando em colheitadeiras de milho, ou 
de soluções especializadas para a referida cultura. Podemos lançar mão de 
algumas hipóteses aqui. Uma hipótese mais fácil de ser aceita e compreen-
dida é de que ela esteja trazendo para o Brasil o privilégio de exploração de 
tecnologias para colheita de milho já vistas no seu país de origem (EUA), cujo 
qual é um histórico líder na produção do referido cereal. Outra hipótese mais 
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distante é que ela esteja de posse de algum prospecto que dê conta de algum 
incremento signifi cati vo na produção de milho no Brasil e, por conta disto, já 
está tomando medidas proteti vas na área.

De qualquer forma, não muito menos expressiva é a parti cipação es-
pecífi ca na classe 41/127 (Máquinas combinadas, i.e., colheitadeiras ou cei-
fadeiras combinadas com dispositi vos de trilhar - Disposições de controle ou 
medição especialmente adaptadas para máquinas combinadas), sendo que 
nesta classe de patentes podemos ver soluções para colheitadeiras de grãos 
em geral.

TIPO DE MODELOS PATENTÁRIOS VISTOS NO BRASIL

Passa-se, então, à análise quanto ao ti po de modelos patentários que 
podem ser vistos no período e nas condições estabelecidas na metodologia 
deste trabalho. Documentos patentários do ti po Modelo de Uti lidade (MU) ou 
do ti po Patente de Invenção (PI), indexados pela respecti va data de depósito, 
nos dá uma idéia do grau de ati vidade inventi va presente em nosso país no 
período considerado nesta análise.

Gráfi co 11 – Distribuição conforme o ti po de documentos patentários

Distribuindo os processos pela sua quanti dade, segundo seu ti po e 
indexado ao longo dos anos, temos a matriz de dados vista no Gráfi co 12 – 
Quanti dade e ti po de documentos patentários no período de 2002 a 2012.
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  Gráfi co 12 – Quanti dade e ti po de documentos patentários no período de 2002 a 
2012

Passa-se, então, à análise da representati vidade dos ti pos de docu-
mentos patentários.

G ráfi co 13 - Representati vidade de cada ti po de documento patentário no período 
considerado

De pronto, da análise do Gráfi co 12 – Quanti dade e ti po de documen-
tos patentários no período de 2002 a 2012nota-se que um dos pressupostos 
desta pesquisa parece não ser verdadeiro. A idéia de que na data da pesquisa 
dos dados deste trabalho todos os documentos patentários depositados no 
ano de 2012 já teriam sido protocolados pelo INPI parece não corresponder 
ao baixo número de documentos observados neste período. Observa-se que 
apenas 19 documentos estão presentes nos dados consolidados, o que é mui-
to aquém do que a média de 95,55 documentos vistos na série histórica com-
preendida faria supor.

Dada a ausência de causas aparentes para o tão baixo número, a aná-
lise destes dados leva a supor ser isto um mero, mas claro, indicati vo da mo-
rosidade com que o INPI trata o processo de depósito de patentes no Brasil. 
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Pode implicar nisto, além dos evidentes prejuízos ao país e aos inventores, 
futuras difi culdades para estabelecer as prioridades e o estado da técnica an-
terior a uma nova patente, incorrendo em um maior tumulto administrati vo e 
possíveis discussões judiciais sobre privilégios de exploração de determinado 
invento.

Do Gráfi co 13 - Representati vidade de cada ti po de documento pa-
tentário no período considerado, verifi ca-se que o grau de ati vidade inventi -
va (Patentes de Invenção, PI) dos documentos patentário brasileiros possuem 
clara predominância, mantendo-se consistentemente sempre acima dos 55% 
dos registros frente aos Modelos de Uti lidade – MU, e cujo quais apresentam 
proteção mais restrita e nãorequerem ati vidade inventi va para terem seu re-
gistro aceito pelo INPI. Precisam, no entanto, serem portadores de Ato Inven-
ti vo.

DISTRIBUIÇÃO DAS DIFERENTES CLASSIFICAÇÕES VISTAS NO 
BRASIL

A parti r de então, podemos passar à análise sobre as diferentes sub-
classes de patentes que vimos nos resultados desta pesquisa. Dada a grande 
quanti dade de diferentes classifi cações resultantes, têm-se algumas restri-
ções na hora de exibir tais resultados. Nada menos do que 60 diferentes classi-
fi cações são mencionadas nas 1051 patentes que resultaram das delimitações 
deste trabalho. Importante notar que mais de uma classifi cação pode estar 
conti da em apenas uma patente. Dito isto, não é de se estranhar o fato de que 
a soma das menções das classifi cações difere da quanti dade de 1051 patentes 
ditas inicialmente.

ANÁLISE DOS DIFERENTES GRUPOS DE DOCUMENTOS PATENTÁRIO

Ao todo, 46 grupos foram mencionadas nos documentos patentários 
que compuseram este estudo. No entanto, nota-se um grande número de 
grupos com poucas menções, o que mostra a grande amplitude de interesses 
dos produtores de conteúdo intelectual no Brasil.

De qualquer forma, a verdade é que a maior parte das menções dos 
grupos de patente concentram-se em 4 grupos, os quais possuem, cada uma, 
mais de 100 menções. Estes 4 grande grupos representam nada menos que 
68,3% das menções. Elas podem ser vistas no Gráfi co 8 – Distribuição pela 
origem dos documentos patentários depositados no Brasil (INPI) desde 2002 
e mostram que há um grande interesse nas Colheitas de culturas verti cais, 
tais quais Cana-de-açúcar e milho, por exemplo, que são reunidas no grupo 
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de referência 45, segundo a CIP, e concentram nada menos que 24,6% das 
menções, num total de 287.

Gráfi co 14 – Distribuição das menções da subclasse de primeiro nível

Em seguida, temos um grupo onde predominantemente temos so-
luções para as plataformas de corte das colheitadeiras. As plataformas são 
as ditas “Ceifadeiras de corte para colheitadeiras” que estão incluídas neste 
grupo de referencia número 34 e totalizam 204 menções no universo de 1169 
menções vistas, num total de 17,5%.

Respondendo por 15,4% das menções vistas, o grupo de referência 
46 e que diz respeito à “Colheita de frutas, legumes, lúpulos ou similares; Dis-
positi vos para sacudir árvores ou arbustos”, possui 180 menções. A classe 41, 
por sua vez, e que diz respeito às “Máquinas combinadas, i.e., colheitadeiras 
ou ceifadeiras combinadas com dispositi vos de trilhar” encerra a questão dos 
grupos com mais de 100 menções, com um total de 128, respondendo pela 
parti cipação de 10,9% do total de menções.

O grupo de referência 41 é aquele onde as soluções para as tradicio-
nais colhedoras de grãos se enquadram. Isso demonstra que a tecnologia de 
colheita de grãos ainda não está convergida tecnologicamente e ainda apre-
senta intensa produção intelectual.

ANÁLISE DAS DIFERENTES SUBCLASSES DE DOCUMENTOS PA-
TENTÁRIOS

Da análise dos dados observa-se que mais de 60% do total das men-
ções das subclasses levantadas estão agrupadas em 24 subclasses, as quais 
possuem mais de 10 menções no universo de dados desta pesquisa.
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Uma vez que considera-se como objeti vo deste trabalho estabelecer 
algumas tendências na área de mecanização agrícola, limitado, neste traba-
lho, ao ramo de colheita e segadura, é razoável omiti r as subclasses que não 
apresentam expressão frente ao grande grupo, não despontando como uma 
tendência, portanto.

Gráfi co 15 – Distribuição das menções das subclasses dentro da classifi cação A01D

Observa-se, com isso, que há uma grande distribuição da concentra-
ção da produção intelectual nacional sobre diversas áreas de concentração. 
Por esta óti ca, da mesma forma que se nota a extensa distribuição de poucas 
menções em um grande universo de classes, percebe-se, também, que nada 
menos que 13% das menções vistas em todas as subclasses se concentra em 
apenas uma subclasse.

Por extensão, 40% de todas as menções estão concentradas em ape-
nas 8 subclasses. Todas as 52 subclasses restantes que apareceram como re-
sultado desta pesquisa, então, representam 60% das menções. Isto esclarece 
a questão da grande distribuição da concentração das menções das subclas-
ses em um grande número de subclasses, em que pese alguns poucos casos 
pontuais que representam grande parte dos resultados.

Não se observa, aqui, resultado tão mais disti nto do que aquele visto 
na análise dos grupos, de forma que, à exceção do grupo de referência 34, o 
maior número de menções das subclasses são aquelas conti das dentro dos 
grupos de referência 45, 46 e 41. No que diz respeito às subclasses conti das no 
grupo 34, verifi ca-se uma pequena concentração de menções em um grande 
número de subclasses. Isto representa claramente a questão da não conver-
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gência da tecnologia de colheita e segadura, onde os fabricantes apresentam 
ati vidade intelectual em um largo leque de soluções que, por extensão, se 
enquadram em diferentes classifi cações.

SUBCLASSES DOMINANTES

Da quanti dade de menções de um determinado grupo no total de 
documentos patentários, já foi possível de afi rmar que há uma clara predo-
minância do grupo 45, com um total de 24,6% das menções oriundas deste 
grupo. Dentro, então, do grupo 45, verifi ca-se que também há uma clara pre-
dominância de uma subclasse em específi co, muito embora algumas das de-
mais subclasses do grupo 45 também se façam presente e em grande número.

Os documentos patentários de classifi cação A01D 45/10 são os que 
mais fi guram na lista de menções vistas no resultado desta pesquisa. Elas di-
zem respeito a equipamentos desti nados à “ Colheita de culturas verti cais... de 
Cana-de-açúcar”.

Com nada menos do que cerca de 13% de todas as menções em do-
cumentos patentários vistos no resultado desta pesquisa, é seguro afi rmar 
que Cana-de-açúcar é uma clara tendência mercadológica no Brasil, hoje em 
dia. A tecnologia de colheita de cana de açúcar não é uma tecnologia recen-
te. No entanto, o recente e cada vez maior aumento na demanda por etanol 
devido à elevação da renda média da população mundial bem como o início 
da produção do dito “plásti co verde” que, na verdade, trata-se de polieti leno 
obti do a parti r do etanol parecem ter surti do um real e importante efeito no 
interesse dos fabricantes de equipamentos para mecanização da colheita de 
cana-de-açúcar.
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G ráfi co 16 – Quanti dade de patentes depositadas na classe A01D 45/10 – Colheita e 
segadura / Cana de Açúcar

De uma média de 10 documentos patentários depositados na classe 
A01D 45/10 desde o início da série histórica compreendida neste trabalho até 
o ano de 2006, passa-se a observar um número consistentemente acima de 
15 documentos patentários desde 2008 até o últi mo ano de interesse desta 
pesquisa. Importante lembrar que o ano de 2012 parece não ter todos os da-
dos consolidados e disponíveis para consulta no site ofi cial do INPI na data da 
obtenção dos dados desta pesquisa, não sendo considerado, portanto, como 
um componente válido da série histórica.

Quanto à origem dos documentos patentários deste estudo e que 
estão compreendidos na classifi cação de maior predominância, a dita A01D 
45/10, ou seja, equipamentos desti nados à “Colheita de culturas verti cais... de 
Cana-de-açúcar”, nota-se que, quanto à sua origem, vemos o estado de São 
Paulo despontar como o maior depositante de documentos patentários do 
Brasil na classifi cação A01D 45/10, com cerca de 77% dos documentos.

Gráfi co 17 – Origem dos documentos patentários da classe A01D depositados no Bra-
sil

O interesse estrangeiro está representado pelos Estados Unidos da 
América, na segunda colocação, com 9% do total. O estado do rio Paraná apa-
rece em terceira colocação com 3% dos processos. Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina aparecem empatados em quarta colocação, cada um com 2% dos 
processos. Todas as demais menções representam processos que possuem 
origem em estados ou países que possuem representati vidade menor que 2%, 
tonalizando 7% das menções.

No entanto, é importante notar o aquecido interesse do setor nos 
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últi mos 3 anos de interesse. Deseja-se lembrar aqui, que o ano de 2012 parece 
não estar com todos o dados consolidados, o que leva a crer que seja razoável 
não considera-lo como um componente da série histórica.

Gráfi co 18 - Série histórica de documento patentários depositados na classe A01D 
45/10 no Brasil
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Parti cularizando a questão da origem da maior concentração de do-
cumentos patentários depositados na classe A01D 45/10 ser do estado de São 
Paulo, parece óbvio entender o por quê de os maiores produtores de colhedo-
ras de cana de açúcar estarem instalados na região. John Deere, Case e Santal 
(esta últi ma recentemente tendo ti do grande parte de seu capital acionário 
adquirido pelo grupo AGCO) são exemplos.

Em seguida, com cerca de 7% das menções, a classe 46/06, dita “Co-
lheita de frutas, legumes, lúpulos ou similares; Dispositi vos para sacudir árvo-
res ou arbustos... de café”. Com cerca de 6% das menções, vemos as soluções 
desti nadas à “Colheita de culturas verti cais de milho”, alinhado com a quan-
ti dade de patentes depositadas pelo grupo empresarial ianque John Deere. 
Com 4% das menções vemos a subclasse dita “Detalhes de máquinas combi-
nadas”. Todas as demais menções são vistas com menor representati vidade, 
ou seja, menos de 4% das menções de toda a série histórica compreendida 
nesta pesquisa.

CONCLUSÃO

Dado o exposto, conclui-se que o ramo Brasileiro da colheita e sega-
dura, disposto pela classifi cação A01D apresenta uma grande ati vidade inte-
lectual o que está alinhado com a tendência mundial de crescimento na de-
manda por alimentos. No entanto, em desencontro com esta tendência, vê-se 
a ati vidade concentrada na subclasse de “Colheita de culturas verti cais... de 
Cana-de-açúcar”. Tendo em vista que as culturas de cana-de-açúcar possuem 
fi m econômico quase que exclusivo para a área de produção de combustí veis 
e, mais recentemente, para a produção de compósitos poliméricos ditos “Plás-
ti co Verde”, é seguro afi rmar que tal concentração de ati vidade intelectual 
está em desacordo com o prospecto mundial que diz respeito ao aumento 
expressivo na demanda por alimentos.

Ainda, no que se refere à origem de tais documentos, conclui-se que, 
muito embora o interesse de insti tuições estrangeiras na área tenham aumen-
tado dentro da série histórica considerada, temos um ainda maior aumento 
nos documentos patentários com origem nacional. Defi niti vamente o merca-
do Brasileiro está investi ndo na questão agrária e certamente irá conseguir 
suportar a elevada demanda por alimento prevista pelo World Populati on 
Prospects. The 2012 Revision – Key Findings and Advance Tables” (ONU, 2013), 
pelo menos no que se refere à sua capacidade de produção intelectual.
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DOS CONHECIMENTOS TRADICIONAIS À 
TRANSFERÊNCIA INVERSA DE TECNOLOGIA

André R. C. Fontes738

Um estudo que venha a contribuir para o aprofundamento do estudo 
dos conhecimentos tradicionais por meio de uma individualização e delimita-
ção de um dos temas importantes de uma produção em bases concretas e em 
pesquisa parece que não foi reservada pela ciência moderna. É possível traçar, 
sem considerar as primeiras publicações antropocêntricas, os conteúdos fe-
chados e críti cos a essa forma de saber, permiti ndo-se, assim, de empreender 
uma pesquisa desti nada a expor, de forma mais exauriente possível, as con-
cepções genuianamente biocêntricas a respeito do instrumento cognosciti vo 
da qual o Ocidente moderno se dotou. Mas saber infrutí fero para se buscar e 
estudar, considerado na natureza da ópti ca biocêntrica, um estudo desse ti po 
que não ponha os argumentos fornecidos pela concepção teoréti ca biocêntri-
ca mais ampla, onde se poderia escrever de modo claro sobre a natureza dos 
conhecimentos tradicionais e em relação que intercorram entre essa forma 
de saber e aquela elaborada pelo antropocentriscmo tal como se apresenta 
ordinariamente no País consti tui um dos aspectos de maior interesse, ainda 
que a justi fi cação mesma desta pesquisa seja um parti cular ângulo visual da 
qual se fez críti ca conduzida pelo biocentrismo, defi nido como a visão objeti va 
pelo objeto e não do ponto de vista tradicional.

As argumentações expendidas, como se pode verifi car, não são de-
senvolvidas contra aquela extensão antropocêntrica do paradigma uti lizado 
no Brasil, mas por um cienti fi cismo, mas expressamente contra a pretensão 
dos estudiosos modernos de autofundarem e autolegiti marem como saber 
tradicional autênti co o da comunidade que o produz. Trata-se de argumentos 
que, permanecem entre as criti cas que essa forma cognosciti va vem resol-

738 Desembargador no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Rio de Janeiro e Espírito Santo), Doutor em 
Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e Doutor em Ciêcias Ambientais e Florestais 
pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).
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vendo de forma mais versáti l e com diferentes fi nalidades, sem descorti nar 
os pontos de referência que os orientam. O pensamento biocêntrico, de fato, 
adquire um interesse teórico parti cular por só situar-se no interior de uma 
concepção não laica nem imediatamente referenciável a uma religião, mas 
fazendo um apelo aquele patrimônio, às quais na origem, vem considerada 
anteriormente ao seu tempo histórico, representado pela tradição. Essa, se-
gundo o biocentrismo, se manifesta sob diferentes formas em todas as civi-
lizações que tenham precedido à era moderna, aos quais a últi ma consti tui, 
ao invés, o único caso de civilização que se origine da refutação da tradição 
a qual está submeti da, e maturada pelas consequências, nas formas culturais 
que surgem de tais refutações. Sob o plano do conhecimento essa forma se 
manifesta com a oposição à mera especulação teórica ou metafí sica e com o 
desenvolvimento das ciências modernas (CHOPRA, 2002).

Recentemente, o biocentrismo fi gura em mais de um livro ou dicioná-
rio fi losófi co, signifi cando um vivo interesse pelo assunto. Na obra de Deepak 
Chopra é que encontramos uma maior divulgação do tema, ao mesmo tempo 
que funciona como um ensaio críti co de um ti po de niilismo moderno, no qual 
sustenta a necessidade de retomar o assunto sob a ópti ca da via e da consci-
ência como chaves para compreender a natureza do universo. Em todo o caso, 
por ser correta a individualização do âmbito teoréti co no qual se desenvolvem 
as refl exões biocêntricas, deve-se crer seja oportuno esclarecer a real nature-
za da críti ca que a literatura desenvolve hodiernamente. Esse aspecto foi tra-
tado no presente estudo secundo as consequências que tais críti cas refl etem 
no plano do conhecimento. Dedicou-se, de fato, um dos sucessivos capítulos 
aquilo que parece correto defi nir como individualismo gnoseológico, vale di-
zer aquele modo no qual, a civilização moderna consti tui as próprias formas 
cogniti vas, julgando legiti mo achar no impulso individual a chave interpreta-
ti va da críti ca à modernidade, assim como parece indicar a crise do mundo 
moderno. É essa conotação exclusiva da modernidade, que o pensador atual 
introduz no termo humanismo, adespejar-se no domínio cognosciti vo através 
da formação de um saber de tudo independente de qualquer elemento da 
natureza identi fi cado (CHOPRA, 2002).

O desenvolvimento desse ti po de conhecimento vem delineado no 
reino da quanti dade e dos sinais dos tempos, sobretudo mediante a críti ca ao 
mecanicismo ingênuo e, tanto no Oriente como no Ocidente, com a críti ca à 
ideia de progresso infi nito do Positi vismo. A ideia de progresso para uma ci-
ência puramente quanti tati va vem atribuída ao amadurecimento do ponto de 
vista individualista, que, defi ne um ponto de vista profano, assim como profa-
no defi ne a ciência que daquele ponto de vista procede. O biocentrismo esta-
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belece entre moderno e profano uma verdadeira e própria sinonímia fundada 
sobre essencial estranheza que as duas categorias têm nos confrontos disso 
que, de qualquer modo, estão ligados à tradição. Além disso, a mesma tradi-
ção vem concebida como uma via que consente de ati ngir os princípios uni-
versais das concepções metafí sicas; essa representa. Portanto, uma via para 
a transcendência, enquanto o antropocentrismo acolhe a metafí sica no seu 
imediato signifi cado conceitual, fazendo abstração de tudo quanto, a parti r de 
Aristóteles, andou sob esse nome. Por se referir a isso que supera a natureza 
e, pois, o estado de existência mesmo do homem, a metafí sica é ciência sacra, 
em oposição, mais aparente que real, à ciência profana, que, ao invés, é toda 
desti nada para o mundo da manifestação sensível.

Assim, os dois domínios são radicalmente separados, mas não em 
consequência do seu objeto próprio, quanto pela prospecti va da qual se 
põem, já, porque o antropocentrismo nega a validade cognosciti va das ciên-
cias modernas e afi rma que no mesmo domínio da natureza é indispensável 
fundar o saber sobre princípios universais da metafí sica, coisa que se tem dis-
ciplinas que, outras possuem um fundamento autenti camente cognosciti vo, 
serão sempre em grau de formar os instrumentos apropriados para resolver 
o domínio metafí sico. Nesse senti do, e só nesse, pode haver ainda um valor 
a fundação metafí sica de uma ciência, mas se trataria ainda de uma ciência 
tradicional. Além disso, um ponto de vista profano, sublinhado pelos autores 
antropocentristas, por sua mesma natureza não pode mais que impedir a ob-
tenção do domínio metafí sico, antes o declarando incompreensível, e suces-
sivamente lhe negando de todo a existência. Exatamente aqui toma forma a 
críti ca ao niilismo moderno, críti ca que se diferencia pela reinterpretação que 
se faz da metafí sica.

A individualização das característi cas da metafí sica é desti nada a 
parte desta pesquisa, precedida do confronto entre as duas ciências, e o seu 
respecti vo ponto de vista, para conseguir com o delineamento das relações 
existentes entre a Metafí sica e a Filosofi a e entre a Metafí sica e as lições nas 
crenças das comunidades estudadas, e se completa com um capítulo dedica-
do ao instrumento mediante o qual a metafí sica pode ser transmiti da, nos li-
mites das condições é submeti do o estado humano. O antropocentrismo toma 
as distâncias da especulação chamada metafí sica produzida no pensamento 
ocidental, afi rmando que se trata, no melhor dos casos, de ontologia, não bus-
cando a cultura que tem dado luz a essa especulação a superar a noção de ser 
integrado a uma comunidade.
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Deve se adverti r que, a exigência de esclarecer os termos da oposição 
entre a Metafí sica e a ciência entre as quais faz-se necessário defi nir um ci-
ência antropocêntrica dos conhecimentos tradicionais e uma ciências biocên-
trica dos conhecimentos tradicionais. Essa oposição, que é um dos cardinais 
de toda a produção literária e cientí fi ca, verá ser afrontada só alguns anos 
mais tarde, quando a formulação biocentrica se perfaz, ainda que em discreta 
profusão.

Para o antropocentrismo, a intuição intelectual representa o elemen-
to fundante de qualquer agrupamento que se caracteriza como tradicional. 
Cada ordem de realidade, de fato, vem legiti mada pelo seu relacionado com a 
sua mais pura doutrina metafí sica encampada pelo antropocentrismo enquan-
to consequência ou aplicação dos princípios que a consti tuem. No mesmo ti po 
de sociedade, portanto, os conhecimentos ati nentes ao domínio do relati vo 
possam ser considerados somente como os refl exos dos conhecimentos abso-
lutos e principais, mas sem que isso deva necessariamente negar um grau de 
existência, que isso lá o que for, no relati vo, o qual se vinculado o justo posto, 
porquanto secundário seja a respeito do conhecimento metafí sico. É evidente 
que, dessas premissas, surge um problema de total incompati bilidade com as 
concepções cientí fi cas, e é mesmo a compreensão dessa diferença radical que 
o antropocentrismo contrapõe a concepção tradicional com a concepção mo-
derna. Esses conhecimentos que se fundam em princípios universais da meta-
fí sica, também quando têm como domínio específi co aquele da natureza, vêm 
defi nidos pelo antropocentrismo como conhecimento tradicional e represen-
tam as adaptações ao domínio da conti ngência. Ora, essas adaptações não po-
dem em nada forjar a metafí sica pelo fato de ser só mudanças de forma, e é só 
no domínio da expressão da metafí sica que se podem ter as mudanças, coisa, 
de resto, necessária, se se pensa no fato de que a metafí sica pode se exprimir 
em culturas muito diversas entre eles, e isso sujeita às modifi cações que no 
tempo de uma mesma cultura pode se submeter. De outra parte, no mundo 
das formas e da multi plicidade devem necessariamente ter ciências diversas, 
não obstante que elas tratem do mesmo objeto. Contrariamente a quanto 
afi rmado por aquele que julgue má qualquer ciência inteiramente defi nida por 
seu objeto – uma forma inexata, essa, causada por excesso de simplifi cação -, 
é indispensável fazer reentrar na defi nição dela que o ponto de vista do qual o 
seu objeto vem considerado.

Necessário ter bem disti nto, pois, nessa concepção de um conhe-
cimento aplicável aos diversos domínios da realidade - e que, não obstante 
isso, conserva imutavelmente a sua unidade -, daquela, ao invés, desenvolvida 
pelos modernos e baseada na negação de qualquer referência transcenden-
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tal pelo critério da verdade. A profundidade dessa disti nção vem fornecida 
por um exemplo que os autores antropocentristas se reportam ao testemu-
nharem as mudanças de intervenção com a modernidade. Na mesma cultura 
ocidental, aquela que há algum tempo era uma ciência da natureza, na sua 
acepção mais ampla e própria, ou seja, a fí sica, que se caracterizava por ser 
a ciência que concerne as leis mais gerais do devir, é fi nita por coincidir com 
uma somente das suas aplicações específi cas, ao ponto de hoje o termo fí sica 
vir empregado para designar exclusivamente uma ciência parti cular entre as 
outras ciências da natureza. Isso é claro sinal de uma das característi cas da 
ciência moderna: a especialização, que outra coisa não é que se não o sintoma 
daquela fragmentação original por refutar-se os princípios universais da me-
tafí sica. Não se pode mais ser, portanto, uma ciência da natureza considerada 
no seu conjunto: o espírito analíti co a torna de tudo inconcebível, mas ne-
nhum quer verdadeiramente evitar aquilo que vem aceito, pela epistemologia 
ofi cial, como um mal necessário. Mas a superabundância dos detalhes cogni-
ti vos, consequência da especialização excessiva, é de todo inúti l aos fi ns do 
conhecimento autênti co, sobretudo se se considera que, para ser alcançada, 
tal especialização comporta a renúncia à possibilidade de um conhecimento 
sintéti co, a um saber, isto é, que unifi que a multi plicidade. A impossibilidade 
de uma religação a um princípio superior gera, entre o outro, a constante 
multi plicação dos detalhes cogniti vos, ao ponto de que nenhum homem sa-
beria em grau de apreender tudo contemporaneamente. Não para o exterior 
ou para o baixo, mas para o alto se deveria mover para ter uma ciência que 
possua um real valor especulati vo. Mas não basta. É também o ponto de vista 
da qual se estuda a natureza e ser diverso, é nesse senti do que se pode ver a 
diferença essencial entre as duas concepções do qual se ocupa este texto: a 
concepção antropológica tradicional, vinculada a todas as ciências aos princí-
pios a ti tulo de aplicação parti cular, enquanto é mesmo essa vinculação que 
não é admiti da pela moderna concepção biocêntrica.

O ACORDO SOBRE ASPECTOS DOS DIREITOS DEPROPRIEDADE IN-
TELECTUAL RELACIONADO AO COMÉRCIO - ADPIC (TRIPS) E OS 
CONHECIMENTOS TRADICIONAIS

Parece simples e evidente que uma afi rmação de que os conhecimen-
tos tradicionais se acham em condições de risco diante de um variado número 
de ameaças que a eles se desti nam. Uma porção signifi cati va das fl orestas e 
do habitat das populações indígenas, quilombolas e ribeirinhas é envolvida 
com uma combinação de devastação de fl orestas, ampliação das áreas urba-
nas, represas, mineração e novas áreas de planti o. O fato é que a perda de 
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recursos e do habitat dos povos há desfeito o contexto social e ecológico que 
as comunidades tradicionais uti lizam nos seus conhecimentos. E isso abala a 
capacidade de conservação e de uti lização desses conhecimentos.

Em diversos países em desenvolvimento, os conhecimentos tradicio-
nais do setor agrícola, por exemplo, restaram transformados em novos cam-
pos de produção agrícola e de monocultura alinhados aos chamados agro-
negócios. Além disso, sementes híbridas, ferti lizantes químicos, pesti cidas e 
irrigação substi tuíram o tradicional sistema de culti vo baseado na diversidade 
de planti o pela variedade de sementes. Esse novo comportamento acompa-
nha a progressiva destruição dos conhecimentos tradicionais (Khor, 2004).

Em alguns países ocorre também a crescente tendência de migração 
do ambiente rural para aquele urbano. A imigração da população faz com que 
os jovens em especial, venham a desfazer o núcleo de recursos humanos ne-
cessário à transmissão e à constante práti ca dos conhecimentos tradicionais 
(Khor, 2004).

O mais complexo grupo de problemas para o futuro dos conhecimen-
tos tradicionais é consti tuído pela apropriação indébita real e potencial desses 
conhecimentos, em prejuízo das comunidades locais e das populações autóc-
tones que deveriam ser seus únicos e legíti mos ti tulares.

Na maior parte dos países que hospedam sistemas tradicionais, não 
existe um regime de propriedade privada dos conhecimentos ligados à biodi-
versidade peculiar para o culti vo agrícola, da pesca e das plantas medicinais. 
Com efeito, nos casos em que há uma propriedade privada da terra ou a de-
marcação dos direitos para as diversas comunidades no interior das fl orestas, 
as populações indígenas e as comunidades locais têm o poder geralmente 
coleti vo dos conhecimentos uti lizados para sementes e plantas medicinais e 
das técnicas de produção, de colheita e de conservação e tem, além disso, 
o comparti lhamento das sementes e dos materiais genéti cos. Além disso, os 
melhoramentos relacionados às variedades das sementes e de outras inova-
ções são transmiti dos de agricultores a agricultores e passam para outras co-
munidades. Há um verdadeiro livre acesso aos materiais genéti cos, aos conhe-
cimentos e às inovações, se bem que, naturalmente, os materiais atuais, como 
sementes e as plantas podem ser comercializados.

Esse sistema de inovação cooperati va e de comparti lhamento comu-
nitário vem naturalmente desafi ando o novo sistema de direitos vinculados 
aos conhecimentos representados pelo regime dos direitos de propriedade 
intelectual e do ADPIC (TRIPS), que, neste momento, obriga os países mem-



387

propriedade intelectualpropriedade intelectual

bros da OMPI a escolher entre os sistemas de direitos que querem insti tuir em 
relação aos recursos biológicos. De outro lado, se um país chegasse a insti tuir 
um sistema legislati vo que confrontasse o atual regime em vigor, acabaria por 
facilitar a apropriação indevida dos direitos ligados aos conhecimentos das 
comunidades locais.

Tais poderes cederiam diante de moderno sistema de propriedade 
intelectual e induziria naturalmente uma aplicação ampla de direitos de pro-
priedade intelectual sobre os conhecimentos e os recursos e distorceria, a 
favor dos grandes laboratórios ou insti tuições de pesquisa em detrimento das 
comunidades locais, além de tornar impossível o processo de obtenção dos 
direitos do que seriam ti tulares.

A apreciação da temáti ca dos conhecimentos tradicionais frente a es-
ses desafi os de ordem internacional não é menor que aqueles relacionados à 
ciência moderna, a despeito das relações próximas entre um e outro. A expe-
riência tem mostrado que os conhecimentos tradicionais estão associados a 
uma temáti ca diferenciada de certo grupo (ou grupos) que personifi ca práti -
cas, valores e regras comunitárias próprias, em cuja dimensão se maneja esses 
conhecimentos por todo ou parte do grupo.

Não ter o grupo, em sua totalidade, o conhecimento tradicional, pode 
signifi car que, a dimensão coleti va do grupo seja de benefí cios desses conhe-
cimentos, mas não seja que todo o grupo tenha acesso ou ainda seja produtor 
desse conhecimento. A falta de um manejo generalizado faz com que esses 
conhecimentos não sejam do grupo, mas de parte do grupo, e, portanto, não 
tenha uma dimensão coleti va. Essa falta de caráter coleti vo poderia signifi car 
para alguns não se tratar de conhecimentos tradicionais, mas privati vos de 
um numero reduzido de pessoas. Nessa parti cular forma de descaracteriza-
ção, assim como a ciência é produzida por poucos e depois privati zada pelos 
poucos que a conhecem, esse conhecimento haveria de ser patenteado ou 
submeti do a um regime análogo. Em oposição aos adeptos da proteção dos 
conhecimentos tradicionais, esses mais restritos pertencem a um grupo, tanto 
como pertencem os conhecimentos cientí fi cos hauridos pelos cienti stas, tal 
como o sistema de patentes o preconiza, de modo que, não haveria que se dis-
ti nguir os conhecimentos tradicionais com aqueles que a sociedade moderna 
produz com sua tecnologia.

Entre a variedade de estudos das comunidades tradicionais, portanto, 
aquelas que destacam elementos do grupo dotados de capacidade de pro-
duzir e uti lizar conhecimento, toda atenção dispensada pelos estudiosos não 
teria senti do, já que essas em nada difereririam da sociedade moderna que 
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reconhece que um grupo somente teria a remuneração pelo que produziu. 
Consideram ainda que, o recurso das patentes ainda seriam mais justos por-
que limitariam no tempo o jus excludendi do ti tular.

A sistemáti ca da oralidade, própria das comunidades tradicionais não 
seriam, a rigor, um impedimento, se contrastado com a forma escrita exclu-
siva da sociedade moderna. É que em ambas as situações o conhecimento 
é manti do, a despeito de apenas não uti lizar uma forma comum. No fundo, 
a capacidade de transmissão de um (tradicional) e outro (moderno) reti raria 
qualquer dúvida de virtude de transmissibilidade do conhecimento, o que fa-
ria com que ambos fossem devidamente tratados de uma só forma no regime 
tutelar.

Ao se intensifi car os embates entre a perspecti va da ciência moderna 
e dos conhecimentos tradicionais, não se deve olvidar que a ciência moderna 
se benefi cia e se enriquece com seu caráter expansivo, tanto no campo eco-
nômico como jurídico e políti co. Além disso, a pretensão da ciência moderna 
de ser universal e de conduzir a uma metodologia confi ável para se chegar a 
verdade, reduziria os conhecimentos tradicionais a um plano inferior ou se-
cundário.

Abati dos por tantos anos de resistência e reação, os conhecimentos 
tradicionais passaram a ser considerados algo de cunho marginal, dentro da 
ciência moderna, atávico na sistemáti ca econômica mundial e não-jurídica 
pelos estudiosos do Direito. A acusação de falhas, inefi ciência e obscuranti s-
mo à medida que caminha a ciência moderna, desvaloriza os conhecimentos 
tradicionais porque estão fora da maneira moderna de fazer ciência, com ex-
perimento e observação, de reduzi-la a um papel acidental em um mundo 
civilizado, de mera crendice em um mundo de religião, de mera práti ca em um 
mundo de ciência, de uma expressão cultural não qualifi cada juridicamente.

O conteúdo de coesão da coleti vidade produtora dos conhecimentos 
tradicionais não resulta de uma só chave: ele é complexo e variado. A rigor, 
ele só se faz possível pela ati vidade do próprio subsistema na qual é integrado. 
Atributo inseparável das comunidades é o contexto histórico ou biofí sico no 
qual está instalado e que o obriga, por determinada necessidade, a desenvol-
ver tecnologias parti culares, que se consti tuem em tradições próprias. Outro 
aspecto da função-social integrante está ligado ao povo ou ao grupo social 
que é integrante que forma um sistema ou subsistema da qual depende toda 
a estrutura formadora dos conhecimentos tradicionais.
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Como já se demonstrou, o plano da ciência moderna está relacionado 
a uma rede internacional progressiva e em expansão, na qual a produção do 
conhecimento é fi nanciada por altas quanti dades de capital para fomentar o 
desenvolvimento tecnológico e o crescimento econômico em grande escala 
das companhias multi nacionais.Por um lado, essa ciência nova e moderna ten-
de a dominar os espaços e contribuir decisivamente para o desenvolvimento 
da medicina, da agricultura e da energia, por outro, atropela essa tecnociên-
cia as (etno)ciências que se produzem nos disti ntos cantos do mundo (ROSA, 
2005).

Na estrutura e dinâmica da organização das comunidades tradicio-
nais, exige-se, de maneira clara e direta de interação dos elementos dos di-
ferentes subsistemas do grupo com os demais elementos de sua organização 
social propriamente dita, e em pé de igualdade uma mútua relação dos últi -
mos entre si. Como objeto de um próprio regime de análise apresenta bases 
consideráveis de complexidade e necessita de uma epistemologia especial.

Uma epistemologia própria e um lugar especifi co de uti lização são 
os elementos autossustentáveis que formam nos grupos sociais os pontos de 
sistemati zação do conhecimento do seu modo de vida. Essa forma coleti va é 
em nível inferior a estrutura organizati va que mantém o seu modo de vida e 
que consti tui o marco de como funciona um conhecimento bastante comple-
to para as suas necessidades, mesmo que esti vessem em contato com outros 
grupos.

Como se disse anteriormente, a introdução dos feitos da ciência e da 
técnica conduziram a verdadeiras revoluções na vida moderna e isso impul-
sionou a tecnociência. Desapareceram limitações que hoje já não se justi fi -
cariam, mas, acima de tudo deu um grau de universalidade na expansão do 
conhecimento moderno para muito além dos limites até então conhecidos 
e estabelecidos. Mudaram as estruturas de organização e formação do co-
nhecimento, com a intensifi cação de todos aspectos da vida. Congressos e 
seminários cientí fi cos internacionais não mais se limitam a integrantes euro-
peus, japoneses e norte-americanos. O rol hoje inclui israelenses, indianos, 
coreanos, chineses, vietnamitas e brasileiros. Desenvolvem-se temas técnicos 
e cientí fi cos a despeito das diferentes culturas que se apresentam.

Todos os critérios de efi cácia, entretanto, torna impossível achar que 
entre eles haja de fato uma paridade universalizante. A homogeneidade apa-
rente não afasta a triste e enganosa realidade de que, existem verdadeiramen-
te hegemonias políti cas e econômicas que não devem ser desconsideradas, 
nem mesmo nas relações propriamente cientí fi cas. Tais como as companhias 
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multi nacionais que ti tularizam o conhecimento, a tecnologia moderna tem 
suas bases não nos interesses gerais dos seres humanos, mas, ao contrário, 
representa interesses locais e de grupos que têm sido globalizados mediante 
o poder e o fi m de sua infl uência (VANDANA SHIVA, 1993).

A pertença de marcantes contrastes e embates não desvia a pers-
pecti va das muitas semelhanças entre a ciência moderna e os sistemas de co-
nhecimentos tradicionais, ao menos se parti rmos do entendimento com uma 
certa ciência formada com um conjunto organizado de conhecimentos relati -
vos a um determinado objeto, especialmente obti dos mediante a observação, 
a experiência dos fatos e de um método próprio. Isto supõe que os sistemas 
de conhecimentos tradicionais sejam dentro da categoria da ciência ou que 
exista uma maneira variada de fazer ciência, cada uma com seus métodos e 
fi nalidades próprias.

As diferenças das formas de fazer ciência, seja classifi cada como mo-
derna ou tradicional, são dinâmicas que já mudam constantemente para se 
adaptarem a novas situações sociais e contextos biofí sicos diferentes. Uma 
coisa é necessária: desfazer a noção muito difundida, mas equivocada, de que 
os sistemas de conhecimento tradicional somente fazem referência ao passa-
do. O infl uxo dessa diferença é que, portanto, somente podem ser preserva-
dos ou resgatados. Ignora-se que todas as tradições do conhecimento estão 
in processu, e que a constância no aperfeiçoamento é tanto como foi a sua 
formação. E isso se explica porque, ao menos com base em fatores externos, 
como mudanças ambientais ou geopolíti cas as modifi cações internas nas suas 
insti tuições sociais e necessidades pela adaptação se fariam necessárias.

Essas premissas têm um importante signifi cado metodológico para a 
análise das comunidades coleti vas se, como corolário desse entendimento, a 
equiparação corriqueira entre o moderno e o contemporâneo, por um lado, 
e entre o tradicional e o anacrônico, por outro, também se sustentasse. Exi-
ge-se diferenciar as linhas de pensamento na sua analise de arti fí cios do tem-
po no discurso antropocêntrico, constantes na premissa de que os existentes 
sistemas de conhecimento tradicional são coevos da ciência moderna e não 
simplesmente vestí gios de um tempo remoto desvinculado do mundo con-
temporâneo. A composição dessas ideias signifi caria que os conhecimentos 
tradicionais poderiam ser considerados tão modernos quanto a chamada ci-
ência moderna, o que levaria a que os conhecimentos tradicionais atualmente 
uti lizados, por exemplo, pelos caiapós, pelos caingangues ou pelos kaxinawá 
pertencem ao século XXI tanto quanto a ciência moderna (FABIAN, 19833).
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De tal maneira, ao se analisar os sistemas de conhecimentos tradicio-
nais verifi ca-se que surgem e operam dentro de seus respecti vos processos 
históricos. Sob essa perspecti va, todo conhecimento haveria de ser tradicio-
nal, já que pertenceria a uma específi ca tradição. Se se toma o conhecimento 
tradicional de um povo indígena pode-se inserir em uma tradição milenar da 
mesma maneira que a ciência moderna apela para Hipócrates, Arquimedes, 
Bacon ou Newton, tal como mostram os historiadores da ciência (KHUN, 1970).

Isso exige destacar que, com o surgimento da linha de pesquisa dos 
estudos da ciência, sociológicos, antropológicos começaram a fazer pesqui-
sa etnográfi cas em laboratórios cientí fi cos, demonstrando que a ciência mo-
derna é passível de ser estudada dentro da própria tradição, tal como se faz 
com qualquer outro sistema de conhecimento. E os nati vos dessas pesquisas 
já não são índios ou os camponeses, mas os bioquímicos, ou fí sicos nucleares 
ou qualquer outro ti po de cienti sta (LATOUR, WOOLGAR, 1997).

A importância vital desses estudos levantaram novos entendimentos 
sobre os mecanismos sociais, políti cos, econômicos e rituais inerentes à con-
fecção dos fatos cientí fi cos (BOURDIEU, 1991).

ASPECTOS DO ADPIC (TRIPS)

O corte cardinal disti nti vo que expressa a essência da propriedade in-
telectual na economia e comércio mundial está na aplicação do Acordo sobre 
os aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, 
o ADPIC, mais conhecido internacionalmente na versão em inglês TRIPS.

O ADPIC é ligado ao insti tuto da Organização Mundial do Comércio 
(OMC), vinculando todos os Estados aderentes ao acordo principal. Foi subscri-
to em 14 de abril de 1995 em Marraquexe, mas esse acordo não foi sufi ciente 
para sua entrada em vigor no Brasil. Ao seguir o sistema dualista dos tratados, 
a sistemáti ca brasileira não admite a sufi ciência do tratado sem uma intro-
nização legislati va, que se deu com o Decreto Legislati vo 30, de 15.12.1994, 
publicado no Diário Ofi cial da União de 19 de dezembro do mesmo ano que 
o Brasil promulgou o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade In-
telectual Relacionados ao Comércio, o ADPIC e que trouxe como o prazo fatal 
para implantação de um sistema normati vo que ampliasse e intensifi casse a 
proteção da propriedade intelectual, no ano de 2000.

Por tal acordo se criou um regime internacional da propriedade inte-
lectual que afi ança e integra o regime internacional criado pelas convenções 
já existentes, sendo que se orienta pelos trabalhos de revisão da Convenção 
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de Paris. O ADPIC prevê um princípio que obriga os Estados aderentes a dar 
aos nacionais dos outros Estados aderentes o mesmo tratamento, em matéria 
de propriedade intelectual reservado aos próprios nacionais. Estabelece um 
nível de proteção mínima que cada Estado aderente deve adotar em matéria 
de propriedade intelectual.É nesse acordo internacional que se estriba todo 
o trabalho realizado entre os mais diversos países que o integram como parte 
orgânica do processo comercial único nos diversos níveis das relações de tro-
cas em todo o mundo.

Na esfera acadêmica esse acordo provocou um crescente interesse, 
que na sua indeclinável aplicação, e tem gerado um grau de polêmica propor-
cional aos estudos e debates a respeito de suas múlti plas e versáteis cláusu-
las. E o principal interesse dos estudos do ADPIC (TRIPS) vai muito além das 
questões de propriedade intelectual, pois o acordo também ti nha por objeto 
a realização de investi mentos, a imposição de deveres dos diversos países de 
alterar suas legislações internas e, ainda, uma peculiar forma de ampliação e 
introdução do Common Law em todo o mundo.

Inerente às formas de sua aplicação é o trabalho de diplomatas e ana-
listas que decidem concretamente sua realização diante das naturais tensões 
e confl itos que sua execução provoca. E essas tensões são objeto de inúmeras 
análises, que culminam ordinariamente na provocação dos membros dos va-
riados comitês da Organização Mundial do Comércio, a OMC.

O mais importante dos acordos internacionais relacionados à proprie-
dade intelectual, embora a ela não se limite, o Acordo sobre Aspectos dos Di-
reitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio – ADPIC, (TRIPs), 
resulta da conhecida Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multi lare-
rais do Acordo Geral de Tarifas e Comércio, igualmente conhecido pelo acrô-
nimo anglófono GATT, que provocou as discussões ao longo de oito anos. A 
primeira rodada de negociações tarifárias foi realizada em Genebra, em 1947. 
E em 1948, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT) entrou em vigor e 
estabeleceu regras para o comércio internacional. Para um acordo e uma or-
ganização provisória, teve uma longa duração: 47 anos!

A realização do intento de criar uma insti tuição para regular a ati vi-
dade e a cooperação econômica internacional surgiu após a Segunda Guerra 
Mundial, devido ao interesse na época em esti mular e incrementar o comér-
cio entre as nações, embora já desde a década de 1930 já se promovessem 
a diminuição das barreiras alfandegárias e de medidas protecionistas para as 
condições de aumento dos negócios entre os países.
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Na edifi cação do GATT, criado para ser um acordo provisório, muitas 
transformações ocorreram, e ele não fi cou reduzido a uma letra morta, mas, 
ao contrário, na qualidade de importante instrumento mundial de orientação 
dos negócios entre países, contribuiu para que se estabelecessem regras para 
o comércio internacional desde seu inicio, em 1948, até 1995, ocasião em que 
surgiu a Organização Mundial do Comércio, a OMC. Os êxitos alcançadospelo 
GATT e pela OMC assumiram papéis disti ntos e, de certa forma, sucessivos, 
embora aperfeiçoados. Se com o GATT foram tão signifi cati vos os resultados 
decorrentes de um simples acordo fi rmado com o objeti vo inicial de regular 
o comércio mundial, a Organização Mundial do Comércio surge como um or-
ganismo políti co concreto, defi nido a parti r do que o representou do GATT 
e, longe signifi ca algo ex novo, que rompesse com o passado vencido e su-
perado, sublinha a maneira disciplinada pelo GATT e vai além, mas, sempre 
de forma de consolidá-lo e dar-lhe apoio e aplicação. Ao fi rmarem o GATT 
concordaram seus redatores na aplicação das novas regras, ainda que em ca-
ráter provisório. Note-se que, esse acordo exigiu que muitos representantes 
dos governos ti vessem que se reunir com certa frequência para examinar as 
questões que surgiam, além de tratar de outras e novas discussões para fu-
turas negociações e acordos. De maneira que, a criação de um órgão se fez 
necessário, para abrigar os serviços de secretaria e sediar o encontro dos re-
presentantes. Tendo durado meio século, o GATT deixou de existi r e deu lugar 
à OMC, não obstante ainda hoje, suas disposições como acordo, conti nuem 
em vigor, sem obviamente ser o principal conjunto de normas reguladoras do 
comércio internacional.

A assimilação permanente do Acordo (GAT) provocou vários ciclos 
de discussões multi laterais com os Estados-partes da Convenção de Paris. 
Essa convenção, datada de 1883, denominada ofi cialmente de Convenção 
da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, e propunha aos 
países-membros, de acordo com sua legislação interna, elaborassem um sis-
tema capaz de proteger a propriedade intelectual. Nessa convenção é que 
foram estabelecidos os princípios básicos, tão difundidos, do princípio do tra-
tamento nacional, o princípio da prioridade, o princípio da independência das 
patentes, o princípio da repressão ao abuso do direito de patente.Segundo o 
princípio do tratamento nacional, aos estrangeiros estaria garanti do o mesmo 
tratamento reservado aos nacionais em matéria de propriedade industrial. 
Pelo princípio da prioridade, o inventor ti nha um prazo de um ano de prefe-
rência sobre a sua invenção, caso não ti vesse realizado o pedido de depósito 
em outro país. Pelo princípio da independência das patentes, deve ser consi-
derado que cada patente é independente de outra concedida em outro país, 
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como dispõe o arti go 4º -bis. Pelo princípio da repressão ao abuso do direito 
de patente, fi ca assegurado o direito de importação do produto patenteado, 
sem acarretar a caducidade para o detentor da patente, mas para que esse 
não abuse do seu direito frente às necessidades nacionais.

A Convenção de Paris não apresentou um caráter de obrigatorieda-
de, tanto que permiti a a renúncia a qualquer tempo como também a adesão 
em qualquer hora, dependendo do interesse do Estado em parti cipar ou não. 
Já Acordo TRIPS rompe com a possibilidade de opção dos países signatários. 
Essa adesão não é voluntária, já que impõe a cada um a obrigatoriedade de 
adoção das medidas especifi cadas para a proteção da propriedade intelectual. 
E embora não possua uma aplicabilidade direta sobre os países, estabelece 
parâmetros mínimos a serem respeitados para a elaboração das leis nacionais.

De outro lado, o ADPIC (TRIPS) se confl ita com as disposições com um 
outro tratado internacional, a Convenção sobre a diversidade biológica, mais 
conhecida pelo acrônimo CDB. A solução dos lití gios relati vos às convenções 
impostas pelo CDB tem conduzido os lití gios que entre o ADPIC (TRIPS) e a CDB 
a uma apreciação pelos membros do Comitê sobre Comércio e Ambiente da 
Organização Mundial do Comércio, além de um próprio e específi co debate 
entre os membros da CDB.

PATENTEAMENTO DE PROCESSOS E ORGANISMOS VIVO.

O fato de se ter edifi cado sob a forma de um tratado internacional 
múlti plo o patenteamento de processos e organismos vivos, por meio do 
ADPIC (TRIPS), não foi sufi ciente esse poderoso instrumento de regulação 
mundial, para que a emergente Biotecnologia encontrasse todas as condições 
para se desenvolver, sem que gerasse medos, controvérsias e incertezas.

O triunfo da Biotecnologia não impediu sequer preocupações que 
surgissem em caráter específi co, em razão de riscos conexos às manipulações 
em laboratório, por exemplo, de organismos perigosos, como seriam o caso 
dos vírus oncogêneos, usados como vetores para a transferência de segmen-
tos do ADN (DNA) de uma célula para outra. Esses riscos, aliás, receberam a 
específi ca denominação de bioriscos (Fonte, 2004).

Precisamente na Conferência de Gordon de 1973 foi anunciada a des-
coberta do ADN (DNA) recombinante, a exigir, já naquele momento, um guia 
de comportamento para qualquer pesquisa (Krimski, 1985). Por essa razão, 
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temores se manifestaram sobre as possíveis consequências da difusão de or-
ganismos geneti camente modifi cados para a saúde dos consumidores e para 
o ambiente. Ao mesmo tempo, os próprios cienti stas suscitaram dúvidas a 
respeito da segurança deles próprios nos laboratórios em que atuavam.

O modo como foi introduzido o problema provocou uma incerteza 
acerca dos efeitos sobre a saúde dos seres humanos, dos animais e das plantas 
de cada país por causa da difusão de organismos geneti camente modifi cados 
no ambiente em geral e no mercado mundial.

Duas regulamentações de pronto surgiram: nos EUA e na União Eu-
ropeia. Longe de encontrarem alguma correspondência, esses dois sistemas 
propostos distanciaram ao ponto de serem completamente diversos. Nos EUA 
a disciplina está baseada no conceito de substância equivalente dos produ-
tos geneti camente modifi cados se confrontados com os convencionais. Por 
detrás dessa disciplina está a presunção de que, salvo prova em contrário, os 
novos produtos são seguros ao menos como os seus equivalentes convencio-
nais. Não há, portanto, nenhuma restrição específi ca para o ambiente e co-
mercialização dos organismos geneti camente modifi cados, de modo que não 
estão sujeitos a qualquer precaução específi ca e são regulados segundo as 
normas a que sujeitam-se a introdução no mercado dos produtos convencio-
nais. Já a União Europeia pautou-se por outra regulamentação, que reclama o 
princípio da precaução. Por conta da sistemáti ca europeia, se nas situações de 
risco e de incerteza quando haja receio, mas que ainda não se tenha a certe-
za cienti fi ca que possam causar danos graves e irreversíveis ao ambiente e à 
saúde dos consumidores, medidas adequadas devem ser tomadas para evitar 
danos. Ao proclamar a precaução como princípio, as dúvidas existentes e que 
sejam razoáveis, baseadas em questi onamentos cientí fi cos, fazem com que 
toda inovação exija medidas específi cas por meio do consenti mento estatal 
denominado autorizações.

Não se deve esquecer que na Declaração do Rio, o Princípio 15 afi r-
mava que a falta de plena certeza cientí fi ca não será moti vo para se retardar 
a adoção de medidas efi cazes em termos de custos desti nadas a prevenir a 
degradação ambiental. No mesmo senti do, no Protocolo de Cartagena, em 
seu art. 10.6, a falta de certeza cientí fi ca, devida a insufi cientes informações 
e conhecimento cientí fi co relati vos à potenciais efeitos negati vos de um orga-
nismo vivo modifi cado relati vamente a conservação e uti lização sustentável 
das diversas formas biológicas nas importações e que tenham em conta riscos 
para a saúde humana, não deverá impedir a adoção de decisões adequadas 
para a introdução de organismo vivos modifi cados, a fi m de evitar efeitos po-
tencialmente negati vos.
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Considerando as modalidades de patentes estabelecidas no TRIPS, 
em seu art. 27, preveem a concessão de patentes a todo processo ou produto 
em qualquer setor tecnológico, desde que contenha um passo inventi vo e seja 
passível de aplicação industrial, Deviam ser respeitadas a moralidade, as ne-
cessidades públicas e tornados não patenteáveis os métodos diagnósti cos, te-
rapêuti cos e cirúrgicos para tratamento de seres humanos, ou animais, como 
também não serão patenteáveis plantas e animais.

Como é de curial sabença, a patente visa a proteger os direitos de 
propriedade intelectual que consistem em direitos associados aos bens e va-
lores imateriais produzidos pelo engenho humano. Essa proteção se caracte-
riza como um benefí cio para o pesquisador, que por meio, do seu trabalho, 
contribui para o melhor aproveitamento dos recursos naturais pela sociedade. 
Éessa a justi fi cati va mais usada no momento da concessão da patente. Ela sig-
nifi caria uma recompensa pelo esforço individual em prol da sociedade, como 
também, pelos investi mentos privados de tempo e recursos para a obtenção 
do resultado previsto.

A concluir, como sustentam alguns autores, que a justi fi cati va tradi-
cional para os direitos de propriedade intelectual baseia-se no conceito de 
justi ça, e para se basear na teoria dos direitos naturais – uma das mais anti gas 
fundamentações, que data do século XIX – o homem teria o direito de proprie-
dade natural sobre suas ideias, que não poderiam ser apropriadas por outros. 
As pessoas teriam o direito de receber uma recompensa por seus serviços 
prestados à sociedade, a qual reconheceria esses direitos naturais e aceitaria 
a obrigação de compensar as inovações e inventores. À despeito do Jusnatura-
lismo não encontrar grande eco na literatura contemporânea, consti tui a base 
teórica para fundamentar uma Teoria dos direitos naturais da propriedade in-
telectual, contra o fl uxo dos acontecimentos, a mais invocada e igualmente a 
mais aceita. (TACHINARDI, 1993).

Os países desenvolvidos e que já estavam consolidados nas suas insti -
tuições por ocasião dos acordos de proteção da propriedade intelectual, sem-
pre consideram a patente como o melhor meio de remunerar o investi mento 
privado. Por sua vez, os países em desenvolvimento, que não ti nham ainda 
alcançado o mesmo resultado e que depararam com o problema, considera-
ram que o monopólio resultante da patente seria uti lizado para a obtenção 
de lucros desproporcionais, em prejuízo do direito da sociedade de usufruir 
novas tecnologias. A invenção patenteada torna-se em verdade, bem comer-
ciável, objeto de negócios muito rentáveis, podendo ser explorada sem risco 
na própria companhia que ti tularize a patente, e mais do que isso, mesmo 
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licenciada para terceiros, tornar-se-ia,um meio importante de remuneração 
e um dos mais importantes instrumentos de transferência de tecnologia. (TA-
CHINARDI, 1993).

Os êxitos encontrados pela políti ca de patentes dos países mais ri-
cos conduziram a políti cas bem defi nidas, cujo pensamento pode ser siste-
mati zado na sua uti lidade, com posicionamentos defendidospelos principais 
exploradores econômicos das patentes, que observam no pensamento de 
Gerald J. Mossinghoff , ex-presidente da Pharmaceuti cal Manufatures Associa-
ti on (PMA), e ex-secretário assistente do comércio do EUC e ex-comissário do 
Patent and Trademark Offi  ce, que oferece algumas das razõesque sustentam 
seu pensamento para a proteção da propriedade intelectual (WANDSCHEER, 
2004):

1. as patentes são importantes como incenti vo à inovação; a inovação 
tecnológica é críti ca para a competi ti vidade comercial norte-ame-
ricana;

2. as patentes fornecem informações tecnológica e de mercado;

3. as estatí sti cas sobre patentes revelam uma tendência na competi -
ção comercial;

4. o sistema de patentes nos EUA ajuda a proteger o mercado domés-
ti co contra os competi dores estrangeiros que copiam os produtos 
norte-americanos;

5. a proteção de patentes estrangeiras contribui para a entrada de 
fi rmas dos EUA nos mercados internacionais;

6. o sistema de propriedade intelectual consti tui importante fonte de 
ingressos mediante o pagamento de licenças internacionais;

7. as marcas comerciais são importantes para o reconhecimento do 
produto no mercado internacional;

8. a proteção efeti va das patentes nos países em desenvolvimento é 
criti camente importante para o seu crescimento econômico.

Quanto mais obvio é o completo êxito e sucesso em viver nas aguas 
profundas da propriedade intelectual, singrada somente pelos países mais 
ricos, a grande comunidade internacional em sua maioria não comparti lha 
desse posicionamento. Os países em desenvolvimento parecem convencidos 
da ideia de que a proteção da propriedade intelectual por meio de paten-
te consiste em um monopólio, que difi culta seu desenvolvimento e no qual 
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contribui para o prejuízo do direito da sua própria sociedade de ter acesso a 
novas tecnologias e em custos menores. Os chamados direitos de propriedade 
intelectual aparentam promover, remunerar e esti mular a criati vidade, mas, 
na verdade, ele sufoca a criati vidade intrínseca das formas de promoção tec-
nológica e à produção ampla de conhecimento.

Países como a Índia e o Brasil conseguiram grandes avanços em sua 
produção cientí fi ca e tecnológica até a edição da lei de proteção da proprie-
dade industrial (Lei 9.279-96), que acabou por aderir as exigências impostas 
pelo ADPIC (TRIPs), forçando o país a incluir em suas leis o direito de privilégio 
na exploração do produto, principalmente, na área de fármacos e químicos 
e a benefi ciar as grandes economias, sede das companhias transnacionais, já 
ricas e estabilizadas.

No processo de esclarecimento e convencimento a respeito das inú-
meras vantagens obti das pelos países mais ricos, deve ser dito que, de todos 
os setores econômicos do Primeiro Mundo, o único que parece realmente 
precisar da proteção de patentes é a indústria farmacêuti ca: o aparentemen-
te, 65% dos produtos existentes no mercado não teriam sido nele introduzidos 
sem o amparo de um privilégio, atento, porteiro de entrada da concorrência. 
A indústria química também aprecia bastante a fi gura da patente, pois 30% 
de seus produtos só vieram à público graças ao incenti vo da propriedade in-
dustrial. O texto do ADPIC (TRIPs) é enfáti co em suas exigências de que essas 
tecnologias não mais sejam privadas de proteção por decisão da lei nacional, 
como era permiti do pela Convenção de Paris. (BARBOSA, 2003)

É bom que se lembre do senti do das justi fi cati vas para a implantação 
do sistema de patentes que permanecem as mesmas desde a lei veneziana 
de 1474, que expunha a necessidade de proteger para: encorajar a ati vidade 
inventi va, compensar os custos investi dos pelo empresário, reconhecer o di-
reito do inventor sobre a criação e principalmente reconhecer a uti lidade da 
invenção.A inconsistência geral dos princípios das posições da lei nº 9.279-96, 
que disciplina o processo de patente nos dias de hoje, não alterou profunda-
mente esse entendimento mantendo como requisitos essenciais para a conse-
cução do privilégio de exploração o que determina o seu art. 8º.

O elemento fundamental para a consecução do privilégio de explora-
ção conti nua fundamentação na noção de invenção, não apresentando con-
fusão de signifi cado com a descoberta.Um dos pilares do sistema de patentes 
sempre foi a disti nção entre os conceitos de invenção e descoberta, sendo o 
primeiro, associado a criações do engenho humano e o segundo, resultado 
da aplicação desse mesmo engenho para o entendimento do que se passa 
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na natureza.O aspecto sumamente característi co da separação normalmen-
te feita entre descoberta e invenção é considerada irrelevante pelo USPTO. 
A organização norte-americana emverdade recusa, in limine, como o fazem 
suas congêneres de outros países, a proteção a tudo aquilo que seja dado 
como encontrável na natureza. É, pois, no entendimento estrito da descober-
ta como o conhecimento dos fenômenos naturais, encontram-se o USPTO em 
linha com todas as demais organizações de propriedade industrial ao negar 
proteção a eventuais pedidos dessa categoria. Contudo, não há, da parte da 
organização norte-americana, óbice algum em proteger alguma invenção que 
possua como ponto de parti da uma descoberta.No entanto, alguns exemplos, 
como o caso Chakrabarty, revelam a insufi ciência da proteção da propriedade 
intelectual, pois já ultrapassava a ideia de invenção, passando, então, à apro-
priação de descobertas, ou seja, daquilo que já está presente na natureza e 
não é produto da criati vidade e inventi vidade humana. O caso Diamond versus 
Chakrabarty ocorreu em 1980, com uma decisão inédita da Suprema Corte 
dos EUA, pois foi aceita pela primeira vez a hipótese de inventar a vida e o 
fez pela opção de proteção em que se estava fundada na presença maior ou 
menor da intervenção humana, distanciando da ideia de descoberta que faz 
referência ao que já existe na natureza.

A defi nição do grau de importância das invenções e agora mais, das 
descobertas, está inti mamente ligada ao mercado e à economia, já que esses 
tendem à apropriação de todo ti po de conhecimento que é transformado em 
produto de consumo de massa, nas sociedades atuais. A informação adquire 
uma grande importância, fazendo com que os bens materiais, os primeiros a 
sofrerem apropriação privada, percam espaço na economia e passem a ter 
uma valoração menor em relação aos bens materiais que surgem.

Em razão do seu caráter econômico, pode ser estabelecido que a in-
venção consiste em novas soluções técnicas para problemas específi cos da 
ati vidade de circulação econômica geradora de riqueza. A ligação com a eco-
nomia no âmbito das invenções é grande, por isso o seu desenvolvimento está 
inti mamente relacionado com o aumento da produção das riquezas, tanto 
para recompor o capital investi do e para movimentar a economia, como para 
reinvesti r em novas pesquisas.

A criação no campo da indústria (invenção industrial) objeti va pro-
duzir efeitos no mundo material, obtendo um resultado uti litário. É por isso 
que o poder do homem sobre o mundo material que o circunda é aumentado 
pelo emprego da invenção.Já a obra artí sti ca produz efeito similar, mas no 
mundo intelectual do homem, no mundo da percepção. Em suma, a invenção 
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industrial atua no mundo fí sico, a obra artí sti ca, no mundo da comunicação 
ou expressão. Independentemente disso, ambos, buscam guarida legal para a 
obtenção de vantagens econômicas.

A principal razão para a implantação de um sistema de patentes efi -
ciente é o domínio do mercado pelas companhias multi nacionais. Os arti cula-
dores desse movimento não estão preocupados em resguardar os direitos das 
minorias, somente o capital investi do. E essa afi rmação fi ca demonstrada pela 
crescente interesse das indústrias farmacêuti cas norte-americanas em ter 
seus produtos protegidos, quando esses são introduzidos no mercado brasi-
leiro com o objeti vo de ter um maior controle dos investi mentos em pesquisa 
e desenvolvimento, assim como impedir a disseminação de cópias desautori-
zadas.

Os direitos intelectuais são aqueles que recaem sobre criações ad-
vindas da capacidade criati va e inventi va da mente humana. A ideia de uma 
invenção consiste em uma criação do engenho humano, e, portanto, é um 
bem imaterial. Essa noção de bem imaterial é um conceito originado e de-
senvolvido pela literatura alemã para se referir aquelas criações da mente hu-
mana que, mediante os meios adequados, se fazem perceptí veis e uti lizáveis 
nas relações sociais por sua importância econômica são objeto de uma tutela 
jurídica especial (GOMEZ-SEGADE, 2001).

Advertem outros que, os direitos intelectuais tutelam as ideias, con-
cepções e criações humanas que transcendem do sujeito e encarnam em uma 
realidade material. Seu caráter intelectual lhes vem dado, portanto, por seu 
objeto (BAYLIS CORROZA, 2009).

Deve ser assinalado que a expressão direitos intelectuais pode desig-
nar os diferentes ti pos de direitos subjeti vos que os ordenamentos jurídicos 
modernos atribuem aos autores de criações espirituais, comerciais ou indus-
triais. Por isso, os direitos intelectuais hão de se fazer ao mesmo tempo de 
todos os interesses do criador, interesses espirituais, pessoais e econômicos, 
por ambas as classes de interesses se concitam na criação e hão de ser aten-
didos pela tutela jurídica.

A respeito das criações intelectuais das comunidades tradicionais, em 
que pese à que não possuam todas elas importância econômica, não signifi ca 
que não sejam criações intelectuais. Ao igual que os bens imateriais prote-
gidos pelo direito da propriedade intelectual, os conhecimentos tradicionais 
são frutos de uma ati vidade intelectual por referir-se às ati vidades humanas 
nas que intervém no intelecto e na sensibilidade e que, de alguma maneira, 
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refl etem o aspecto espiritual dos sujeitos, o que favorece o desenvolvimento 
dos indivíduos e da comunidade. O que diferenciam as criações intelectuais 
tradicionais das criações intelectuais modernas é sua forma de criação, desen-
volvimento e especialmente o contexto cultural e social dos seus possuidores.

PROTEÇÃO DAS VARIEDADES DE PLANTAS

Na data da implantação do ADPIC (TRIPS), no ano de 2000, foram con-
cedidas 500.000 patentes sobre genes e suas consequências parciais de genes 
de organismo vivos. Desse total de 500.000, 161.195 genes inteiramente ou 
parcialmente humanos. A massa entretanto das patentes era de espécies ve-
getais, animais e outros organismos (Khan, 2002).

O desenvolvimento de tantas variedades vegetais de cultura mundial 
de alimentos foi realizado no curso de diversas gerações, principalmente de 
agricultores de países em vias de desenvolvimento, por meio de cruzamento 
de várias espécies. Até bem pouco tempo, as espécies vegetais e os diversos 
culti vos não podiam ser patenteados e agora, sabidamente, são patenteáveis. 
Essa situação afetou e alterou a situação de diversos países em desenvolvi-
mento. Para se ter uma ideia da dimensão do problema, a parti r de 1985, os 
EUA obti veram 11.000 patentes de suas espécies vegetais. Na União Europeia, 
a lei sobre patentes foi ampliada para os micro-organismos e aos genes das 
plantas, dos animais e dos seres humanos. Desse modo, se uma sociedade 
detém uma patente relati va a um gene derivado de uma outra variedade de 
arroz, ela poderá obter uma patente sobre suas novas variedades de arroz 
geradas a parti r daquele gene (Khan, 2002).

Não se pode deixar de reconhecer que sobre a Biopirataria e sobre a 
concessão de patentes relati vas ao culti vo de alimentos base, as técnicas para 
a decodifi cação e identi fi cação de melhores genes vegetais estão a exigir uma 
aceleração. Em verdade, a indústria da Biotecnologia está a promover uma 
verdadeira corrida para se traçar um mapa dos genomas das plantas produ-
toras, em nível mundial, de alimentos base, com o fi m de patentear os genes 
mais importantes e vitais e obter a ti tularidade unida de tais privilégios. Os 
agricultores dos países em vias de desenvolvimento responsáveis pelo culti vo 
mundial de produtos alimentares de base não teriam nenhuma vantagem com 
o patenteamento pelas grandes multi nacionais nos termos e nas condições 
em que se apresentam o problema e a solução.



De
ni

s 
Bo

rg
es

 B
ar

bo
sa

 &
 M

ar
co

s 
W

ac
ho

w
ic

z

402

É necessário lembrar que o direito aos meios de subsistência – um 
direito humano fundamental – seja ameaçado por patentes sobre a vida, con-
cedidas no campo alimentar e agrícola. Uma análise mínima revelaria certa-
mente, as patentes são uma verdadeira ameaça aos meios de subsistência dos 
agricultores e da segurança alimentar do planeta. A redução ao acesso dos 
agricultores às sementes aptas a reduzir esforços na reprodução em estrutu-
ras públicas de espécies vegetais, aumenta a perda, em termos de diversidade 
genéti ca e obstaculiza os mais tradicionais métodos de reparti ção de semen-
tes e culti vos. Já se propôs que o reconhecimento de patentes sobre esses 
produtos se interrompa por cinco anos a fi m de que venha a ser efetuada uma 
valoração do impacto das patentes a agricultura dos mais pobres (Khan, 2002).

Uma apologia necessária, certamente, seria um estudo que conti ves-
se uma pesquisa sobre patentes relati vas a materiais relacionados a varieda-
des ou espécies vegetais. A descoberta de que as sociedades multi nacionais 
estavam buscando obter a proteção de patentes por sequencias de genes, 
proteínas espécies vegetais e sementes acelerou ainda mais as iniciati vas pa-
tentárias ao ponto de três quartos dos pedidos de patentes sobre genes de 
plantas provenham do setor privado e a quase metade de 601 patentes sobre 
o ADN (DNA) das plantas eram registradas por apenas 14 multi nacionais.

A subtração de conhecimentos e de materiais vivos naturalmente 
passa a ser, dessa forma, o modo normal de busca de novos patenteamentos, 
reforçando o campo da Biopirataria. Um estudo feito no qual duas categorias 
de patentes de compostos, genes e sequencia de genes existentes na natureza 
mostrou que de 64 patentes relati vas a genes de compostos naturais conti dos 
em espécies vegetais que cresceram em países em desenvolvimento registrou 
34 patentes de arroz, 7 de cacau, 2 de mandioca, 1 de milho, uma de sorgo, 
2 de batata doce, 3 de jojoba, 4 de noz moscada, cânfora e cuphea e 8 de 
borracha. De 132 patentes de genes conti dos em culturas de alimentos base 
que tenham origens em países em desenvolvimento, mas que são atualmente 
culti vados em todo o mundo incluíram mais 68 patentes, sendo 17 de batata, 
25 de soja e 22 de trigo. Um estudo recente de Biopirataria mostrou que em 
julho de 2000 descobriu-se 17 casos controverti dos de patentes sobre culti -
vos, animais, remédios e pessoas (Khor, 2004).

A etapa em que se encontra o problema da biopirataria caracteriza-
se por um forte incremento de luta dos países em vias de desenvolvimento 
para conseguirem suprimir injusti ças nas relações travadas internacionalmen-
te e, internamente, com o fortalecimento de suas posições na economia. Le-
giti mamente esses países veem causas de seus crescentes problemas econô-
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micos essencialmente na situação de crise de sua economia e na aspiração 
das nações mais ricas e desenvolvidas de encontrarem soluções para os seus 
problemas às custas dos outros. Um verdadeiro ressenti mento dos países em 
desenvolvimento, devido à situação que ocupam na economia mundial e a 
sua oposição a conti nuarem a ser objeto de pura exploração por parte dos 
Estados mais ricos e fonte constante de lucros imensos em seus negócios faz 
com que seja necessário endurecer a confrontação entre esses países e as 
economias desenvolvidas.

O debate a que se propõe de se aprofundar e mesmo documentar os 
principais temas socioeconômicos relacionados à agricultura e de alimentação 
em geral não está associado ao modelo de agricultura, mas como se confronta 
a sociedade com o conhecimento acerca das práti cas agrícolas. As relações 
entre ser humano e ambiente, a gestão de incerteza cientí fi ca, a emergência 
de novos direitos relacionados à agricultura quanto às escolhas tecnológicas e 
ao consumo estão demasiadamente associadas às relações entre economia e 
cultura na economia global.

Os efeitos de toda tecnologia nova nas plantas e mais especifi camen-
te na saúde das plantas, dos animais e dos seres humanos são, só o catalizador 
de um discurso mais amplo sobre valores da democracia e das parti cipações, 
da transparência no funcionamento dos mercados, da autonomia de pesquisa 
e dos conhecimentos como bens públicos, do estado como garante os objeti -
vos de bem estar social, das trocas internacionais fi nalizadas com o desenvol-
vimento, especialmente por fazer emergir novas desigualdades econômicas e 
sociais.

A dinâmica e as proporções desse confronto têm por objeti vo fi nal o 
benefí cio da sociedade civil, nas suas formas novas de expressão e de orga-
nização. Enti dades variadas se envolvem nessa tarefa,de cienti stas e pesqui-
sadores. A esse respeito é bom lembrar que, a capacidade de inserção dos 
Estados Unidos da América e da União Europeia é um dos fatores na base dos 
quais se lastreiam as divergências nas possíveis formas de disciplinamento da 
biosegurança (Vogel, 2001).

A existência de modelos baseados na velha fé da supremacia do mer-
cado e na sua capacidade de coordenação e autoregulação tornam a empresa 
biotecnológica uma operadora com máxima liberdade de atuação, sem quais-
quer vínculos de precaução ou liames regulatórios. São esses mesmo meca-
nismos de mercado que capturam elementos do saber tradicional e adotam 
o conceito de equivalência de sua capacidade tecnológica na valoração dos 
riscos e na refutação de qualquer espécie de controle e vinculação aos conhe-
cimentos tradicionais.
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A ausência de uma insti tuição internacional na construção de uma re-
gulação e coordenação do mercado de fontes biotecnológicas é um dos prin-
cipais fatores de incerteza da trajetória tecnológica.

Um dos aspectos mais característi cos é a força dos modelos atuais 
de aquisição de informações tecnológicas e da sua capacidade de promover, 
entre as empresas biotecnológicas, um ti po peculiar de competi ção nos mer-
cados internacionais. A inovação biológica é muito sensível aos riscos econô-
micos vinculados aos resultados de suas pesquisas o que gera como efeitos 
de muitos anos, da quase impossibilidade de mecanismos de intervenção no 
mercado em curso. Uma oposição à estrutura de uma ati vidade na qual impe-
ra a ausência de informações sobre o processo de formação do conhecimento 
acentua a falta de transparência e assimetria entre conhecimentos tradicio-
nais e biotecnologia no mercado mundial, especialmente dos países produto-
res dessa tecnologia.

Elemento fundamental é o vinculo entre a biotecnologia e as especifi -
cidades da sua formulação. A defesa da biodiversidade e da ti picidade de pro-
dutos parece fi car diluída no modelo de competi ti vidade atualmente estabe-
lecido. Os liames evidentes entre certa biotecnologia e certas manifestações 
territoriais da biotecnologia e da ti picidade dos produtos não são considera-
dos. O modelo de competi ti vidade incorporado reforça a ação das grandes 
empresas de biotecnologia, além de consti tuir, na forma como se apresenta, 
uma vantagem técnica, por si só, pela tecnologia própria da forma tradicional 
de biopirataria e competi ção. A isso se agrega a atuação como grupos de pres-
são ligados aos modelos de interesses consti tuídos e uma recusa aparente em 
se uti lizar um novo modelo.

É fácil perceber que contrastes com os padrões estabelecidos elevam 
a questão a um problema mais evidente: é que a tecnologia desenvolvida tor-
na-se um arbitro mesmo dos interesses, dadas as necessidades de sua uti liza-
ção. A tecnologia, além da sua pretensão de universalidade, tem um vinculo 
com as necessidades sociais que as discussões sobre as formas de cultura que 
a geraram pode ser vista como um elemento não tão importante.

A valoração e a interpretação dos resultados de pesquisas biotecno-
lógicas nem sempre oferecem resultados positi vos, o que gera uma incerteza 
técnica sobre a relação direta entre o conhecimento biocapturado e o conhe-
cimento biotecnológico produzido.
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Os casos de incerteza e falta de complementaridade entre conheci-
mento biotecnológico e uti lização de certas fontes de conhecimento são mais 
do que um mero resultado de uti lização da quoti diana do recurso da experi-
ência. Isso, aliás, impõe a superação de um tabu cientí fi co, que é o de reco-
nhecer o valor da experiência no processo de conhecimento cientí fi co. Dizer 
que uma decisão deve ser fundada na ciência quer dizer, no fundo, eliminar 
a experiência da gestão da coisa pública e deixar que sejam os especialistas a 
guiar a construção objeti va do mundo (Latour 2000). Além disso, o problema 
da subjeti vidade na valoração e nas interpretações dos resultados cientí fi cos 
se acentua no caso de novas biotecnologias, porque aqui prevalece a incerteza 
técnica (imprecisão das técnicas de recombinação do ADN), epistemológica 
(modelos reducionistas aplicáveis a fenômenos complexos) e metodológica 
(relati vamente à escolha dos métodos para a identi fi cação dos efeitos), que 
deixam sempre um amplo espaço vazio ao papel e às interpretações dos pes-
quisadores (Fonte, 2004).

Demais disso, a ciência tem uma distorção uti litarista, que a leva a 
reconhecer validamente só o modelo racional de ação. A hipótese forte, na 
base do modelo racional de ação é o conhecimento completo das causas da 
base para os processos decisionais, o que signifi ca dizer que é impossível che-
gar, especialmente no conjunto mais rico dos sistemas sócio-ecnomicos de um 
modelo de inserção correspondente com os sistemas ecológicos integrados a 
esses conhecimentos.

A metodologia oferecida pela ciência normal está longe de alcançar 
algum êxito. E quando se está diante de problemas políti co-cienti fi cos dos 
complexos sistemas organizati vos, que se baseiam em organização analíti ca 
da complexidade de problemas simples ou sobre a uti lização de métodos es-
tatí sti cos baseados em dados agregados aos produtores de biotecnologia, o 
resultado fi nal não é alcançado ou fi ca prejudicado.

Em um contexto de especialização cientí fi ca, no qual, cada pesquisa-
dor é ao mesmo tempo um expert no seu campo, mas ignorante no campo da 
pesquisa de outro, as competências para compreender os problemas globais 
não correspondem à soma dos conhecimentos especializados. É necessário 
que seja elaborado novos conhecimentos, de modo que, o pesquisador ou 
cienti sta se ache em uma posição nova , além do que considera normal, e não 
aquela de oferecer soluções objeti vas, quanti tati vas e de uma suposta livre 
valoração. Deve o cienti sta estar enquadrado no problema de modo novo, 
de modo a fazer nascer novas indagações, perguntando a si mesmo que coisa 
ocorre, traçando cenários diversos, de modo que possa descrever como os 
sistemas podem organizar-se segundo trajetórias diversas (Ravets, 1997).
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Nessa perspecti va, impõem-se novos critérios de valoração da qua-
lidade do conhecimento e uma nova éti ca aos pesquisadores, com especial 
atenção à gestão da regra tradicional de apresentar somente informações ab-
solutamente certas (Fonte 2004). A comunicação da incerteza pode ser de 
vital importância no processo de decisão da gestão do risco, fornecendo infor-
mações a respeito da aplicação oportuna de uma biotecnologia.

De outro lado, a ciência oferece hoje uma crise de confi ança. Os víncu-
los estreitos entre a pesquisa pública e o capital privado impedem de observar 
a pesquisa cienti fi ca como produto de uma comunidade acadêmica autônoma 
e independente. A ciência se contextualiza no informati vo cienti fi co, nas rela-
ções sempre mais estreitas entre universidade, indústria e Estado, legiti mada 
em nome da contribuição econômica, que também a ciência, como recursos 
públicos que deve dar à sociedade. O território da ciência é circundado por 
diversos atores e diversas forças econômicas, sociais, políti cas, que exprimem 
expectati vas sempre mais exigentes e exigências sempre mais urgente, em 
nome de um maior bem estar social ou da competi ti vidade global.

Demais disso, os problemas de natureza global como o efeito estufa 
e o aquecimento global, conduzem à dissolução dos confi ns do laboratório e 
o envolvimento de todos naquilo de Latur (2001) chama de experiências em 
única escala.

As produções cienti fi cas são inevitavelmente submeti das a uma 
maior seleção, abre o mundo às controvérsias publicas, às conti ngências, aos 
vínculos e às oportunidades do”social” e do “subjeti vo”. A via indicada pelos 
diversos autores para resti tuir alguma robustez social à ciência é única: alargar 
o domínio e as potencialidades da produção cienti fi ca no “agora”, o espaço 
aberto à parti cipação pública, alargar as comunidades dos pares, co-envolver 
na políti ca os cidadãos como co-pesquisadores e superar a barreira que sepa-
ra os experts da gente comum, o conhecimento formal da experiência (Latur, 
2001).
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O CONTEXTO INSTITUCIONAL DO MEIO AMBIENTE, ASSIME-
TRIAS DOS BIOMAS BRASILEIROS E OS DESEQUILÍBRIOS E PRO-
BLEMAS GERADOS NA LEGISLAÇÃO

Em sua formulação clássica, a propriedade intelectual toma como pa-
radigma a noção de propriedade. E isso ocorre porque as formas jurídicas, nas 
quais se assentava o Direito à época de sua formação, eram a propriedade e 
o contrato. Coube à propriedade servir para estabelecer as condições mate-
riais para a realização da chamada, ainda que impropriamente, propriedade 
intelectual.

O signifi cado mais característi co da propriedade é a ideia de apro-
priação, e mais especifi camente, de apropriação exclusiva. É ela, a apropria-
ção exclusiva, que possibilita a ti tularização, assim como força toda a previsão 
conhecida pelos interessados mais imediatos e permite ver as perspecti vas e 
diretrizes que toma seu desenvolvimento, justamente porque a propriedade 
tradicional serve-lhe de base de compreensão.

O pensamento da propriedade intelectual em todo o mundo se ocupa 
muito com os problemas legislati vos internos de cada país e, mesmo que seu 
pleno reconhecimento e vigência estejam fora de questão, desde o século 
XIX, os direitos de propriedade intelectual respondem a uma constante dinâ-
mica derivada da aparição de novas tecnologias que amenizam e requerem a 
devida proteção, independentemente do ramo do direito que venha estudar 
propriedade intelectual.

Se foi no direito do autor que possivelmente tenha nascido primei-
ramente tais direitos de proteção, aos poucos novas modalidades de formas 
protegidas tomaram lugar. Essa verdadeira evolução de tutela acelerou seus 
instrumentos em tempos recentes, de modo que, se comparada com a legis-
lação desde a época da Revolução Industrial, quando as primeiras invenções 
mecânicas começaram a ocupar cada vez mais os espaços dos direitos auto-
rais, os direitos de restrição assumiram lugares nunca antes imaginados, que 
hoje margeiam a éti ca e a vida humana.

A criação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, conhe-
cida pelo acrônimo OMPI, consti tui a demonstração clara da sua importância, 
que muito mais do que se limitar aos próprios campos da OMPI, assume hoje 
como temáti ca principal relacionada às questões de comércio e justi fi ca fun-
damentalmente a importância de outra enti dade internacional: a Organização 
Mundial do Comércio, a conhecida OMC.
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Deve-se levar em consideração que a OMC é uma organização inter-
nacional, com personalidade jurídica de Direito Internacional, que não está 
subordinada à ONU. A OMC é a segunda tentati va, mas vencedora, depois da 
malfadada Organização Internacional do Comércio (OIC), criada no dia 1º de 
janeiro de 1995, a parti r de negociações internacionais conhecidas por Roda-
da Uruguai, do GATT – Acordo geral sobre direitos alfandegários e comércio. 
Ele resulta da necessidade mundial de administrar o sistema mundial comér-
cio. A despeito de ser um acordo dedireitos aduaneiros e comércio, passou a 
incluir a propriedade intelectual mediante princípios, regras e procedimentos.

A OMPI atua em uma conjuntura extraordinária e em constante apri-
moramento das suas ati vidades. Ela concentra um leque de assuntos relacio-
nados à propriedade intelectual. São assuntos vastos que abrangem interes-
ses econômicos, políti cos e sociais que variaram muito nas diversas épocas. 
Deve-se adverti r que a problemáti ca de países desenvolvidos e em desenvol-
vimento passa a ser o grande divisor de águas. Uma análise fundamental das 
suas tarefas nos leva a concluir que os interesses entre essas posições antagô-
nicas do mundo desenvolvido e o não desenvolvido dominam boa parte das 
tarefas da OMPI, como também se estendem nas rodadas de negociações da 
Organização Mundial do Comércio, a OMC.

A OMPI, do outro lado, é uma criação da Convenção de Estocolmo, 
devido à necessidade de oferecer uma proteção mais efi ciente aos direitos 
de propriedade intelectual e de modernizar a administração das Uniões. Data 
de 14 de julho de 1967 e tem sede em Genebra. Adquiriu a OMPI, em 17 de 
dezembro de 1974, o status de Organismo Especializado da Organização das 
Nações Unidas (ONU). Em unidade com as ideias gerais nos estudos de Direito 
Internacional, a OMPI tem capacidade jurídica para concluir acordos bilaterais 
e multi laterais com Estados-membros, atuando como órgão de apoio às se-
cretarias das Uniões de Berna e de Paris.

Em certa forma, tem a OMPI por objeti vo favorecer a assinatura de 
acordos de proteção da propriedade intelectual, adotar medidas para melho-
rar a prestação de serviços em matéria de propriedade intelectual, prestar 
assistência técnica aos Estados que a solicitarem epromover estudos e pu-
blicações sobre a proteção da propriedade intelectual. Promove também a 
unifi cação dos temas de propriedade intelectual, protegendo igualmente os 
direitos do autor e os direitos de propriedade industrial. O art. 2º do Estatuto 
da OMPI inclui os direitos relati vos às obras literárias, artí sti cas e cientí fi cas; 
as interpretações dos arti stas intérpretes e as execuções dos arti stas execu-
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tantes aos fonogramas e as emissões de radiofusão; as invenções de todos os 
domínios da ati vidade humana; as descobertas cientí fi cas; os desenhos e mo-
delos industriais; as marcas industriais, comerciais e de serviços, bem como as 
fi rmas comerciais e denominações.

Parti ndo de seus objeti vos insti tucionais e programáti cos, a OMPI é 
composta por quatro órgãos principais: (1) a Assembleia Geral, órgão máximo, 
composto unicamente dos Estados-partes da OMPI; (2) a Conferência, órgão 
que desempenha assistência técnica e jurídica; (3) Comissão de Coordenação, 
responsável por aconselhar sobre questões administrati vas e fi nanceiras de 
interesse comum e (4) a Secretaria Internacional. Desempenhando funções 
administrati vas, análogas às realizadas pelos escritórios internacionais das 
Uniões.

A OMPI nasceu da necessidade e transformou-se pela experiência. A 
clara demonstração da verdade é que se tornou uma insti tuição tão grande e 
complexa que, desde a sua fundação. vem desempenhando um papel-chave 
na temáti ca da propriedade intelectual, de modo que, muito além de valorizar 
a temáti ca da propriedade intelectual, ampliou inegavelmente os limites pos-
síveis de sua atuação. Um exemplo disso é que o desenvolvimento das suas 
ati vidades tem conduzido a outras discussões e possíveis funções da OMPI. A 
que mais se destaca hoje é da necessidade de um órgão de solução de con-
trovérsias.Como elaboração do ADPIC (TRIPS) coube à OMC, esse intento foi 
alcançado.

A criação da OMC resulta da insistência dos Estados Unidos da Amé-
rica (EUA) e de outros países desenvolvidos e o tema da propriedade inte-
lectual foi incluído no contexto do sistema internacional de comércio, mais 
especifi camente do GATT. O assunto da propriedade intelectual já estava em 
pauta entre os grandes temas do mundo desenvolvido e em desenvolvimento. 
E de certa forma, toda a estrutura, já assentada nos países desenvolvidos, foi 
transplantada para a nova organização, de maneira que as discrepâncias entre 
os desenvolvidos e em desenvolvimento, a consolidação da tecnologia avan-
çada e a sua forma de desenvolvimento tornou a situação mundial marcada 
por dois níveis estanques e desnivelados em um evidente favorecimento dos 
países ricos.
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PATRIMÔNIO CULTURAL, PROPRIEDADE INTELECTUAL E TUTELA 
DOS CONHECIMENTOS TRADICIONAIS

São numerosas as críti cas ao patenteamento das formas de vida sus-
tentáveis que uti lizam o sistema de patentes para recompensar o trabalho 
cientí fi co no campo dos recursos e dos processos biológicos. Parece que é ina-
propriado considerar que enquanto os organismos vivos são qualitati vamente 
diversos dos materiais não vivos e as consequências seriam conclusões de que 
tais materiais biológicos não seriam invenções.

Os avanços na área levaram, entretanto, alguns países a rati fi car o 
patenteamento de organismos geneti camente modifi cados assim como de 
alguns ti pos de organismos existentes na natureza, de animais, de vegetais e 
também de seres humanos. Esses organismos vêm, invariavelmente, de países 
desenvolvidos, embora também países em desenvolvimento apresentem ou-
tros, ainda que em menor quanti dade.

O problema correlato é representado pelo patenteamento, normal-
mente nos países desenvolvidos, de elementos e de outras substâncias ve-
getais ligadas a funções e uti lizações que são já estão em domínio público e 
que acabam por permanecer na uti lização práti ca por muitos anos e mesmo 
gerações. A par disso, nos países desenvolvidos a proteção da variedade ve-
getal é garanti da e se trata de variedade nas quais materiais genéti cos são 
normalmente dos países em vias de desenvolvimento.

Um importante lugar correspondente é representado pelo paten-
teamento de elementos e de outras substâncias de conhecimento relati vo à 
uti lização da biodiversidade, por parte de multi nacionais. A práti ca consiste 
em transformar em direitos de propriedade intelectual conhecimentos das 
comunidades locais, geralmente de países em desenvolvimento. Esses direitos 
acabam por fornecer a essas multi nacionais a oportunidade de gozar de todos 
os benefí cios que a propriedade intelectual oferece. Mais ainda: poderá licen-
ciar sua patente a terceiros.

O ti tular da patente terá, por fi m, os benefí cios de uma apropriação 
de cunho monopolísti co em detrimento das comunidades locais que desen-
volveram e usaram os conhecimentos de forma livre, e que não gozará de 
nenhum dos benefí cios que o patenteamento possa oferecer.

Movidos pelo afã de armar-se contra quem contestar sua ti tularida-
de, os laboratórios, por ironia, justamente nos países em desenvolvimento, 
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portanto, de onde extraem indevidamente tais informações, cobram preços 
relati vamente altos, se comparados aos países desenvolvidos. Dessa forma, 
os consumidores dos países em desenvolvimento pagam preços elevados por 
produtos que em realidade contribuíram no conhecimento e geração do be-
nefí cio patenteado.

Os laboratórios internacionais garantem em seus países de origem as 
patentes que serão justamente confrontadas nos países onde os conhecimen-
tos tradicionais se desenvolveram. E já não será possível, em tese, as comuni-
dades produtoras do conhecimento, gerarem alguma propriedade intelectual 
a respeito dessas informações e muito menos vendê-las aos países-sede dos 
laboratórios, que se aproveitam e que impõem preços, à sua maneira, a quem 
queira comprar.

O produto protegido de outro modo, além de patenteamento, como 
seria o caso de sementes, a despeito dos genes originarem dos países em 
desenvolvimento, se quiserem comprar dos ti tulares das patentes algum ti po 
de semente, sequer poderão conservar e reuti lizar a semente. Dessa forma, 
os custos serão sempre maiores, a medida que são as sementes uti lizadas, 
além de criarem uma verdadeira dependência, a dependência tecnológica dos 
ti tulares dos direitos. Esse fenômeno recebeu o sugesti vo nome de transfe-
rência inversa de tecnologia. Entenda-se a inversão tecnológica inversamente 
transferida: países em desenvolvimento transferem conhecimentos e então a 
tecnologia fi ca com o rico mundo desenvolvido. Esse conhecimento contribui 
enormemente para a economia e para o desenvolvimento social dos países ri-
cos, enquanto os países em vias de desenvolvimento obtém pouca ou nenhu-
ma vantagem ou recompensa pelo conhecimento desenvolvido. Em verdade, 
pagarão proporcionalmente os países em desenvolvimento muito mais pelo 
uso do produto ou do processo. Além dos custos altos resultantes dos preços 
elevados, os países em desenvolvimento terão que pagar pelo eventual licen-
ciamento do uso da patente em seu território, mediante a industrialização ou 
manufatura.

A proteção de interesses privados dos laboratórios multi nacionais por 
patentes acaba, igualmente, por limitar a capacidade dos países produtores 
dos conhecimentos tradicionais de usar procedimentos e produtos próprios, 
ainda que tenha sido o produtor da informação. É o caso de uma planta comu-
mente usada e agora com patenteamento feito, que causará a impossibilidade 
teórica do uso do conhecimento tradicional da própria planta e de todo o uso 
sustentável da biodiversidade.
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