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APRESENTACAO

1.

A presente obra foi concebida por Denis Borges Barbosa pela sua pre-
ocupacdo com a importancia da tematica da Propriedade Intelectual em suas
diversas interfaces com as questdes da agricultura em nosso pais de dimen-
sGes continentais. Assim é que apresentou o tema para que no ambito do
Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial coordenassemos juntos os
trabalhos de elaboracdo desta obra coletiva.

A protec¢do de variedades de plantas pelo sistema de patentes imp0de,
em tese, requisitos mais elevados do que o de cultivares, trata-se de sistema
sui generis, menos exigente, que garante de outro lado um menor rol de di-
reitos exclusivos.

As questOes trazidas na presente obra sdo absolutamente fundamen-
tais para a elaboracdo de politicas publicas para o setor e indispensaveis para
os estudiosos do tema da tutela juridica da propriedade intelectual no ambito
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 artigo, sobre o objeto e os limites ao direito sobre os cul-
tivares foi elaborado pelo professor Denis Borges Barbosa, estabelecendo
as linhas mestres para um novo fundamento doutrinario sobre a questdo da
propriedade intelectual e suas interfaces na agricultura, visto que, o Acordo
TRIPs ndo exige, na verdade, que se tenha um sistema sui generis. Aponta cri-
ticamente em seu texto que protecdo de variedades de plantas por patentes
atenderia o acordo; mas o Brasil utilizou-se da faculdade de denegar patentes
para seres vivos superiores, e deveria assim oferecer a protecdo especifica.

Os limites aos direitos de protecdo incidentes sobre os cultivares
é o tema da pesquisa realizada por Patricia Carvalho da Rocha Porto, com
acuidade de argumenta de maneira clara, que a legislacdo brasileira, veda a
aquisicdo de qualquer outro direito de propriedade sobre cultivar que ndo a
propriedade concedida pelo certificado de Protecdo de Cultivar, e neste sen-
tido, veda também a oponibilidade de qualguer outro direito de propriedade
para obstar a livre utilizacdo de plantas e suas partes no pais. Concluindo seus
estudos, afirma que, qualquer decisdo judicial em sentido diverso, violara tra-
tado internacional vélido no pais, bem como contraria normas constitucionais
e infraconstitucionais.
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A pesquisadora Charlene de Avila apresenta trés trabalhos de pesqui-
sa. No primeiro, aborda a antinomia juridica da intercessdo entre patentes e
cultivares, analisando com muita profundidade as questdes quanto aos limites
de incidéncia e aplicabilidade sobre a intercessdo dos direitos de exclusiva
especialmente no Brasil estdo distantes de serem solucionadas e quando ve-
rificada a sobreposicdo de exclusivas em um mesmo objeto imaterial tém-se
uma série de problemas técnicos, juridicos, legais e administrativos que ex-
trapolam a matéria constitucional e os direitos adquiridos. O segundo, ja mais
especifico, trabalha as questdes relativas a expectativa de direitos da Mon-
santo no Brasil sobre os pedidos de patentes da tecnologia intacta RR2 PRO,
analisando em seus detalhes as questdes de onde estaria de fato a inovacao.
E, por fim, empreende uma andlise critica 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 inovacdo e desenvolvimento tecnoldgico na rizicultura, na perspectiva
de protecdo de cultivares. Asseverando que é necessaria a compreensdo da
importancia e papel da Propriedade Intelectual num amplo campo de estudos
gue passa pela interseccdo do direito e com a economia. Na agricultura como
bem analisa a pesquisadora em seu texto, ganha importancia estratégica para
o pais uma adequada regulacdo da propriedade industrial de plantas, em es-
pecial na agricultura do arroz no que toca a protecdo de seus cultivares, para
o desenvolvimento tecnoldgico do setor.

A contribuicdo do professor Peter K. Yu em sua pesquisa sobre os
objetivos concorrentes e subjacentes a protecdo de propriedade intelectual
sob o titulo “ The competing objetives underlying”, amplia o debate a nivel
internacional.

A professora Kelly Lissandra Bruch contribui com sua pesquisa sobre
a compreensdo dos principios norteadores da protecdo internacional da pro-
priedade intelectual aplicaveis as indicacGes geograficas, num artigo de gran-
de abrangéncia contemplando a Convencdo da Unido de Paris e o TRIPs.

O Brasil é o pais com o maior potencial agricola do planeta, com esta
percepcdo Mauricio Scherer procurou entender quais sdo as solucdes que
despontam tecnologicamente como expoente no cenario brasileiro de meca-
nizagdo agricola em termos de colhedoras (mercado esse que experimentou
avancos significativos nas Ultimas décadas), agregando valor ao produto colhi-
do e tornando o mercado muito mais competitivo.



E por fim, André R. C. Fontes veio contribuir para o aprofundamento
do estudo dos conhecimentos tradicionais por meio de uma individualizagcdo e
delimitacdo critica a ciéncia moderna, analisando questdes dos conhecimen-
tos tradicionais em face da transferéncia inversa de tecnologia.

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

2.

A finalizacdo desses dois anos trabalhos de pesquisa é algo extrema-
mente gratificante.

Infelizmente, ao final deste interregno, o professor Denis Borges Bar-
bosa veio a falecer, cabendo-nos realizar as tarefas derradeiras para a publi-
cacdo da obra. A importancia académico-juridica dele é reconhecida nacional
e internacionalmente.

A falta deste grande mestre e amigo é incomensuravel.

Contudo, a sua auséncia é ainda maior entre nds, pelo ser humano ex-
cepcional que foi, pelo seu carisma e vivacidade impares o torna insubstituivel
em nosso convivio.

A amizade de décadas que tive a honra de manter com professor
Denis Borges Barbosa, sempre foi marcada pela simplicidade ao falar e pela
elegancia com que compartilhava suas histérias de vida. Nascido em 1948,
ele teve duas grandes paixdes em sua infancia e adolescéncia: o escotismo
e a musica. Denis Borges Barbosa era flautista, viveu em Curitiba nos anos
de formacdo musical, fala com carinho desse tempo. O interesse pela musica
foi duradouro, porém foi ganhando o papel de hobby apds escolher o direito
como o centro de sua vida.

Em 1966, ingressou na Faculdade de Direito do Catete, da Universida-
de do Estado da Benjé. Nos anos 1980, cursou o mestrado de Direito Empre-
sarial na extinta 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 econémica.

Voltando ao Brasil, foi aprovado no concurso da Procuradoria Geral
do Municipio do Rio de Janeiro, destacando-se, de inicio, como diretor do cen-
tro de estudos e depois como subchefe de gabinete do prefeito. Sua experién-



cia neste drgdo fez emergir suas raizes publicistas, intensificando sua edicdo
de artigos, textos e livros juridicos.

Nos anos 1990, publicou sobre Direito Administrativo, Direito dos
Investimentos e Inovagdo, bem como escreveu seu “Uma Introducdo a Pro-
priedade Intelectual”, seu primeiro cldssico, que tive a satisfacdo 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 multiplicar sua producdo
académica nacional e internacional, atingindo a marca de mais de cinquenta
livros, noventa artigos e quase duzentas palestras ministradas. Das institui-
¢Bes nas quais lecionou, destacam-se a PUC-RJ (na especializacdo em Direito
da Propriedade Intelectual), o INPI (no mestrado e doutorado profissionalizan-
te) e o PPED-UFRJ (mestrado e doutorado académico). Orientou e coorientou
cerca de cem trabalhos, entre TCCs, monografias de graduacdo, dissertacbes
e teses.

Falecido em abril de 2016, Denis Borges Barbosa deixou muito mate-
rial inédito, um de seus artigos inéditos agora se publica nesta obra coletiva. A
sua leitura faz com que seu pensamento continue vivido entre nds e as ideias
por ele lancadas sejam inspiradoras de novas reflexdes.

Para todos nds que trabalhamos com o professor Denis Borges Bar-
bosa, nestes anos, é uma obrigacdo para com ele realizar a conclusdo e a pu-
blicacdo do presente livro.

Agora, esta obra coletiva se reveste carater especial, como um tribu-
to, uma homenagem ao nosso mestre e amigo que sempre compartilhou 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 n2 9.456, de 25 de abril de 1997, veio a instituir a Lei de Prote-
¢do de Cultivares (LPC). Pela mesma lei foi criado, no ambito do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, o Servigco Nacional de Prote¢do de Cultivares
—SNPCL

Posteriormente, a Lei no 10.711, de 5 de agosto de 20032 estabele-
ceu dispositivos complementares a LPC, que serdo considerados a seguir.

O objetivo da protecdo é duplice. Em primeiro lugar, cumprir as obri-
gacles resultantes do Tratado TRIPs, em vigor no Pais, segundo as quais o0s
estados membros devem manter um sistema de protecdo as variedades de
plantas. Muito antes da vigéncia de TRIPs, porém, na lei de 19453, ja se previa
tal protecdo, com intuito de estimular a pesquisa agricola, para a qual se vis-
lumbrava uma vocagao nacional.

1 A lei foi regulamentada pelo decreto n2 2.366, de 5 de novembro de 1997, nela criando-se também,
com carater consultivo e de assessoramento ao SNPC, a Comissdo Nacional de Protecdo de Cultivares —
CNPC.

2 Disp&e sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas e da outras providéncias, regulamentada pelo
decreto N2 5.153, de 23 de julho de 2004.

3 Art. 32, a do Dec. Lei 7.903/45: Art. 3.2 A protecdo da propriedade industrial se efetua mediante:a. a
concessdo de privilégio de: (...) variedades novas de plantas. Art. 219 A protecdo das variedades de plantas,
previstas no artigo 3.9, alinea a, deste Cédigo, dependera de regulamentacdo 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 pais, ja se cogitou deste assunto, que chegou a ser
objeto de um projeto de lei de autoria do deputado GRACO CARDOSO (nossa obra citada, vol. | pag. 157 e
nota). Recentemente, no Projeto de Céd. da Propriedade Industrial, incluiu-se a regulamentacdo dos privi-
|égios sobre novidades vegetais nos mesmos moldes dos privilégios de invengdo. Propusemos a supressao
das disposigdes respectivas pelos mesmos fundamentos acima expostos. A Comissdo andou bem inspirada
suprimindo o capitulo relativo as novidades vegetais; mas o projeto publicado as manteve no quadro da
propriedade industrial, a que evidentemente ndo pertence, dispondo que a sua protecdo dependerd de
regulamentagdo especial”.
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Em Estudo de 19904, assim descrevemos 0s objetivos nacionais e au-
tbnomos que terminaram levando o legislador a prote¢do como incluida na
leide 1997.

A pressdo nacional é sentida, no caso dos cultivares, em particular,
pela iniciativa dos centros de pesquisa agropecuaria e, em menor grau, pelas
empresas de biotecnologia. Conforme documento apresentado pela Empresa
Brasileira de Pesquisas Agropecuarias (EMBRAPA) (Castro, 1990), o Brasil de-
veria adotar patentes de processos de biotecnologia, de agroindustriais e de
protecdo de variedades vegetais no modelo UPOV.

Segundo o trabalho, a grande maioria dos cultivares brasileiros em
uso pelos agricultores foi produzida pelos centros de pesquisa nacionais °. A
falta de pagamento de royalties e “outras dificuldades politicas” vém fazendo
com que estas entidades estejam em dificuldades econémicas. Com a prote-
cdo pelo sistema UPQV, a receita das instituicdes aumentaria, evitando a fuga
dos técnicos para as multinacionais.

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

A protecdo de variedades pelo sistema de patentes impde, em tese,
requisitos mais elevados do que o de cultivares; o sistema sui generis, menos
exigente, garante de outro lado um menor rol de direitos exclusivos’. Tal dife-
renca é ilustrada pela longa série de acGes judiciais movidas pela Monsanto no
Brasil, todas com base em suas patentes, ja que fazé-lo com base na protecao
de cultivares facultaria os plantadores a esgrimir o argumente replantio para
uso préprio, inexistente no caso de patentes.

4 Sobre a Propriedade Intelectual (1990), cit.

5 Nominalmente, o Instituto Agronémico de Campinas (IAC), a Escola Superior de Agricultura Luiz de
Quieirds (ESALQ), a Universidade Federal de Vigosa e a EMBRAPA.

6 Lei 9.279/96, Art. 18. Ndo sdo patentedveis: Ill- o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microor-
ganismos transgénicos que atendam aos trés requisitos de patenteabilidade- novidade, atividade inventiva
e aplicacdo industrial- previstos no art. 82 e que ndo sejam mera descoberta. Paragrafo Unico. Para os fins
desta Lei, microorganismos transgénicos sdo organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais,
que expressem, mediante interven¢do humana direta em sua composicdo genética, uma caracteristica nor-
malmente ndo alcangavel pela espécie em condigdes naturais.

7 Vide Doc. OMPI BIOT/CE-I/3, Par. 46-49, e o Doc. UPOV(A)/XIlI/3, Par. 35-38.



BASES CONSTITUCIONAIS DA PROTEGAO AOS CULTIVARES

A lei estabelece, sob 0 amparo da Constituicdo Federal, art. 50., inciso
XXIX, a protecdo, no campo da Propriedade Industrial, de uma forma especi-
fica de criacdo industrial. Além dos inventos industriais, protegidos desde a
Carta de 1824, a atual Constituicdo dispde:

a lei assegurara (...) protecdo as criacdes industriais (...)....., tendo em
vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do Pafs.

Desta forma, além dos inventos industriais, o texto constitucional pre-
vé a possibilidade de protecdo, sempre dentro dos parametros do interesse
social e o desenvolvimento tecnoldgico e econémico do Pais, de criacdes in-
dustriais®.

Quiais serdo tais criagdes? Serdo elas criacdes. E serdo elas industriais,
ou seja, praticas numa acepcdo econébmica. Assim como da fundamento a
construcdo da lei ordinaria, a Carta também |he da limites e constitui obriga-
¢Oes correlativas. Em grande parte, a protecdo dos cultivares compartilha do
estatuto constitucional das patentes, ao qual cumpre referir-nos.

Os autores das criagées industriais (os “melhoristas”) serdo os bene-
ficidrios da tutela legal; os cessionarios e quaisquer outros sucessores (“os
obtentores”) ndo terdo, a teor da norma basica, sendo titulo derivado. O pri-
meiro direito prefigurado pela Carta é, assim, o chamado direito autoral de
personalidade do criador, expresso nesta Lei pelo direito de nominacdo ou de
anonimato; o segundo direito é o direito a aquisicdo do certificado; o direito
ao certificado propriamente dito nascerd, ou ndo, ao fim da prestacdo admi-
nistrativa de exame e concessdo descrita nesta Lei. A Constituicdo protege,
assim, o principio da criagdo ao criador (Erfinderprinzip), por oposi¢do ao prin-
cipio do requerimento (anmelderprinzip), como notava Pontes de Miranda 9.

O fundamento da tutela serd o novo cultivar (ou o cultivar derivado).

O direito é essencialmente temporario, como parte do vinculo que a
criacdo com “o interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e econdmico
do Pais”;

8 “E é aqui que se ha de repudiar a confusdo (mais uma...) da inicial, entre cultivares e a propriedade
industrial. Uma coisa é o aprimoramento de variedades vegetais, de que trata a Lei n.2 9.456/97, que conta
com registro perante 6rgdo proprio do Ministério da Agricultura. Aqui, sim, reconhecido direito do produ-
tor reservar sementes de cultivares para uso proprio. Outra coisa € a propriedade industrial, que sup&e
invento, com reconhecimento através patente junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial.” TIRS,
Al 70011116258, pela Vigésima Camara Civel, Desembargadora Angela Maria Silveira, 23/09/2009,

9 Pontes de Miranda, Comentarios..., p. 561.
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O privilégio serd concedido para a utilizacdo do cultivar, obviamente
de forma compativel os fins sociais a que o proprio dispositivo constitucional
se volta. N3o se trata, como no caso da lei de 1830, ou das Cartas de 1824,
1891, 1934 e 1946 (estas, jamais regulamentadas no pertinente), de recom-
pensa monetaria aos melhoristas, mas de um privilégio, ou seja, de uma si-
tuacdo juridica individualizada e exclusiva, que recai sobre a prépria solucdo
técnica a qual, sendo pratica, propiciard, no mercado, o retorno dos esforcos
e recursos investidos na criacdo.

O privilégio sera sujeito a exame substantivo de seus requisitos; a ex-
cepcionalidade da restricao a livre concorréncia, através do privilégio, e o re-
levante interesse publico envolvido, por forca da clausula final do inciso XXIX
do art. 52 impdem que o direito exclusivo so seja constituido na presenca dos
requisitos legais e constitucionais.

Tem-se assim, dois limites constitucionais para o alcance do privilégio,
além do limite temporal: ele se exerce sobre a propria solugdo técnica que o
justifica, e ndo sobre outros elementos da tecnologia ou sobre outros segmen-
tos do mercado; e mesmo no tocante a oportunidade de mercado assegura-
da com exclusividade pelo certificado, o privilégio ndo podera ser abusado,
tendo como parametro de utilizacdo compativel com o Direito o uso social da
propriedade.

Sdo essas as condicionantes constitucionais para a protecdo de culti-
vares'?,

CONDICIONANTES INTERNACIONAIS DA LEGISLAGAO DE CULTI-
VARES

Segundo o art. 27 de TRIPs, os Estados-membros poderiam excluir
dos seus sistemas de patente a protecdo dos inventos referentes as plantas e
animais (como produto), mas obrigatoriamente deveriam constituir sistema
préprio para a protecdo de variedades de plantas??.

10  Vide, numa outra perspectiva, SOUSA, Narliane Alves de Souza e, Melhoramento genénico: protecdo
de cultivar x arroz e feijdo transgénico e o principio da precaugdo, Dissertacdo Juridica de Mestrado em
Direito Agrario, com linha de pesquisa em “Histdria e Evolugdo Juridica da Posse e da Propriedade da Terra
no Centro-Oeste” submetido ao Programa de Pds-Graduagdo em Direito da Universidade Federal de Goias,
como parte dos requisitos necessarios para obtenc¢do do titulo de Mestre em Direito Agrario, 2011, p. 29 e
seg., encontrado em http://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, Royalties de cultiva-
res transgénicas: sua formagdo no plano nacional e internacional sob a convengdo da UPQV, 01/05/2009,
1v. 294p. Mestrado. Universidade de S&o Paulo- Direito Orientador(es): Newton Silveira, encnotrado em
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-14102010-163531/publico/Dissertacao_final.pdf



Assim, sob TRIPs'?, cultivares podem ser protegidos por patente,
pelo sistema da UPQV, por outro sistema sui generis, ou por uma combina-
cdo destes (o que ocorre nos EUA). Mas tém de ser protegidos?®.

12 DREXL, Josef The Evolution of TRIPS: Toward Flexible Multilateralism, published in French in KORS, J.;
REMICHE, B. ADPIC, premiere décennie: droits dauteur et acces a |'information. Perspective latino-ame-
ricaine. L’Accord ADPIC: dix ans apres. Belgica: LARCIER, 2007 “ As to the protection of plant varieties, the
provision states an option for WTO Members. They can either provide for patent protection or “an effective
sui generis system- thereby alluding to the concept of plant breeders’ rights as provided for by the UPOV
Convention, without mentioning it- or protection by a combination 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 Convention 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 “effective” sui generis system of protection.”

13 Denis Borges Barbosa and Karin Grau-Kuntz, Biotechnology, in Lionel Bentley, org., Exclusions from
Patentable Subject Matter and Exceptions and Limitations to the Rights, WIPO, 2010)“The coverage of plan-
t-related technologies by at least two different systems of protection brings complex issues to analysis. The
patent system in this area must not defeat the PVP system, and the latter’s exceptions and limitations are
not to frustrated by any double protection. The interaction among the three kinds of patents/PVP applica-
ble to plants under US practice is indicated below. The EU Directive provides for some guidance as to the
relation between the two systems: (a) by indicating areas where a patent is not to extend to fields covered
by PVP; (b) where the breeder’s or farmer’s exceptions should be extended to the patent environment; and
(c) where a dependent compulsory license should be issued to allow for the exploitation of a plant variety
that could clash against a dominant patent or vice versa. Those are the relevant provisions: Article 4 (...) 2.
Inventions which concern plants or animals shall be patentable if the technical feasibility of the invention
is not confined to a particular plant or animal variety. Article 11 1. By way of derogation from Articles 8 and
9, the sale or other form of commercialization of plant propagating material to a farmer by the holder of
the patent or with his consent for agricultural use implies authorization for the farmer to use the product
of his harvest for propagation or multiplication by him on his own farm, the extent and conditions of this
derogation corresponding to those under Article 14 of Regulation (EC) No 2100/94. Article 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 invention protected by the patent inasmuchas the licence
is necessary for the exploitation 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
entitled to a cross-licence on reasonable terms to use the protected variety. 2. Where the holder of a patent
concerning a biotechnological invention 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 entitled to a cross-licence on reasonable terms to use the protected inven-
tion. 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 invention constitutes significant technical progressof considerable economic
interest compared with the invention claimed in the patent or the protected plant variety. 4.Each Member
State shall designate the authority or authorities responsible for granting the licence. Where a licence for
a plant variety can be granted only by the Community Plant Variety Office, Article 29 of Regulation (EC) No
2100/94 shall apply. No similar provisions were verified in the other jurisdictions (outside the EU Directive-
covered domesticstatutes) reported in this study. As such, solutions would require most probably a specific
legal language, and it may beassumed that no other jurisdiction has such an elaborate conciliation system.”
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O Brasil cumpriu tal exigéncia pela adesao a versdo 1978 do Acordo
da UPOV*, e pela promulgacdo da lei n.2 9.456, de 25 de abril de 1997%. Den-
tro das flexibilidades propiciadas pela cldusula de TRIPs, a decisdo de filiar-se
ao sistema internacional de cultivares se fez a versdo de 1978, e ndo a ja exis-
tente UPOV 1991, ja que importantes aspectos distinguem os dois regimes®.

Note-se que a afiliacdo a versdo UPQV representa o nivel de protecdo
a que o Brasil esta sujeito pelo direito internacional; a ndo ser quando tal trata-
do estabeleca limites mdximos a protecdo, a legislacdo interna pode afastar-se
do padrdo internacional oferecendo ao titular um nivel mais exacerbado de
protecdo!’. Assim € que a legislagdo brasileira incorpora dispositivos constan-
tes da UPOV 1991, mais favoravel aos titulares do que o modelo 1978,

14 A adesdo se deu apds a lei. Vide: “[Decisdo agravada incorporada e mantida] A promulgagdo da Con-
vengdo Internacional para a Protegdo das Obtengdes Vegetais, por meio do Decreto n? 3.109, de 30 de
junho de 1999, ndo revoga, necessariamente, as disposi¢des contidas na Lei n? 9.456, r no Decreto n2
2.366, ambos de 1997. Com efeito, referida Convengdo ndo derroga, especificamente, a defini¢do legal da
homogeneidade e da estabilidade contida nas normas internas”. TRF1, Al 2009.01.00.045995-0/DF, Sexta
Turma, JFC Rodrigo Navarro de Oliveira, 10/05/2010.

15 Em 2008, iniciaram-se discussdes quanto a modificagdo deste diploma, ainda ndo levadas a termo.
Vide quanto ao exercicio de modificacdo legislativa 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
Regulatdrio para as Cultivares no Brasil, N. 3 (2011): Revista Eletrénica do Ibpi- Revel- NR. 3, em http://
ibpibrasil.org/ojs/index.php/Revel/issue/view/10.

16 “Scope of protection. Under UPOV 1978, commercial use of reproductive 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 offers
the same protection, but in some cases takes it further, to the products of the protected variety. According
to this restriction, 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 varieties) are also accorded IP protection. Duration of
protection. UPOV 1978 provides for a minimum of 15 years of protection, 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 royalties again to the breeder—a burden which
would be particularly difficult for poor farmers. UPOV 1978 allows for farmers’ privilege, while UPOV 1991
leaves it at the discretion of the national government. Breeders’ exemption. Breeders’ exemption refers
to the practice of allowing breeders free access to protected varieties for research purposes—a measure
devoted to fostering increased innovation. UPOV 1978 allows for such an exemption. UPOV 1991 allows
only a limited application of this exemption. If the resulting improved variety is deemed to be “essentially
derived” from the original protected variety (i.e., sufficiently genetically 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 “essentially derived” will be defined in practice. This last element
of UPOV 1991 might be thought to benefit traditional farmers, since a number of improved commercial
varieties might be deemed to be essentially derived from land races. However, since there is no protection
for such land races in the first place under UPQV, this potential protection for varieties derived from them
is not available either” COSBEY, Aaron, The Sustainable Development Effects of the WTO TRIPS Agreement:
A Focus on Developing Countries, International Institute for Sustainable Development (1996). http://www.
tradeobservatory.org/library.cfm?filename=Sustainable_Development_Effects_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 http://www.
wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf, visitado em 4/5/2014. Vide Informacdes aos
Usuarios de Protecdo de Cultivares, (atualizadas em 2010), encontrado em http://www.agricultura.gov.br/
arq_editor/file/INFORMACOES_AOS_USUARIOS_SNPC_nov2010.pdf, visitado em 4/5/2014.

18  Quanto ao diferimento do prazo de afiliagdo a UPOV 1978, vide SILVEIRA, Newton, e FRANCISCO, Alison,



Um exemplo de limite maximo imposto pela UPOV 1978 (Art. 2.1%9),
que é o vigente no pais, é que a prote¢do de uma variedade de planta por
cultivar exclui a protecdo do mesmo objeto por patente?:

(LPC) Art. 22 A protecdo dos direitos relativos a propriedade intelectu-
al Cultivar, considerado bem movel para todos os efeitos legais e Unica forma
de protecdo de cultivares e de direito que podera obstar a livre utilizacdo de
plantas ou de suas partes de reproducdo ou de multiplicacdo vegetativa, no
Pais.

Note-se que o art. 72 da LPC diz que os dispositivos dos Tratados em
vigor no referente a cultivar se efetua mediante a concessdo de Certificado
de Protecdo de Brasil sdo aplicdveis, em igualdade de condic¢Bes, as pessoas
fisicas ou juridicas nacionais ou domiciliadas no Pais.

OBJETO DE PROTECAO
O objeto de protecdo na LPC é %%

O cultivar, definido como a variedade de qualquer género ou espécie

cit.

19  2(1) Each member State of the Union may recognise the right of the breeder provided for in this
Convention by the grant either of a special title of protection or of a patent. Nevertheless, a member State
of the Union whose national law admits of protection under both these forms may provide only one of
them for one and the same botanical genus or species. Veja http://www.upov.int/en/publications/conven-
tions/1978/w_up780_.htm#_1_3, visitado 10 de abril 2014.

20  “Correa (Correa, 1992), entiende que este articulo a dado una solucién al critico problema de la acu-
mulacién de derechos. El articulo 2 del Acta de 1978 de UPOV, con tenia la explicita prohibicion de doble
proteccion de variedades, de manera tal que cada Estado debia optar por dar una proteccion del estilo del
Acta de UPOV o aplicar el sistema de patentes. Segun este autor, la eliminacion de esta prohibicion era uno
de los objetivos principales de quienes buscaban el fortalecimiento de los sistemas de proteccion aplicados
a plantas. El Acta de 1978 de UPOV decia en su Articulo 2 que “todo Estado de la Unidn, que admita la pro-
teccion en ambas formas (convenio y patente), debera aplicar solamente una de ellas a un mismo género
0 una misma especie botanica” (UPOV, 1978).” RAPELA, Miguel Angel. Derechos De Propiedad Intelectual
En Vegetales Superiores. Ed. Ciudad Argentina. Buenos Aires. 2000. Pg. 41-43 e 57-70. Vide também PLAZA,
Charlene. M. C. Avila. Interface dos direitos protetivos 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 institucionalidade propriedade intelectual no Brasil: os impactos da politica de articulagdo da
Embrapa no mercado de cultivares no Brasil’ Cadernos de estudos avangados. v.2, n.1, 2005, p. 35 e seg.

21 Vide AVIANI, Daniela M. et alii, Protecdo de Cultivares no Brasil, MAPA. 2011, encontrado em http://
www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/Livro_Protecao_Cultivares.pdf, visitado em 15/4/2014, p.38 e se-
guintes. Vide GARCIA, Selemara Berckembrock Ferreira. A Protegdo Juridica das Cultivares No Brasil — Plan-
tas Transgénicas e Patentes. Curitiba. Edit. Jurud. 2004. Pg. 85-92; 110-112; 115-116; NERO, Patricia Aurelia
Del. Propriedade intelectual- a tutela juridica da biotecnologia. Sdo Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 22
edicdo, atualizada e ampliada. 2004. P. 247-274 e NERO, Patricia Aurélia Del, Biotecnologia- Analise Critica
do Marco Juridico Regulatdrio. Sdo Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2009, p. 242-244. Vide também BRUCH,
Kelly Lissandra, Limites do direito de propriedade industrial de plantas, Dissertagdo de Mestrado apresen-
tada ao Programa de Pés-Graduagdo em Agronegdcios da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como
requisito parcial para a obtencdo do titulo de Mestre em Agronegécios, encontrado em http://www.lume.
ufrgs.br/handle/10183/8148, visitado em 15/4/2014, p. 46.
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vegetal superior que seja claramente distinguivel de outras cultivares conhe-
cidas por margem minima de descritores, por sua denominagdo propria, que
seja homogénea e estdvel quanto aos descritores através de geragdes sucessi-
vas e seja de espécie passivel de uso pelo complexo agroflorestal, descrita em
publicacdo especializada disponivel e acessivel ao publico??, bem com.

A linhagem componente de hibridos.

E, assim, em primeiro lugar a variedade de qualquer género ** ou es-
pécie vegetal superior **. Ndo se protegem espécies animais, e nem elemen-
tos infracelulares, ou tidos pela ciéncia aplicavel como espécies ou géneros
vegetais inferiores. Assim, a protecdo exclusiva na que se refere o art. 1o é
excludente apenas de outras modalidades de protecdo para tais variedades
ou linhagens.

Segundo o livro publicado pelo SNPC?:

Cultivar é a designacdo dada a determinada forma de uma planta cul-
tivada, correspondendo a um determinado gendtipo e fendtipo que foi sele-
cionado e recebeu um nome Unico e devidamente registrado com base nas

22 Adefinigdo corresponde a da Lei de Sementes, art. 22 XV.

23 “Afirmam que a Constituicdo Federal, em seu art. 79, inciso IV, relaciona, entre as necessidades vitais
do cidad3o e de sua familia, a alimentacdo, na qual o trigo e a soja fariam parte essencial, na produgdo do
pdo, alimento basico e no dleo para cozinhar. Aduzem que, assim, a Lei de Cultivares ndo se aplicaria as se-
mentes de trigo e soja. Sem raz3o. A Lei de Protec¢do de Cultivares (LPC), sancionada em 25/04/1997, é uma
espécie de protecdo intelectual dos direitos de criagdo do pesquisador e assim encorajar o investimento em
pesquisa agricola. Com o advento dessa lei, o uso, pelo produtor de sementes, de uma cultivar protegida,
somente podera ser feito mediante prévia autorizagdo do criador da cultivar, que poderd ou ndo exigir o
pagamento de “royalties” pela sua exploragdo comercial. Ora, o direito de propriedade sobre cultivares é
garantido por lei e o que os apelantes pretendem é que esta ndo seja aplicada, Se fossemos aplicar as nor-
mas da maneira como pretendem os apelantes, como o direito a moradia é garantia constitucional, ndo se
poderia mais falar em direito de propriedade de bens imdveis, Seria uma total ofensa ao estado democrati-
co de direito, o que ndo pode ser admitido em hipdtese alguma.” TIPR, 790228-9 (Acérddo), Sexta Camara
Civel do Tribunal de Justica do Estado do Parana, por unanimidade, Des. Prestes Mattar, 30/08/2011.

24 Vide a nogdo na legisls¢do europeia: “3.16 As follows from Article 5(1) the Community
system is open for ‘Varieties of all botanical genera and species . . . The notion of ‘variety’ is in
the second paragraph of that article defined in conformity with the definition to be found in the
UPQV Convention: ‘variety’ shall be taken to mean a plant grouping within a single botanical
taxon of the lowest known rank, which grouping, irrespective of whether the conditions for
grant are fully met, can be: “Defined by the expression of the characteristics that result from a
given genotype or combination of genotypes, “Distinguished from any other plant grouping by
the expression of at least one of the said characteristics, and “Considered as a unit with regard
to its suitability for being propagated unchanged”. WURTENBERGER, Gurt; KOOLJ, Paul Van Der;
KIEWIET, Bart; EKVAD, Martin. (2009) European Community Plant Variety Protection. New York:
Oxford University Press, Inc. p.28-29. Para o Sistema indiano, SAHAI, S. “India’s Protection of
Plant Varieties 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.



suas caracteristicas produtivas, decorativas ou outras que o tornem interes-
sante para cultivo. O cultivar deve apresentar em cultura, e manter durante o
processo de propagacdo, um conjunto Unico de caracteristicas que o distin-
gam de maneira consistente de plantas semelhantes da mesma espécie.

A atribuicdo de um nome a um cultivar é obrigatoriamente feita em
conformidade com o estabelecido no Cédigo Internacional de Nomenclatura
de Plantas Cultivadas (mais conhecido pela sua sigla inglesa ICNCP ou por Coé-
digo das Plantas Cultivadas). A atribuicdo de um nome exige a demonstracdo
gue o cultivar é diferente de qualquer outro ja registado e que pode ser pro-
pagado de forma consistente mantendo as caracteristicas descritas da através
da metodologia para tal proposta (semente, enxertia, estaca, ou outra).

O artigo 2.1 do Cddigo Internacional de Nomenclatura de Plantas Cul-
tivadas estabelece que um cultivar é a “categoria primaria de plantas cultiva-
das cuja nomenclatura é regulada pelo presente Cédigo.” e define um cultivar
como “um conjunto de plantas que foi selecionado tendo em vista um atribu-
to particular, ou combinacdo de atributos, e que é claramente distinto, unifor-
me e estavel nas suas caracteristicas e que, quando propagado pelos métodos
apropriados, retém essas caracteristicas” (artigo 2.2 do Cédigo).

Note-se que ndo ha limites ao objeto da protecdo, como os hd na le-
gislacdo americana %, na qual se excluem as plantas propagadas por tubércu-
los, stricto sensu. Assim, segue este artigo o disposto na UPOV 1991, ja que a
versdo de 1978 permitia que se limitasse a protecdo a determinadas espécies
ou géneros, determinadas na lei nacional.

Tais linhagens sdo os materiais genéticos homogéneos, obtidos por al-
gum processo autogamico continuado. Ou seja, a continuada autopolinizacdo
com os elementos genéticos do mesmo espécime. Como se verd, tal méto-
do, quando utilizado em conjugacdo com o cruzamento de linhagens geneti-
camente diferentes, produz as cultivares hibridas, tendencialmente estéreis.
Como as variedades obtidas por hetero-polinizacdo, também o objeto de li-
nhagens integra o conceito de cultivar, e recebe protecdo legal.

E hibrido o produto imediato do cruzamento entre linhagens geneti-
camente diferentes ?’. Cruzando linhagens, obtidas por autopolinizacéo, desde
que geneticamente diferentes, tem-se os hibridos. A expressdo tem pertinéncia
juridica para a definigdo de cultivar, e para fixar o alcance da protegdo: a exclu-
sividade abrange ndo sé os cultivares idénticos, mas também os derivados, e

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

27 Segundo a Lei de Sementes, art. 22, XIX- hibrido: o resultado de um ou mais cruzamentos, sob condi-
¢Bes controladas, entre progenitores de constituicdo genética distinta, estavel e de pureza varietal definida;
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os hibridos (art. 10°,, § 2°., I).

Ja vimos que a tendéncia dos hibridos é de ndo ser suscetivel de re-
producdo sexual preservando as suas caracteristicas. Assim, a hibridizacdo
pode resultar numa continua dependéncia agrotécnica - tem o agricultor de
continuamente adquirir exemplares, eis que o que planta ndo se reproduz nas
mesmas condi¢des?.

OBIJETO

O objeto da protecdo do direito exclusivo sobre as cultivares é a solu-
¢do técnica, expressa em informagdo genética, tal como contida num elemen-
to vegetal classificado como cultivar®®. Enquanto tal informacdo assegure a re-
produtibilidade da solugdo técnica — que ela seja estdvel de geracdo a geragao
e homogénea a cada espécime no qual se aplique — e satisfizer os requisitos
de novidade e contributo minimo (além das demais exigéncias legais) o Estado
constituird a exclusiva pertinente.

O elemento vegetal é o corpus mechanicum que suporta e incorpora
0 bem imaterial, objeto da protecdo: é sobre esse bem, ou corpus mysticum,
tomado na sua peculiar relacdo com o elemento vegetal pertinente *, que a
exclusividade incide.

REQUISITOS PARA A CONCESSAO

Na definicdo do art. 1° da LPC estdo identificados quatro dos cinco
requisitos técnicos e juridicos da protecdo: a distintividade, homogeneidade e
estabilidade (técnicos); a novidade (juridico); e a utilidade (econdmico)?!. Além
disto, requer-se ainda que a cultivar seja provida de uma denominacdo pro-
pria.

No caso de variedades, as caracteristicas que resultam na protecdo
juridica serdo apuradas sem qualquer manipulacdo continuada de autopolini-
zagdo. A cultivar é autoduplicativa. Ja no caso de linhagens suscetiveis de re-
sultar em hibridos, para se obter um cultivar, estavel, etc., é preciso uma con-
tinua manipulacdo (que ndo é neste caso manipulagdo genética infracelular)

28 Sobre aindugdo artificial de situagdo andloga em frutos de reprodugdo sexuada, vide nosso Dois Estu-
dos sobre a Soja RR1, p. 39-41.

29 E essa relacdo necessaria com a materialidade do elemento vegetal que constitui um dos tracos dis-
tintivos da protecdo oferecida pelas patentes, quando a lei nacional o admite.

30 Como ocorre com desenhos industriais, a protegdo recai na verdade sobre a relagdo corpus mecha-
nicum e corpus mysticum, pois a mesma cragdo, aposta a um outro suporte, pode (atendidos os demais
pressupostos) configura um distinto objeto de protecdo.

31  Parauma ilustragdo pragmatica desses requisitos, vide AVIANI et alii, cit.



através de técnicas autogamicas. Neste caso, o cultivar ndo é autoduplicativo.

A cultivar é o equivalente, neste campo especifico, a inveng¢do. Ele
tem de satisfazer os critérios de distintividade - acima mencionado -, os de
homogeneidade e estabilidade.

O critério de homogeneidade implica em que os varios exemplares de
uma mesma variedade tenham similaridades suficientes entre si para merecer
sua identificacdo varietal. Assim, é preciso que todos exemplares de um tipo
de tulipa, proposto coma cultivar, tenham os descritores relevantes.

Mais ainda, é preciso que tais descritores satisfacam o requisito de
estabilidade, ou seja, que, apds varias séries de reproducdo ou propagacao, a
variedade mantenha suas caracteristicas descritas.

Um elemento a mais é o de denominacdo - o direito ao cultivar nas-
ceu historicamente como uma consequéncia do sistema de marcas.

A variedade, para merecer protecdo, tem de ser notificada em suas
caracteristicas relevantes, ou seja, descrita em publicacdo especializada dis-
ponivel e acessivel ao publico. Ao contrario do que poderia pretender o intér-
prete ardiloso, o requisito de publicidade, por ser essencial em todo sistema
da Propriedade Industrial, se aplica tanto as varietais quanto as linhagens de
hibridos.

REQUISITO DE NOVIDADE

A definicdo da novidade necessaria para a concessao do cultivar se
encontra essencialmente no mesmo art. 3¢:

V - nova cultivar: a cultivar que ndo tenha sido oferecida a venda no
Brasil ha mais de doze meses em relagdo a data do pedido de protecdo e que,
observado o prazo de comercializacdo no Brasil, ndo tenha sido oferecida a
venda em outros paises, com o consentimento do obtentor, hd mais de seis
anos para espécies de arvores e videiras e ha mais de quatro anos para as
demais espécies;

Assim, perde a novidade a cultivar cuja informac¢do genética tenha se
tornado disponivel ao publico no periodo pertinente.

A capacidade de o publico acessar a informacdo necessdria a repro-
ducdo da solugdo técnica insita a um invento industrial convencional e a um
cultivar é distinta: num invento mecanico ou quimico, as informacdes tecno-
l6gicas constantes do relatério descritivo e desenhos devem, em principio,
permitir a reproducao do invento. Num cultivar, a reprodutibilidade vem do
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acesso ao vegetal ele mesmo, no seu processo de propagagao.

O prazo legal incorpora um periodo de graca diferenciado, levando
em conta exatamente a distingdo entre a circulacdo das informacdes por via
simbdlica, e as informacdes genéticas incorporadas ao vegetal. Assim, a no-
vidade ndo é apurada, como seria no caso de patentes, a data do pedido de
protecdo, mas no momento anterior indicado pela lei.

O SNPC vem interpretando o dispositivo em questdo no sentido de
que a simples publicidade da comercializacdo romperia a novidade; interpre-
tacdo essa que reputamos errdnea e assistematica.

Como o acesso a protecdo exclusiva depende, no regime legal brasi-
leiro vigente, a uma acdo estatal prévia que defina os descritores minimos de
uma faixa de cultivares, a lei prevé também um segundo prazo de graca, de
efeitos limitados, em relagdo aos vegetais beneficiados pela publicacdo dos
descritores minimos.

CARACTERIZAGCAO LEGAL

Considera-se dotada de novidade a cultivar que ndo tenha sido ofe-
recida a venda no Brasil hd mais de doze meses em relacdo a data do pedido
de protecdo e que, observado o prazo de comercializagdo no Brasil, ndo tenha
sido oferecida a venda em outros paises, com o consentimento do obtentor,
ha mais de seis anos para espécies de arvores e videiras e hd mais de quatro
anos para as demais espécies.

lgual tratamento terd a cultivar que for essencialmente derivada®?,
de qualquer género ou espécie vegetal. A cultivar origindria ou a derivada sdo
protegidas; aquela autonomamente, esta apds autorizacdo do titular do culti-
var originario®:.

Nova cultivar, no que define a lei, serd a comercialmente indisponivel
até a data do termo anterior ao pedido de protecdo; mas entendo que, sob a

32 A nogdo 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 exercicio necessita de autorizagdo do titular de
uma patente anterior.

33 LPC Art. 30., IX- cultivar essencialmente derivada: a essencialmente derivada de outra cultivar se,
cumulativamente, for: a) predominantemente derivada da cultivar inicial ou de outra cultivar essencial-
mente derivada, sem perder a expressdo das caracteristicas essenciais que resultem do gendtipo ou da
combinagdo de gendtipos da cultivar da qual derivou, exceto no que diz respeito as diferengas resultantes
da derivagdo; b) claramente distinta da cultivar da qual derivou, por margem minima de descritores, de
acordo com critérios estabelecidos pelo 6rgdo competente; ¢) ndo tenha sido oferecida a venda no Brasil ha
mais de doze meses em relagdo a data do pedido de protegdo e que, observado o prazo de comercializagdo
no Brasil, ndo tenha sido oferecida a venda em outros paises, com o consentimento do obtentor, ha mais
de seis anos para espécies de arvores e videiras e hd mais de quatro anos para as demais espécies;



Constituicdo, a novidade deva ser de uma criagcdo e ndo de uma descoberta.
Quem acha uma nova variedade no mato, ndo adquirird dela a exclusividade.

A novidade foi introduzida como requisito obrigatério pela UPOV
1991; antes, permanecia como um elemento definivel pela lei nacional. Diz o
intérprete da Convencao.

A Convencdo de 1978 estabelece que, na data do depdsito do pedido,
avariedade ndo deve ter sido posta a venda ou comercializada, com o consen-
timento do obtentor, no pais onde a protecdo UPQV é pedida. Sé comercializa-
¢do pelo criador pode prejudicar a sua novidade. Esta regra é baseada na visao
de que o conhecimento da existéncia da variedade, antes do arquivamento
nao significa que o publico tenha acesso a ela ou poderia reproduzi-lo. Somen-
te quando a variedade foi comercializada legitimamente teria que ocorrer ou
ser possivel.

A Convencdo de 1978 reforca esta posicdo com uma declaracdo de
que “Testes da variedade que ndo envolvam a oferta para venda ou comercia-
lizacdo ndo prejudica o direito a protecdo. O fato de que a variedade tornou-se
uma questdo de conhecimento comum em outros do que oferecer para venda
ou formas marketing também ndo prejudica o direito do criador de protecdo
“-a ndo ser, ao que parece, ao abrigo da lei sobre protecdo das variedades
vegetais nos EUA®*,

Assim, embora a publicacdo dos elementos caracteristicos da cultivar
seja obrigacdo geral, ndo é tal publicidade que determina ou ndo a existéncia
de um novo cultivar, mas a disponibilidade no mercado *. Na verdade, a no-

34  “The 1978 Convention states that, at the filing date of the application, the variety must not have been
offered for sale or marketed, with the agreement of the breeder, in the UPOV country where the protection
is applied for. Only commercialisation by the breeder can prejudice its novelty. This rule is based on the view
that knowledge of the existence of the variety prior to filing does not mean that the public has access to it
or could reproduce it. Only when the variety has been marketed legitimately would that occur or be possi-
ble. The 1978 Convention reinforces this position with a statement that “Trials of the variety not involving
offering for sale or marketing shall not affect the right to protection. The fact that the variety has become
a matter of common knowledge in ways other than offering for sale or marketing shall also not affect the
right of the breeder to protection”- except, it appears, under the law on plant variety protection in the USA”.
BYRNE, Noel. Commentary on the substantive law of the 1991 UPOV Convention For The Protection Of Plant
Varieties. University Of London p. 27-28. No mesmo sentido: “Trials of the variety not involving offering for
sale or marketing shall not affect the right to protection. The fact that the variety has become a matter of
common knowledge in ways other than through offering for sale or marketing shall also not affect the right
of the breeder to protection”. Explanatory notes on novelty under the UPOV convention, UPOV/EXN/NOV
Draft 3, August 31, 2009, encontrado em http://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/en/c/43/upov_exn_
nov_draft_3.pdf, visitdao em 4/5/2014. Sem acesso a informagdo genética (e assim mesmo, com exce¢des
listadas no documento UPQV, ndo ha perda de novidade.

35 Talinterpretagdo da UPOV, no entanto, caiu em ouvidos moucos quanto a praxe brasileira corrente.
Conforme AVIANI et alii, p. 42-43: “Considera-se comercializagdo a primeira operagdo comercial envolven-
do semente genética, basica e certificada da cultivar. Também é observado, pelos analistas de processos de
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vidade propria das variedades vegetais resulta, de um lado, da noc¢do de co-
nhecimento “geral” e de outro, do principio da distintividade; mas sem ofensa
ao parametro UPOV, pode haver completo abandono da nogédo intelectual de
“conhecimento”, como aqui, em favor de outro critério, que é o de disponibi-
lidade - e, precise-se, no mercado.

Pela LPC, sdo também passiveis de protec¢do as cultivares sem novida-
de, que ja tenham sido oferecidas a venda até a data do pedido, dentro de um
“periodo de graca” especifico, assim definido, cumulativamente.

| - o pedido de protecgdo seja apresentado até doze meses apos o
estabelecimento dos respectivos descritores minimos para tal espécie ou
cultivar pelo érgao competente®®.

Il - que a primeira comercializagao da cultivar haja ocorrido h3a, no
maximo, dez anos da data do pedido de protecao.

Neste caso, a protecdo produzird efeitos tdo somente para fins de
utilizacdo da cultivar para obtencdo de cultivares essencialmente derivadas®.
A protecdo serd concedida pelo periodo remanescente aos prazos previstos
para os certificados pertinentes, considerada, para tanto, a data da primeira
comercializacdo.

Porém este tipo de protecdo retroativa é limitado quanto aos efeitos
juridicos: a) protege contra a derivacdo, ndo contra a propagacdo, e b) pelo
prazo vintendrio a contar do inicio virtual (a primeira comercializagdo) c) pro-

protegdo, o conceito de comercializagdo estabelecido na Lei de Sementes e Mudas (Lei n® 10.711/2003),
responsavel por regular a produgdo e a comercializagdo de sementes e mudas no Brasil. Por essa lei, comér-
cio é o ato de anunciar, expor a venda, ofertar, vender, consignar, reembalar, importar ou exportar sementes
ou mudas. Assim, o obtentor deve estar atento a determinadas agdes promocionais ou de langamento
das cultivares, para ndo colocar em risco a sua novidade. Esse periodo, compreendido entre a primeira
comercializagdo e o prazo limite para solicitar a protegdo da cultivar, € também conhecido como periodo
de graga, estipulado pela Convengdo da UPOV e utilizado por todos os seus paises-membros.” Como ja nos
manifestamos anteriormente, considero absolutamente errada tal orientagdo, ndo obstante esteja sendo
seguida pelo 6rgdo juridico do MAPA. A lei de Sementes indubitavelmente complementa a Lei de Cultivares,
mas a extensdo da perda de novidade pela simples divulgagdo por folhetos, sem acesso a informagdo ge-
nética, é claramente assistemdtica no ambito da propriedade intelectual, e ndo se conforma ao parametro
constitucional.

36 LPCart. 49, § 29 Cabe ao érgdo responsavel pela protegdo de cultivares divulgar, progressivamente, as
espécies vegetais e respectivos descritores minimos necessarios a abertura de pedidos de protecdo, bem
como as respectivas datas-limite para efeito do inciso | do paragrafo anterior.

37 LPCart. 40, § 12 Sdo também passiveis de protegdo as cultivares ndo enquadraveis no disposto no
caput e que ja tenham sido oferecidas a venda até a data do pedido, obedecidas as seguintes condigdes
cumulativas: |- que o pedido de protegdo seja apresentado até doze meses apds cumprido o disposto no
§ 29 deste artigo, para cada espécie ou cultivar;ll- que a primeira comercializagdo da cultivar haja ocorrido
ha, no maximo, dez anos da data do pedido de protecdo;lll- a protegdo produzird efeitos tdo somente para
fins de utilizagdo da cultivar para obtengdo de cultivares essencialmente derivadas; IV- a protegdo serd
concedida pelo periodo remanescente aos prazos previstos no art. 11, considerada, para tanto, a data da
primeira comercializagdo.



tege para o futuro. Ndo cabe retroagir, por inteiro, a efetiva protecao.

A definicdo da novidade necessaria para a concessao do cultivar se
encontra essencialmente no mesmo art. 32

V - nova cultivar: a cultivar que ndo tenha sido oferecida a venda no
Brasil ha mais de doze meses em relacdo a data do pedido de protecdo e que,
observado o prazo de comercializacdo no Brasil, ndo tenha sido oferecida a
venda em outros paises, com o consentimento do obtentor, hd mais de seis
anos para espécies de arvores e videiras e ha mais de quatro anos para as
demais espécies;

Assim, perde a novidade a cultivar cuja informacdo genética tenha se
tornado disponivel ao publico no periodo pertinente.

A capacidade de o publico acessar a informacdo necessaria a repro-
ducdo da solugdo técnica insita a um invento industrial convencional e a um
cultivar é distinta: num invento mecanico ou quimico, as informacdes tecno-
l6gicas constantes do relatério descritivo e desenhos devem, em principio,
permitir a reproducdo do invento. Num cultivar, a reprodutibilidade vem do
acesso ao vegetal ele mesmo, no seu processo de propagacao.

O prazo legal incorpora um periodo de graca diferenciado, levando
em conta exatamente a distingdo entre a circulacdo das informacdes por via
simbodlica, e as informacbes genéticas incorporadas ao vegetal. Assim, a no-
vidade ndo é apurada, como seria no caso de patentes, a data do pedido de
protecdo, mas no momento anterior indicado pela lei.

O SNPC vem interpretando o dispositivo em questdo no sentido de
que a simples publicidade da comercializagdo romperia a novidade; interpre-
tacdo essa que reputamos errdnea e assistematica.

Como 0 acesso a protecdo exclusiva depende, no regime legal brasi-
leiro vigente, a uma acdo estatal prévia que defina os descritores minimos de
uma faixa de cultivares, a lei prevé também um segundo prazo de graca, de
efeitos limitados, em relagdo aos vegetais beneficiados pela publicagdo dos
descritores minimos.

REQUISITO DE DISTINTIVIDADE

Atende o requisito de distintividade a cultivar que se distingue clara-
mente de qualquer outra cuja existéncia na data do pedido de protecdo seja
reconhecida. Nova, no sentido de que ainda ndo esta disponivel no mercado
relevante, a cultivar ainda tem de ser distinta, para merecer a protecdo juri-
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dica.

A distintividade é resultado da existéncia de um conjunto de descrito-
res claramente determinados, alcangando e superando a margem minima re-
conhecida pelo érgdo encarregado da emissdo do Certificado. Descritor vem a
ser a caracteristica morfoldgica, fisioldgica, bioquimica ou molecular utilizada
na identificacdo de cultivar em face de cultivares ja conhecidas — protegidas
ou nao.

O descritor é, assim, o elemento da criacdo de cultivar, cujo conjunto
novo, se ultrapassa a chamada “margem minima”, é comparavel ao da ati-
vidade inventiva das patentes normais, que satisfaz ao critério da UPOV de
distintividade®®.

O parametro do tratado é que a variedade seja distinta de outras de
“conhecimento geral”, deixando livre as legislagdes nacionais e que se deve
entender como tal. A distintividade, como mencionado, é na verdade um cri-
tério agrotécnico; uma planta se distingue de outra por suas cores, sua resis-
téncia a pragas, etc.

O descritor integra um dos requisitos técnicos (bioldgicos) da prote-
¢do dos cultivares: o de distintividade. Ndo sdo, porém, os elementos biolo-
gicos os relevantes para a protecdo juridica, mas os agrotécnicos: a cultivar
serve para alguma coisa, no campo econémico, e sdo estes elementos uteis
os levados em conta para a tutela de direito. O simples diferencial bioldgico é
irrelevante, em si mesmo.

A “margem minima” a que se referiu acima é o conjunto minimo de
descritores, a critério do érgdo competente, suficiente para diferenciar uma
nova cultivar ou uma cultivar essencialmente derivada das demais cultivares
conhecidas. Com a nocdo anterior, de descritor, a de margem minima perfaz
o dado de distintividade.

Diz o Livro publicado pelo SNPC*:

Conforme definido na Lei de Protecdo de Cultivares (LPC), descritor
é “a caracteristica morfoldgica, fisioldgica, bioquimica ou molecular que seja
herdada geneticamente, utilizada na identificacdo de cultivar” e, muito embo-
ra os marcadores moleculares sejam capazes de detectar diferencas no DNA,
somente serdo considerados descritores quando se enquadrarem nos crité-

38 Vide BARBOSA, Denis Borges ; RAMOS, C. T. ; MAIOR, R. S. . O Contributo Minimo na Propriedade
Intelectual: Atividade Inventiva, originalidade, Distinguibilidade e Margem Minima. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2010.v. 1. 578p .

39 AVIANI, cit. p. 155.



rios expostos no Capitulo 1 deste Mddulo. Caso as diferengas entre os DNAs
de cultivares ndo sejam relacionadas a uma expressao fenotipica, a técnica
molecular é empregada complementarmente as andlises efetuadas, na maio-
ria dos casos, para planejamento de testes comparativos entre cultivares. As-
sim, a cultivar candidata a protecdo serd considerada, de fato, distinta quando
os descritores morfoldgicos, fisiolégicos ou bioquimicos usualmente empre-
gados forem suficientes para diferencia-la das demais conhecidas.

Ainda que ndo tenham carater decisivo, os perfis genéticos (“finger-
printing”) de cultivares, obtidos por meio de marcadores, podem ser anexa-
dos ao pedido de protecdo pelos obtentores para fins de caracterizacdo de
cultivares. Um exemplo sdo as diretrizes para testes de distinguibilidade, ho-
mogeneidade e estabilidade (DHE) para eucalipto, que devido ao uso de clona-
gem para propagacao dos materiais comerciais, traz no item VI, Informacdes
Adicionais, a indicagdo de 25 microssatélites internacionalmente referenda-
dos, com boa acurdcia para informar o perfil genético das cultivares.

E distintiva a criac3o cujo conjunto de descritores relevantes atinge
a margem minima - segundo o critério do érgdo especializado - capaz de me-
recer a protecdo juridica. Note-se que, ao contrario dos critérios objetivos do
sistema de patentes (atividade inventiva como um parametro do técnico no
assunto), a discricionariedade do érgdo de concessdo do Cerificado é asse-
gurada pela Lei como exclusividade sua, e assim ndo estd sujeita a revisdo
judicial.

Note-se, no entanto, que ndo basta que a margem minima seja per-
ceptivel - como nota a alinea subsequente, ela tem de ser claramente distin-
guivel. Tem-se ai, em parte, a mesma rejeicdo a inovacdo minima, que no sis-
tema de patentes é objeto do critério de atividade inventiva, como seguranca
de que a invencdo ndo seja obviamente um resultado corriqueiro do que ja
existe.

De minimis non curat praetor, e o direito sé protegera o que atinja
uma margem minima de distintividade que seja claramente distinguivel. O re-
quisito pretende evitar que uma diferenca meramente cosmética *° entre o
novo e o antigo cultivar mereca protecdo de direito.

A QUESTAO DOS DESCRITORES MiNIMOS

Pelo art. 11 do Regulamento, somente sera aceito pedido de prote-
¢do para nova cultivar ou para cultivar essencialmente derivada na hipotese

40  Aexpressdo 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 respectivos
descritores minimos. Assim, no ambito da UPOV 1978, s6 havera possibilidade
de protecdo apds acdo estatal acolhendo tais descritores minimos.

Cabe ao drgdo responsavel pela protecdo de cultivares divulgar, pro-
gressivamente, as espécies vegetais e respectivos descritores minimos ne-
cessarios a abertura de pedidos de protecdo. A divulgacdo obedecerd a uma
escala de espécies, observado um cronograma legal, expresso em total cumu-
lativo de espécies protegidas.

O cronograma é programatico. Ndo ha imposi¢cdo ao Executivo, nem
se constitui aqui uma faculdade exercitavel pelos eventuais interessados,
através, por exemplo, de mandado de injuncdo ou inconstitucionalidade por
omissdo. Ndo hd garantia constitucional a retroacdo de um direito, constituido
pela lei ordinaria; pelo contrdrio, é altamente arguivel a constitucionalidade
do préprio direito.

O REQUISITO DE HOMOGENEIDADE

Satisfaz o requisito de homogeneidade a cultivar que, utilizada em
plantio, em escala comercial, apresente variabilidade minima quanto aos des-
critores que a identifiquem, segundo critérios estabelecidos pelo érgdo com-
petente®.

A Lei determina, aqui, a aplicacdo do critério de homogeneidade: ndo
se apurard in vitro, mas em plantio, em escala comercial. Assim, é nula a con-
cessdo de protecdo cujo objeto, na escala comercial, se comprove como exce-
dendo o nivel de variabilidade minima, discricionariamente estabelecido pelo
orgdo competente.

O REQUISITO DE ESTABILIDADE

Reputa-se estdvel a cultivar que, reproduzida em escala comercial,
mantenha a sua homogeneidade através de geracdes sucessivas. Aqui o para-

41 Os dois requisitos, de estabilidade e homogeneidade, correspondem ao requisito das patentes, se-
gundo o qual a solugdo técnica que ndo produz efeitos estaveies e homogéneos ndo satisfaz o requisito
de aplicabilidade industrial. Vide o nosso Tratado, vol. Il, Cap. VI, [ 2 ] § 4. 1.- Aplicagdo industrial como
repetibilidade: “A qualificacdo de industrial, que terd em tal contexto, significa, assim, que a aplicacdo sera
dotada de repetibilidade, ou seja, a possibilidade da solugdo técnica ser repetida indefinidamente sem a
intervengdo pessoal do homem” [MENDONCGCA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial brasi-
leiro. Atualizado por Ricardo Rodrigues Gama. Campinas: Russell Editores, 2003, (p. 153) “A invengdo deve
ser real, por outra, a possibilidade de realizar, de executar a ideia do inventor é condi¢do essencial para o
reconhecimento legal dela. Isso significa que a invencdo deve ser apta a produzir, com 0s mesmos meios,
resultados constantemente iguais; que deve ser suscetivel de repeticdo, estabelecendo o seu autor a rela-
¢do de causa e efeito entre os meios empregados e o resultado obtido e realizado na invengdo. Assim, sdo
excluidas da protegdo legal as invengBes charlatanescas, que visam a abusar da credulidade do publico”.



metro é objetivo, sem atribuir-se ao érgdo administrativo o estabelecimento
de parametros de homogeneidade.

Note-se que este é tanto um requisito de aquisicdo quanto de ma-
nutencdo do direito. Pelo Regulamento, em seu art. 99, o titular deve garantir
gue a cultivar protegida permaneca conforme sua descricdo, apos reprodu-
¢Oes ou multiplicagBes sucessivas ou, quando o mesmo haja definido um ciclo
particular de reproducbes ou multiplicagdes, ao final de cada ciclo durante
todo o prazo de protecdo da cultivar.

O REQUISITO DE UTILIDADE

Além da denominacgdo propria, da distintividade, da estabilidade e da
homogeneidade, a cultivar, para merecer protec¢do tera de ter utilidade: seja
“passivel de uso pelo complexo agroflorestal”. A protecdo juridica ndo aponta
para uma criacdo em si, mas para uma criacdo industrial, como quer a Consti-
tuicdo Federal: dotada de uma utilidade para a economia, e sujeita aos princi-
pios constitucionais de uso social da propriedade.

Entende-se como complexo agroflorestal o conjunto de atividades
relativas ao cultivo de géneros e espécies vegetais visando, entre outras, a
alimentacdo humana ou animal, a producdo de combustiveis, dleos, corantes,
fibras e demais insumos para fins industrial, medicinal, florestal e ornamental.

O contexto onde se fixa a exclusividade resultante do Certificado é o
conjunto de atividades relativas ao cultivo de géneros e espécies vegetais. A
rigor, o cultivo para qualquer fim econémico, diretamente (venda do préprio
cultivar), ou indiretamente (venda de seu dleo essencial). Como diz a lei, o que
se protege é o direito a reproducdo comercial (art. 8°.), ainda que a protecdo
recaia especificamente sobre o material de propagacdo. Ndo estd no ambito
da exclusividade a atividade de cultivo que se faca fora da finalidade comercial
(por exemplo, para pesquisa ou para simples decoracdo doméstica).

NATUREZA DO DIREITO

Pelo art. 22 da LPC, a protecdo dos direitos relativos a propriedade
intelectual referente a cultivar se efetua mediante a concessao de Certificado
de Protecdo de Cultivar, no que o art. 5° define como sendo direito de pro-
priedade?.

42 Art. 52 A pessoa fisica ou juridica que obtiver nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada no Pais
serd assegurada a protegdo que lhe garanta o direito de propriedade nas condi¢Bes estabelecidas nesta Lei.
“Propriedade”, mas ndo no sentido do cddigo civil. Trata-se de uma exclusividade de exploragdo econdmica

do bem imaterial expresso pelo cultivar: é uma propriedade tal como estbelecida nesta lei. Ndo obstante a
subsidiariedade do direito comum (aquele indicado pela nogdo de “propriedade”), e a classificagdo como
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Ndo obstante o fato de que os cultivares sejam objetos fisicos, assim
como seu material de propagacdo, tal propriedade é imaterial. A propriedade
ndo é sobre o elemento fisico *3, que pode ser de outro proprietario**, mas so-
bre uma regra de reprodugdo *°. No caso, sobre as caracteristicas do cultivar,
expressas por um conjunto de elementos genéticos existentes no material de

sendo uma das propriedades constitucionais, o regime de propriedade a que se refere este art. 52 é aquele
configurado por esta lei. Assim, o regime primario a que se submetem as patentes é a da “propriedade dos
cultivares”, como desenhado pelo regime especifico aqui tragado. Sobre essa questdo, vide nosso Tratado,
vol. I, cap. lell.

43 Nem sempre esta distingdo é facil. Neste trecho do estudo de SILVEIRA e FRANCISCO, por exemplo,
as consideragdes qunto ao corpus mechanicum se mesclam com a analise do bem imaterial: “ Na defini¢do
do direito a cultivar, diferentemente a LPC, o anteprojeto ndo declara serem bens méveis os direitos de
protegdo as cultivares. Contudo, bens imdveis sdo numerus clausus, conforme expressamente definidos em
lei, em nosso ordenamento nacional, sendo, por critério residual, todos os outros bens moéveis. Apesar da
possivel confusdo em razdo dos termos do artigo 79 do Cddigo Civil brasileiro (“tudo que se possa incorpo-
rar ao solo”), as plantas incorporadas ao solo sdo entendidas pela doutrina, de forma pacifica, como bens
maveis por antecipagdo (serdo colhidos no futuro, destacados da terra, atendendo assim ao seu fim).”

44 “Do seu exame, consoante os elementos constantes dos autos, com fulcro nas disposicdes da Lei
Federal n2 9.456, de 25 de abril de 1997 (Lei de Cultivares), a apelante como detentora dos certificados de
protecdo de cultivar de soja CD 213RR, CD 214RR, CD 215 e CDFAPA 220, expedidos pelo Ministério da Agri-
cultura (fls. 242 a 246), em sede de ac¢do cautelar inominada (autos n2 262/2005), obteve decreto judicial
de apreensdo do produto. A apreensdo foi consumada consoante se infere pelo auto de vistoria, inspegdo
e apreensdo (fls. 10). Ja, os apelados, na condigdo de terceiros, obtiveram a desconstituigdo da constri¢do
judicial, sob 0 argumento de que a soja é de seu dominio e posse.

Depreende-se da prova coligida no caderno processual que os apelados, como terceiros embargantes,
comprovaram, quantum satis, que o produto apreendido lhes pertence, sendo que estavam apenas em
deposito junto a parte requerida da acdo cautelar, ou seja, Sementes Giovani Postal- ME. Nesse desiderato,
as notas fiscais de produtor, de entrada e de beneficiamento de sementes encartadas aos autos (fls. 11 a
25), as quais ndo foram impugnadas pela apelante/embargada, demonstram que a soja foi depositada pelos
apelados/embargantes, junto a empresa citada e requerida da agdo cautelar. (....

N&o resta duvida de que os embargos de terceiro se tratarem de meio judicial de natureza eminentemente
processual, para a defesa da posse e do dominio de bens atingidos por qualquer constrigdo judicial, de
quem ndo seja parte no processo. E, os apelados/embargantes tendo comprovado que o produto apreen-
dido é de sua propriedade, afigura-se correto o posicionamento do eminente magistrado de primeiro grau
em julga-los procedentes. (....

Inquestionavelmente, para o desfecho dos embargos, é totalmente irrelevante a questdo relativa a pirataria
do produto em relagdo aos apelados, ora embargantes. Isso porque, o que importa no restrito dmbito do
presente feito é a propriedade dos mesmos e a sua condi¢do de terceiros relativamente a agdo cautelar que
ensejou a constrigdo judicial atacada. Diante disso, o argumento da apelante quanto a pirataria, mesmo que
comprovada (por oportuno, ressalte-se que os presentes autos fazem apenas indicagdo nesse sentido), ndo
pode direcionar o julgado recorrido em outro sentido, porquanto os embargos tém o seu ambito delimitado
as condig¢Bes constantes dos artigos 1.046 e 1.047, do Cédigo de Processo Civil.

Assim, esse fato exaustivamente sustentando pela apelante deve ser objeto de apreciagdo em acgdo propria
contra os apelados. Destarte, descabe a inclusdo dos embargantes no pdlo passivo da a¢do cautelar, que
deu origem a apreensao judicial, objeto desta medida, por tratar-se de pedido que comporta ser formulado
na aludida cautelar, como bem enfatizado pelo julgador singular” TJPR, AC 443621-1, Sétima Camara Civel
do Tribunal de Justica do Estado do Parand, por unanimidade, Des. Ruy Francisco Thomaz, 11/12/2007.

45 Alois Troller, Précis du Droit de la Propriété Immatérielle, Helbing & Lichtenhahn, Bale, 1978, p. 34"’
La nature intellectuelle des biens immatériels- qui est indépendante de leur fixation corporelle et de leur
emploi- leur assure un pouvoir particulier caractérisé dans le domaine de la fabrication et de la vente des
biens. Une invention peut servir dans tous les pays comme regle pour fabriquer de fagon illimitée une mar-
chandise ou por exécuter une activité. On peut représenter une oeuvre littéraire, musicale ou artistique en
divers lieux et au méme moment. L'usage du signe distinctif de I'entreprise ou de la marchandise maintient
et renforce sa capacité de référence et, partant, d’individualisation. Tous les biens immatériels peuvent étre
la source d’un usage indéfiniment répété, quantitativement, dans le temps et dans I'espace ».



reproducdo ou propagacdo, que lhe enseja a repetibilidade “°.

Como se conciliam os dois tipos de propriedade - fisico e imaterial?
O proprietario da planta pode tudo fazer com ela - comer, usar, vender, etc. -,
menos o que é fixado na lei como exclusivo do titular do direito imaterial. O
titular do direito imaterial nada pode fazer, sendo o exercicio exclusivo do que
estd no art. 8° da Lei. Nos limites angustos de seu direito, pode fazer prevale-
cer sua limitacdo ao direito sobre a propriedade fisica.

Como ocorre com os bens da propriedade industrial e os direitos au-
torais, o titulo juridico expresso no Certificado de Cultivar é considerado bem
movel para todos os efeitos legais. Ao conferir ao direito a cultivar (que, ob-
viamente, ndo é o “Certificado”, mero documento que evidencia a concessao,
sem nenhuma materialidade cartular) a natureza de bem movel a lei reflete a
tradicdo do direito autoral e, agora, do Cddigo de Propriedade Industrial, sem
nada inovar ao entendimento doutrinario.

DO CONTEUDO DO DIREITO

O contetdo do direito exclusivo sobre o cultivar é definido pela super-
posicdo de quatro dispositivos da LPC:

O art. 59, que classifica o direito sobre cultivar como propriedade,
como visto.

O art. 92 ¥, que analisaremos a seguir sob a rubrica de “limite legal
do direito”.

O conjunto de sang¢des administrativas (e de outra natureza) disposto
no art. 37, que veremos a seguir, e ainda.

O disposto no Art. 10, § 22 %8,

Mas vale aqui tabular tais direitos.

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

47 Art. 92 A protecdo assegura a seu titular o direito a reproducdo comercial no territério brasileiro,
ficando vedados a terceiros, durante o prazo de protecdo, a produgdo com fins comerciais, o oferecimento
a venda ou a comercializagdo, do material de propagacdo da cultivar, sem sua autorizagdo.

48  LPC, Art. 10, § 29 Para os efeitos do inciso Il do caput, sempre que: |- for indispensavel a utilizagdo
repetida da cultivar protegida para producdo comercial de outra cultivar ou de hibrido, fica o titular da
segunda obrigado a obter a autorizagdo do titular do direito de prote¢do da primeira; Il- uma cultivar venha
a ser caracterizada como essencialmente derivada de uma cultivar protegida, sua exploragdo comercial
estara condicionada a autorizagdo do titular da prote¢do desta mesma cultivar protegida.

49  Note-se, porém, o disposto no art. 10, Il exclui da prote¢do mesmo o material de propogagdo, quando
usado ou vendido como alimento ou matéria-prima, e constante de produto obtido do seu plantio. [UPOV
1978, art. 52: “O material de multiplicagdo vegetativa abrange as plantas inteiras”.] Assim, um grdo de milho
ou soja, resultante de plantio préprio, e vendido para alimento ou insumo de éleo, mesmo sendo biologica-
mente material de reproducdo, foge aos direitos privativos, porque destinado a fins ndo-reprodutivos.
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Atos privativos
do art. 52

Atos privativos
do art. 92.

Atos privativos o
art. 37

Atos privativos do
art. 10 § 22

Usar [do direito
exclusivo]

Gozar [do direito
exclusivo]

Dispor [do direito
exclusivo]

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

a produgdo com
fins comerciais do
material de propa-
gacdo da cultivar 1

Reprodugdo de mate-
rial de propagacao

o oferecimento a
venda do material
de propagacdo da
cultivar

oferta a venda de ma-
terial de propagacgdo

a comercializacdo
do material de pro-
pagacdo da culti-
var®

a venda, importacdo,
ou exportagdo de ma-
terial de propagacgdo

embalagem ou arma-
zenamento para os
fins acima listados de
material de propaga-
cdo

cessdo a qualquer ti-
tulo de material de
propagacao

Autorizar a utilizacdo
repetida da cultivar
protegida para produ-
¢do comercial de outra
cultivar ou de hibrido

Autorizar a exploracdo
comercial de uma cul-
tivar  essencialmente
derivada




DIREITO EXCLUSIVO E EXCLUDENTE

Segundo o art. 1° da LPC, o Certificado é “a Unica forma de protecdo
de cultivares e de direito que podera obstar a livre utilizacdo de plantas ou de
suas partes de reproducdo ou de multiplicacdo vegetativa, no Pais”°.

Com esta redagdo imprecisa, a Lei assegura exclusividade (“direito
[de] obstar a livre utilizacdo de plantas ou de suas partes de reproducdo ou de
multiplicacdo vegetativa”) ao titular de um Certificado de Protecdo a cultivar.

Este direito também é exclusivo, ao afastar outras modalidades de
protecdo ao mesmo objeto, como por exemplo, a das patentes tradicionais
e, até mesmo, o do segredo industrial. A sabedoria desta exclusdo objetiva
poderia - e serd - muito questionada, em particular em face da evolucgdo da
técnica®.

Entendida como vedando a concessdo de patentes sobre o mesmo
objeto, a disposicdo segue a UPOV 1978; a versdao posterior ndo previne a
dupla (ou multipla) protecgao.

Entenda-se: “nenhum outro direito”, direito regulado por esta Lei.
Muitas razdes de direito podem obstar a livre utilizacdo do cultivar, por exem-
plo, obrigacdes entre partes de um contrato celebrado sem violacdo das leis
de defesa da concorréncia.

Quanto a sobreposicdo das duas protec¢des, objeto de alentada dis-
cussdo judicial neste pais °2:

50 “[Voto do Des. Carlos Roberto Lofego Canibal] Ndo se pode admitir a prefalada dupla protegdo 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 Clearfield e pela Lei de Cultivares, tendo por
objeto variedade de arroz, no caso, denominada IRGA 422CL (mutagenia) porque dai decorre que, em prin-
cipio, também ndo se pode admitir dupla cobranca de royalties pelo detentor dos direitos da Carta-Patente
pelo detentor do Certificado de Protegdo de Cultivar, isso porque os cultivares incorporam a tecnologia,
como é sabido, e ndo sendo outro o motivo por que o art. 22 da Lei 9.456/97, estabelece que o Certificado
é a “Unica forma de protegdo de cultivares e de direito que poderd obstar a livre utilizagdo de plantas ou
de suas partes de reproducdo ou de multiplicacdo vegetativa no Pais.” E de compreender que Lei 9.279/96
(LPI) funciona como lei geral; logo, aplica-se aos cultivares apenas na medida em que a Lei 9.456/97 (LC),
lei especial, for omissa. Desta forma, ndo se aplica aos cultivares o art. 42, da LPI, pelo qual tem o titular de
Carta-Patente o direito de impedir terceiro de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar..” TIRS, Al
70021344197, Primeira Camara Civel, DES. IRINEU MARIANI, 12 de dezembro de 2007.

51  Vide Martinez Canellas, Anselmo M., Dual Protection of Industrial Property Rights on Transgenics
Plants: As Inventions and as Plant Varieties (La Proteccion 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: http://ssrn.com/abstract=1762691

52 PLAZA, Charlene Maria Coradini de Avila, e SANTOS, Nivaldo dos, “Interpenetracdo de direitos de
protegdo em propriedade intelectual: o caso das patentes de invengdo e cultivares, 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 sobreposicdo de exclusivas através de patentes e certificados de
cultivares pode ser analisada sob o aspecto da complementaridade entre as
formas de protecdo. No caso da protecdo de plantas pela legislacdo brasileira
de cultivares os direitos de exclusiva é obtida por meio de concessdo de cer-
tificados de protecdo de cultivares. A contrario senso, as variedades vegetais,
em tese, podem ser protegidas através da Lei 9.456/97 e, concomitantemen-
te, os processos de insergdo que tenham por objeto genes manipulados gene-
ticamente e os proprios genes, se patenteados abarcardo a protecdo pela Lei
9.279/96.

Além de que, no sistema de patentes, a protecdo de um processo se
estende aos produtos obtidos diretamente por ele, por forca do artigo 42,
incisos | e Il, o que, no caso das plantas, pode ser entendido como abarcando
ndo so a primeira geracdo resultante do processo, como as ulteriores.

Especificamente, a prote¢do para os organismos transgénicos assu-
me formas distintas, vez que alguns paises reconhecem patentes de produto
para genes e sequéncias de genes desde que satisfeito o requisito de utilidade
(como nos EUA), enquanto o Brasil protege por patentes de produto, como ex-
cecdo, apenas 0s microrganismos geneticamente modificados, se atenderem
aos requisitos de patenteabilidade prescritos no artigo 8° da Lei 9.279/96.”

A protecdo legal, resultantes das patentes de invencao, difere da pro-
tecdo legal dos direitos de cultivares quanto as fungdes tépicas de cada insti-
tuto. E, em havendo a sobreposicdo ou cumulacdo das referidas exclusivas em
um mesmo bem imaterial, hd desequilibrio dos interesses e principios gerais
da propriedade constitucionalmente resguardados, consequentemente, con-
flitos sdo gerados entre as fungdes topicas de cada sistema infraconstitucional
de protecdo.”

O EFEITO DA CONVENGAO DA UPOV

Como ja se expds a LPC, que é posterior a LPI, contém em seu art. 22
uma norma de exclusdo de sobreposicdo de protecdes:

Art. 22 A protecdo dos direitos relativos a propriedade intelectual re-
ferente a cultivar se efetua mediante a concessdo de Certificado de Protecdo
de Cultivar, considerado bem movel para todos os efeitos legais e Unica forma
de protecdo de cultivares e de direito que podera obstar a livre utilizacdo de
plantas ou de suas partes de reproducdo ou de multiplicacdo vegetativa, no
Pais.

Também notamos que, ao incluir tal norma, a LPC da aplicabilidade
interna a norma internacional pertinente:



[UPQV 1978] Artigo 2 - Formas de protecdo

1. Cada Estado da Unido pode reconhecer o direito do obtentor pre-
visto pela presente Convencgdo, mediante a outorga de um titulo especial de
protecdo ou de uma patente. Porém, um Estado da Unido, cuja legislacdo na-
cional admite a protecdo em ambas as formas, deverd aplicar apenas uma
delas a um mesmo género ou a uma mesma espécie botanica.

Como ja notamos, quanto a aplicagdo dos tratados de propriedade
intelectual.

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

Em suma, a integridade do sistema juridico >3 impele a que — salvo
decisdo politica, expressa pelo sistema legal — se procure dar maxima eficécia
a norma internacional a qual o Brasil se vincula.

Tomado o texto internacional como fulcro de interpretacdo nao ca-
beria duvidas quanto a proibicdo direta de dupla ou multipla protecdo por
patentes e cultivares, especificamente sobre a livre utilizagdo de plantas ou de
suas partes de reproducdo ou de multiplicacdo vegetativa, no Pals.

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 protecdo, ela ndo pode proibir a livre utilizacdo des-
crita. Em outras palavras, sem sequer precisar discutir a validade de quaisquer
patentes, a LPC criou uma condicdo de inoponibilidade de qualquer privilégio,
em face do objeto singularizado em seu art. 22,

53 Em face do direito internacional, o sistema brasileiro tem sido classificado como de dualismo mo-
derado: ADIN 1480-DF de 1997. Ou seja, a norma internacional vige em estamento separado da norma
interna, mas com intercessdes relevantes: “A eventual precedéncia dos tratados ou convencdes interna-
cionais sobre as regras infraconstitucionais de direito interno somente se justificara quando a situagdo de
antinomia com o ordenamento doméstico impuser, para a solugdo do conflito, a aplicagdo alternativa do
critério cronoldgico (“lex posterior derogat priori”) ou, quando cabivel, do critério da especialidade”. Dentro
desse sistema, ndo cabem conflitos entre normas igualmente dotadas de teor juridico, sendo seja através
dos sistemas de subsungdo (como os indicados no acérddo do STF citado aqui) seja através da ponderagdo
de principios, 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 International Law).

54 Vide, em posigdo parcialmente contraria, o parecer de Paulo Brossard de Souza Pinto, Criagdes Inte-
lectuais resultantes da engenharia genética, Revista Forense, v. 101, n. 377, p. 255-261, fev. 2005.
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Assim, o direito sobre cultivares ndo é sé exclusivo, como o é a paten-
te, mas também excludente, pois repele e inoponibiliza qualquer jus prohiben-
di, que ndo o contido em sua norma de regéncia.

N&o obstante tal tema ter sido extensivamente litigado, especialmen-
te no TJRS, ndo se tem cadeia precedencial nem sélida, nem sequer indicativa,
que afronte a interpretacdo que ora oferecemos®.

Assim é que nos cabe responder: na lei brasileira vigente, nenhuma
patente, nem de produto, nem por forca da aplicacdo de invengdo de proces-
so, podera obstar a livre utilizacdo de eucaliptos ou de suas partes de repro-
ducdo ou de multiplicagdo vegetativa, no Pals.

SANGCOES ADMINISTRATIVAS E DE OUTRA NATUREZA

Segundo o art. 37 da LPC®® sdo sujeitas a san¢do de carater indeni-
zatério e punitivo os seguintes atos relativos ao material de propagacdo de
cultivar protegida, praticados sem autorizacdo do titular:

55  Decisdo conjunta nos Agravos de Instrumento n. 70010897772 e 70010740264, julgados pela 182
Camara Civil do TJRS, em 17/02/2005, Relator Pedro Luiz Pozza, entendeu que seria discutivel a dupla pro-
tecdo: “pois mesmo que se entenda que tal diploma legal afaste o direito assegurado na Lei de Patentes,
0 que é bastante discutivel...”. Sugere-se, assim, uma reavaliacdo na andlise de BRUCH, dissertacdo, cit., p.
116.

56 Art. 37. Aquele que vender, oferecer a venda, reproduzir, importar, exportar, bem como embalar ou
armazenar para esses fins, ou ceder a qualquer titulo, material de propagagdo de cultivar protegida, com
denominagdo correta ou com outra, sem autorizagdo do titular, fica obrigado a indeniza-lo, em valores a
serem determinados em regulamento, além de ter o material apreendido, assim como pagara multa equi-
valente a vinte por cento do valor comercial do material apreendido, incorrendo, ainda, em crime de viola-
¢do dos direitos do melhorista, sem prejuizo das demais san¢des penais cabiveis. § 12 Havendo reincidéncia
guanto ao mesmo ou outro material, sera duplicado o percentual da multa em relagdo a aplicada na ultima
punigdo, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis. § 22 O érgdo competente destinara gratuitamente o
material apreendido- se de adequada qualidade- para distribuicdo, como semente para plantio, a agricul-
tores assentados em programas de Reforma Agraria ou em dreas onde se desenvolvam programas publicos
de apoio a agricultura familiar, vedada sua comercializagdo. § 32 O disposto no caput e no § 12 deste artigo
ndo se aplica aos casos previstos no art. 10.



Venda®’, Oferta a venda, Reproducdo, Importacdo, Exportacdo, Em-
balagem ou armazenamento para os fins acima listados®®, ou Cessdo a qual-
quer titulo.

57  “2.4.2. Nesse passo, o convencimento desta relatora enveredou no sentido diverso daquele decidido
em primeiro grau, impondo-se entender que as condutas irregulares a serem tipificadas ndo dizem respeito
somente a ‘'vender’ as sementes, como consignado na r. sentenca.

N&do provado o ato de venda em si, mas entende-se provada a manipulagdo de sementes, pois além de
todos os dados acima comentados, tem-se as afirmativas ora repetidas: ... depois de verificadas as notas na
PRODUZA, foram até os agricultores ali identificados e 1 constatou que eles compravam o trigo ensacado
lote A como CD 104, este uma cultivar da COODETEC (AUTORA), e o trigo ensacado lote B como ALCOVER
que é cultivar da OR MELHORAMENTOS (AUTORA). E ainda, tem-se que: ...teve lavoura de trigo com as
cultivares IPR-85, CD-104 e IAPAR-78, e que adquiriu tais sementes da PRODUZA (KGM) de Londrina.
Entdo, em que pese ndo haver prova efetiva da venda propriamente dita (com a documentagdo contabil
necessaria), houve ‘ato’ da empresa ré (oferecer a venda, embalar, armazenar para esses fins, ou ceder a
qualquer titulo, material de propagacdo de cultivar protegida) das sementes protegidas, cuja conduta se
encaixa no teor do artigo de lei respectivo. Se por um lado a conduta da ré ndo estd inserida no art. 10 da Lei
de Protecdo de Cultivares (n2 9.456/97), por outro enfoque, o art. 37 da mesma lei elenca varias condutas
passiveis de reparagdo civil (...)

E concorda-se com as apelantes no sentido de que, no referido processo administrativo estdo descritos os
atos ilicitos que a KGM praticou, com a manipulagdo das cultivares intelectualmente protegidas da OR e
COODETEC, e “embora ndo tenha havido condenagdo administrativa por uma tecnicalidade, os atos ilicitos
descritos no referido processo administrativo foram todos corroborados pelos depoimentos das partes e
das testemunhas”.

Evidencia-se entdo a pozssibilidade de condenagdo da empresa KGM, como se vé das leis especificas (Leis
9.456/97 LPC- e 10.711/03 Lei de Sementes), além da aplicacdo da nossa lei substancial, pois o CCB em seus
artigos 186, 927 e 944, d3o base para a responsabilizagdo civil da ré.” TJIPR, AC 880950-5, 102 Camara Civel,
Denise Antunes, 06/06/2013.

58  “Arglicdo de violagdo ao art. 37 da lei de protecdo de cultivares. Ndo acolhimento. Falta de provas
do armazenamento de sementes protegidas para venda, reproducdo, importagdo ou exportagdo. Alegacdo
de intepretacdo errdnea do dispositivo legal. Impertinéncia. Auséncia de vedagdo ao armazenamento para
outros fins. Adugdo de violagdo ao regramento da lei de sementes. Ndo comprovagdo. Autuagdo adminis-
trativa ndo definitiva. Possibilidade, ademais, de impedimento ao exercicio regular de atividade prépria ao
armazém geral. Redugdo da verba honoréria apropositada. Recurso parcialmente provido.” (TJPR- Apelagdo
Civel 454199-1, Acorddo 10313, 82 Camara Civel, Rel. Des.Guimardes da Costa, julg. 29.05.2008). “Lei de
protegdo de cultivares. Sementes. armazenamento. Auséncia de prova da comercializagdo (...) . Por ine-
xisti, mesmo na atividade de beneficiamento perpetrada pela requerida, qualquer intuito de mercancia
neste conceito abrangido a exposi¢do a venda, reprodugdo, importagdo ou exportagdo de cultivares, ndo
se pode falar, que tenha havido violagdo de direitos autorais da autora, sobretudo porque as sementes que
foram apreendidas na empresa, pertenciam a terceiras pessoas, que utilizavam-se da prestagdo de seus
servigos.” TJPR, AC 654570-0,72 Camara Civel, Des. Joatan Marcos de Carvalho, 20/07/2010. No entanto:
“Ressalto que o fato controverso nos presentes autos é a finalidade do armazenamento das sementes, pois:
a Apelada afirma que os Apelantes usaram e comercializaram indevidamente (sem pagamento de royalties)
cultivares de sua propriedade intelectual com fulcro no art. 37 da Lei de Protegdo de Cultivares n2 9456/97
requerendo indenizagdo por danos materiais e morais; em contrapartida os Apelantes confirmam a existén-
cia das sementes conforme exordial em local pertencente a Cooperativa Agrosul e afirmam a propriedade
das sementes, contudo negam a comercializagdo e o uso indevido conforme o art. 10, | da Lei de Protecdo
de Cultivares n2 9456/97.

Assim, ap0ds estudo do conjunto probatério anexado aos autos, afirmo que, conforme auto de busca e
apreensdo lavrado pelo oficial de justica, as sementes encontradas na Cooperativa Agrosul sdo da espécie
CD-215, a qual é de propriedade intelectual da Apelada e, as sementes ndo estavam armazenadas para uso
proprio, pois ndo se comprovou nos autos os ditames dos artigos 114 e 115 do Decreto Federal n2 5153/00.
No mais, os Apelantes somente poderiam armazenar quantidade compativel com a qual seria plantada na
safra seguinte, ndo havendo prova da inscri¢do das areas no Ministério da Agricultura, o que reforga a ilici-
tude e fins diversos que acarretaram no armazenamento.” TIPR, AC 644246-6, 72 Camara Civel do Tribunal
de Justica do Estado do Parand, por unanimidade, Des. Antenor Demeterco Junior, 08/06/2010.
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Para efeitos da norma, é indiferente se em tais operacdes se usa a
denominacdo juridica correta ou com outra. A sancdo de carater indenizatorio
se da segundo valores a serem determinados em regulamento.

O material todo podera ser apreendido®. O érgdo competente desti-
nara gratuitamente o material apreendido - se de adequada qualidade - para
distribuicdo, como semente para plantio, a agricultores assentados em pro-
gramas de Reforma Agraria ou em dreas onde se desenvolvam programas pu-
blicos de apoio a agricultura familiar, vedada sua comercializacdo.

Serd ainda imposta (em favor da Unido?®) multa equivalente a vinte
por cento do valor comercial do material apreendido. Havendo reincidéncia
guanto ao mesmo ou outro material, serd duplicado o percentual da multa
em relacdo a aplicada na ultima punicdo. Note-se que a legislacdo geral de
sementes (Lei n® 10.711/2003) lista outras san¢des administrativas que podem
ser pertinentes®.

59  “Apds a apreensdo das sementes, o demandado veio em juizo postular a venda do produto, o qual
estaria na iminéncia de perecimento no depdsito em que se encontrava. A Magistrada a quo, apds oitiva da
autora, autorizou a venda, mediante a presenga de oficial de justiga e depdsito do prego em juizo. Contra
essa decisdo, o réu interpds o presente recurso. Contudo, como visto acima, acaso confirmado os indicios
existentes nos autos, de que as sementes apreendidas sdo objeto de ilicito coibido pela Lei de Prote¢do de
Cultivares, ndo havera direito do réu ao produto da venda do material apreendido.” TJRS, Al 70022143952,
Décima Oitava Camara Civel,Des. Pedro Celso Dal Pra, 14 de fevereiro de 2008.

60  “Com base em tal disposicdo legal, refere o apelante que ndo poderia o magistrado aplicar o percen-
tual de 35%, porquanto a Lei prevé “multa equivalente a vinte por cento do valor comercial do material
apreendido”. Ora, tal disposicdo se refere a multa administrativa aplicada ao agente que incorre na agao
descrita no artigo, nos processos administrativos do Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento.
Por evidente, tal percentual ndo precisaria ser adotado pelo magistrado para a quantificagdo do dano mate-
rial. Quanto a adogdo do percentual de “35%- margem de lucro médio, sobre o faturamento bruto da ré nas
comercializagBes registradas nas notas fiscais de n2 851, 862 e 865, bem como na operagdo de venda das
sementes que foram objeto de busca e apreensdo, a titulo de perdas e danos e royalties ndo pagos”, con-
forme referido na sentenga (fl. 390), tenho que se trata de indice razoavel, devendo ser mantido. Primeira-
mente, note-se que na sentenca se reconheceu o direito a indenizagdo referente a danos materiais (perdas
e danos e royalties ndo pagos), sendo, entdo, 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 juizo “a quo”
estabeleceu a quantificagdo em consonancia com o prejuizo material referido pela autora. Tal percentual
quantifica o dano material sofrido de modo condizente com o caso concreto, mormente porque traduz o
que a autora deixou de auferir, em decorréncia da atuagdo comercial evidentemente ilicita do apelante.”
TIRS, AC 70023712367, Nona Camara Civel, Des. Léo Romi Pilau Junior, 06 de agosto de 2008.

61  “Merecem destague, no concernente as cultivares, as san¢des 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 instituiu
o Sistema Nacional de Sementes e Mudas (SNSM), que atribui obrigacGes e responsabilidades a todos os
elos da cadeia de produgdo agricola, desde o produtor do material de propagagdo até o usuario do material
de propagacdo (agricultor). O Decreto n° 5.153/2004, que regulamentou a Lei de Sementes e Mudas, traz,
a partir do artigo n° 176, as infragGes administrativas que podem gerar adverténcia, multa, apreensdo de
material, condenagdo de material e suspensdo ou cassagdo de inscrigdo de produtor de sementes ou de
mudas no Registro Nacional de Sementes e Mudas (Renasem).”, AVIANI et alii, p. 76.



A LPC ainda prevé que a hipdtese é de crime de violagdo dos direitos
do melhorista, sem prejuizo das demais san¢8es penais cabiveis®?; mas a indi-
cacdo carece de tipo, e é inaplicavel®.

O artigo 37 da LPC é um primor de falta de técnica legislativa. Seus
efeitos, na aplicacdo da lei, podem ser catastroficos. Caberia exclui-lo por in-
teiro da lei, por ofensa ao principio constitucional do substantive due process
of law, na proporgcdo em que as leis, para serem razoaveis, tém de ser coeren-
tes.

A incoeréncia resulta, primeiro, por o art. 37 efetuar uma mistura
eminentemente difusa entre sang¢®es civis, penais, administrativas, e ndo se
sabe mais o qué.

O regulamento ndo podera determinar, certamente, a indenizacdo
devida aos titulares de direitos de cultivar; poder3, talvez, indicar certos para-
metros. Mas ainda assim, por adentrar em matéria civel ou de processo, nem
mesmo isto fard, ou, fazendo-o, estara sujeito a débvia comparagdo com os
parametros de constitucionalidade.

Alids, o Regulamento em vigor, em seu art. 33, efetivamente escolheu
determinar que a remuneracdo do titular fosse calculada com base nos precos
de mercado para a espécie, praticados a época da constatacdo da infracdo,
sem prejuizo dos acréscimos legais cabiveis®®.

62  ‘DIREITO AUTORAL. BUSCA E APREENSAO. SOJA TRANSGENICA. CONTRADITORIO RECURSAL. AUSEN-
CIA DAS FUNDADAS RAZOES. (...) 2. Ademais de ser questionavel a legitimidade em mover o aparato cri-
minal, em face das exigéncias em termos de biosseguranga, ndo ha plausibilidade da medida de busca e
apreensdo (artigo 240 do CPP) de amostras de soja transgénica quando houve autorizagdo governamental
para comercializagdo das safras, regulamentagdo das vendas e preservagdo de direitos autorais; quando
os requerentes j& demandam no civel, opondo-se a cobranga de royalties [por violagdo de patentes] ou
quaisquer outros valores, pelas requerentes da medida criminal; quando houve plantagdo maciga de soja
transgénica no Estado; quando hé informacdo de que 90% dos produtores apoiaram a proprietéria das
sementes ROUNDUP READY. 3. Podendo, na esfera civel ser resolvida a questdo, com o restabelecimento da
paz juridica, ndo intervém o Direito Penal, em face de seu carater subsidiario e fragmentario.” TIRS, A Crim.
70013300611, Sétima Camara Criminal, Des. Marcelo Bandeira Pereira, 13 de abril de 2006.

63  TRIPS ndo obriga a previsdo de san¢do penal para violagdo de direitos de cultivar, restando assim a
discricionariedade dos estados-membros instituir ou ndo um crime correspondente em suas leis nacionais.
H3&, sim, previsdo de crime de violagdo de patentes, de desenhos industriais, etc., na Lei 9.279/96, assim
como ha para marcas e direitos autorais (esses Ultimos, segundo TRIPs, sdo crimes de previsdo obrigatdria).
A legislagdo proposta pelo MAPA prevé a criminalizagdo de alguns atos de violagdo.

64 Art 33. Para os efeitos da indenizagdo prevista no art. 37 da Lei n2 9.456, de 1997, a remuneragdo do
titular sera calculada com base nos precos de mercado para a espécie, praticados a época da constatagdo
da infragdo, sem prejuizo dos acréscimos legais cabiveis. Os precedentes tem, no entanto, acolhido o pa-
rametro do regulamento: “O art. 33 do Decreto n° 2.36697/, dispbe que: “Para os efeitos da indenizagdo
prevista no art. 37 da Lei n®9.456, de 1997, a remuneragdo do titular sera calculada com base nos pregos de
mercado para espécie, praticados a época da constatagdo da infragdo, sem prejuizo dos acréscimos legais
cabiveis.” O valor apurado pelo autor foi obtido levando-se em consideragdo a mercadoria apreendida e o
valor da semente a época da infracdo, conforme se verifica do termo de apreens3do juntado as fls. 238/243,
bem como do documento juntado as fls. 180, estando, portanto, dentro os permissivos legais, devendo
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A multa de 20% é administrativa65, é civil, ou penal? Quem a recebe?
Se penal, constituir-se-a na Unica sangdo criminal, eis que ndo se tem pena pri-
vativa de liberdade? A apreensdo é acautelatoria, para obter prova processual,
ou punitiva? Cabe tal confisco em face das regras constitucionais proprias? E
a apreensdo do objeto do crime, a que remonta o CPP? Sendo-o, continua tal
figura contemplada pela Carta da Republica? Ndo seria pressuposto da manu-
tengdo de tal figura, como ocorreu no caso de apropriacdo de glebas utilizadas
para plantio de tdéxicos, que a previsdo constasse do préprio teor da Carta.

A figura penal, se na verdade ha alguma, é extremamente defectiva.
Vide o que se dira sob o art. 9o desta Lei. Claramente o alcance da protecdo
do art. 9o ndo é esgotado por este art. 37 - o tipo penal é mais estreito do que
o permite o citado art. 9o.

Para terminar este rol de duvidas, vale lembrar que o § 3o certamen-
te ndo pode ser entendido a letra, a ndo ser no tocante as suas repercussdes
penais. Pois o art. 10 trata de muitas coisas, por exemplo, da nocdo de cultivar
essencialmente derivada. Ndao haverd sangdes civis para o uso de uma cultivar
essencialmente derivada, sem autorizacdo? Certamente ndo havera sancdo
penal, ja pelo resultado das incertezas redacionais, ja pelo fato de que tal efei-
to, querido ou ndo, ndo faz boa politica legislativa.

LIMITES AO DIREITO

LIMITE FiSICO DA EXCLUSIVIDADE

Contrariamente ao que ocorre com as patentes, o contetido dos direi-
to sobre cultivares tem um elemento material e outro juridico. A exclusividade
sobre uma parcela especifica do cultivar, biologicamente determinada °®.

recair sobre o lote de titularidade da apelada. (...) Nos casos de contrafagdo o que deve ser observado
é a identificagdo e a violagdo do direito, que estd reconhecida, ndo sendo relevante a comprovagdo da
comercializagdo do produto. Por tal feito, o valor da indenizagdo deve ser mantido, por restar comprovada
a violagdo do direito da titularidade das sementes da recorrida, que causou a apreensdo de sessenta lotes
de sementes de 200 sacos de 50 quilogramas de sementes soja cultivar DM-339, identificada com a deno-
minagdo indevida, perfazendo um total de 600.000 quilos, com o célculo em cima do preco de mercado a
época do ato ilicito praticado. Deve-se, contudo, considerar como quantidade 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 retirada destes 60 lotes, demonstranto a igualdade genética da cultivar Diamante a prote-
gida DM339. Oportuno ressaltar, que nos presentes autos, a controvérsia em grau de recurso, ndo gira em
torno da comprovagdo de o produto encontrado nos armazéns ser semente ou ndo, que tenha germinagdo
correspondente a no minimo 80%, e sim na existéncia do ato ilicito e no valor a ser arbitrado deste dano,
ndo sendo relevante essa assertiva da recorrente, ja que o laudo técnico pericial é convincente para o fim a
que se destina. “ TJGO, AC 110337-8/188 (200701290409, Terceira Camara Civel, Primeira Turma Julgadora,
a unanimidade, Des. Sandra Regina Teodoro Reis, 31 de julho de 2007

65  GARCIA, cit., p 116 entende que é administrativa. Como se viu logo acima, ha precedentes que segeu-
ma mesma posicao.

66  Vide BRUCH, cit.



Segundo o art. 82 da LPC, a protecdo da cultivar recaira sobre o mate-
rial de reproducdo ou de multiplicagdo vegetativa da planta inteira.

Propagacdo é a reproducdo e a multiplicacdo de uma cultivar, ou a
concomitancia dessas acles. A propagacao, na LPC, é uma nocdo essencial-
mente juridico-econdmica, seja qual for seu substrato bioldgico. Nocional-
mente é elemento essencial para o conceito legal de “material de propaga-
¢do”, objeto central da protecédo juridica. O que recebe protecdo direta ndo é
sequer o cultivar, mas o material de propagacdo deste (art. 9°, art. 37).

Assim, para efeitos da LPC, propagacdo € a exploracdo econdmica,
através de um dos meios de Direito, seja pela reproducao sexual ou qualquer
outro meio (multiplicacdo).

Entende-se como material propagativo toda e qualquer parte da
planta ou estrutura vegetal utilizada na sua reproducao e multiplicacdao. Como
vimos, é o material de propagacdo o objeto central da protecdo juridica. O que
recebe protecdo direta ndo é o cultivar, mas o material de propagacdo deste
(art. 9°,, art. 37).

O material de propagacdo é definido como toda e qualquer parte da
planta (vide, abaixo, a definicdo de planta inteira) ou estrutura vegetal, o que
inclui sementes, na sua especifica defini¢do legal. E, assim, tanto o polo ativo
guanto o passivo de um procedimento de reproducao ou multiplicacdo.

A redacdo é compativel com a UPOV 1978; a Convencdo de 1991 pro-
tegeria todo o material da planta, e ndo sé o elemento reprodutivo®’. Sendo o
cultivar simultaneamente um exemplar de uma regra de reproducdo (objeto
de um direito intelectual) e um objeto material, como compatibilizar as duas
coisas? A lei entende que a protecdo recai ndo sobre a planta inteira, mas so-
bre o material de propagacéo. Mais precisamente - e isso é importante - sobre
a funcdo de propagacao.

Note-se a definicdo legal de “planta inteira”: a planta com todas as
suas partes passiveis de serem utilizadas na propagacdo de uma cultivar. Por
oposicdo ao material propagativo, e aos elementos vegetais em geral, a planta
inteira se define pelo composto de todas as partes passiveis de serem utiliza-
das na propagacdo de uma cultivar.

O material de propagacdo - uma semente - pode ser comida, ou dela
extraida 6leo combustivel; nem por isso havera direito exclusivo do titular
do Certificado. Ndo é por ser material de propagacdo, 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. 92 do LPC, a protecdo assegura a seu titular apenas o direito
a reprodugdo comercial no territdrio brasileiro. Assim, terceiros ndo podem,
durante o prazo de protecdo:

Realizar a producdo com fins comerciais, do material de propagacao
da cultivar, sem autorizagdo; o.

Oferecer a venda ou a comercializagdo o mesmo material.

Em adicdo ao que ja se disse, ha que entender que ndo é qualquer uso
do material propagativo para fins de propagacao que recai sobre o privilégio.
Este uso, para ser restrito, tem de ser comercial®®, que a lei indica ser produ-

68  “Por inexistir, mesmo na atividade de beneficiamento perpetrada pela requerida, qualquer intuito
de mercancia — neste conceito abrangido a exposi¢do a venda, reprodugdo, importacdo ou exportagdo de
cultivares, ndo se pode falar, que tenha havido violagdo de direitos autorais da autora, sobretudo porque as
sementes que foram apreendidas na empresa, pertenciam a terceiras pessoas, que utilizavam-se da presta-
¢do de seus servigos. (...) Considerando-se, pois, que as provas convergem no sentido deque a conduta da
apelada consistiu apenas no armazenamento deprodutos de terceiro, consoante a atividade fim exercida
pelo armazém geral, conforme conta deseu contrato social, e que ndo contrariou a inteligéncia do art. 37 da
LPC, outra ndo poderia ser a solugdo do conflito deinteresses. [Sentenga incorporada no acérddo] Portanto
a conclusdo que pode ser aferida da conjugagdo dos dispositivos capitulados no art. 41 caput e § Unico da lei
n2 10711/03, com a regulamentagdo imprimida pelo art. 178, caput do Decreto 5153/04 e no art. 37 caput
da Lei 9456/97, é que a vedagdo de embalamento e/ou armazenamento de cultivares, sem a autorizagdo
do titular do direito autoral respectivo, somente constitui-se em afronta a legislagdo protética de cultivares,
quando estas atividades sdo direcionadas & venda, oferta, reproducdo, importagdo ou exportagdo destas es-
pécies. Esta interpretacdo sistematica, pode ser aferivel pelo fato de que fosse o mero armazenamento ou
embalamento de cultivares, atividade proibida em qualquer circunstancia, razdo ndo haveria pra a ressalva
expressa, capitulada no art. 37 caput da lei 9456/97, que estd em pleno vigor, e deve ser observada em
consonancia com os demais diplomas legais que regem a matéria em debate nesta lide.” TJIPR, AC 654.570-
0, Sétima Camara Civel do Tribunal de Justi¢a do Estado do Parand, por unanimidade, Joatan Marcos De
Carvalho, 20 de julho de 2010. No mesmo sentido: “.. os elementos coligidos nos autos ndo 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 respectiva agdo cautelar envolvendo as partes
apenas comprovou o armazenamento de sementes na dependéncia da apelada, o que é bem compreensi-
vel, inclusive por ser esta a sua atividade principal. Contudo, nada restou provado a respeito de quaisquer
condutas ilegais, notadamente aquelas previstas na Lei 9.456/1997.” TIMS, AC 2006.000520-4,Segunda
Turma Civel,Des. Divoncir Schreiner Maran. Também: “[Sentenca incoporada no acérddo] “Embora a cau-
telar tenha logrado evidenciar o armazenamento das sementes nas dependéncias da demandada- que,
alids, tem na armazenagem de grdos uma de suas principais atividades- o fato é que ndo se comprovou se
efetivamente estavam sendo praticadas as condutas proscritas pela Lei 9.456/97. Deveras, a conduta ilici-
ta- aquela proibida pela legislagdo pertinente- é a produgdo com fins comerciais, o oferecimento a venda
ou a comercializagdo do material de propagacdo da cultivar, sem autorizagdo do titular, no caso, a autora.
Todavia, como mencionado, do contido nos autos, ndo é possivel concluir que a demandada estaria agindo
em afronta a previsdo legal. Ndo se pode olvidar: a boa fé se presume, mas a ma fa deve ser comprovada.
Enfim, o direito da autora em ver protegidas suas sementes, por si s6, ndo autoriza concluir que a requerida,
com fins comerciais, produzindo, oferecendo a venda ou, de qualquer forma, comercializando a cultivar
ou o material de reproducdo ou multiplicagdo” TIMS, AC 2006.011725-5/0001-00,Segunda Turma Civel,
Desa. Tania Garcia de Freitas Borges, 9 de junho de 2009. Ainda: “Como se V&, o que a lei procura coibir é
0 aproveitamento comercial da semente (cultivar) protegida, desenvolvida por meio de novas tecnologias,
incluindo recursos de engenharia genética, que sdo devidamente registradas junto ao Servigo Nacional
de Protecdo de Cultivares SNPC, 6rgdo do Ministério da Agricultura Pecuaria e Abastecimento MAPA, de
acordo com as normas protetivas. Ocorre que, no caso em tela, sequer restou demonstrado que os bens



¢do com fins comerciais, o oferecimento a venda ou a comercializacdo. Mes-
mo sob tais restri¢cdes, ainda é preciso conferir as limitacdes complementares
do art. 10, caput. De outro lado, ha outros direitos exclusivos, além do descrito
neste artigo, no art. 10, § 2o.

Assim, o cultivar é apenas um contexto, quanto ao qual se satisfazem
0s pressupostos de protegdo (técnicos e juridicos); mas o objeto da protecdo é
a circulacdo econémica do material de propagacao.

Note-se que a Lei ndo diz para fins econémicos. Ha certamente produ-
¢do para fins econémicos (como a de aperfeicoamento tecnoldgico) que ndo é
comercial. Também, como se verd, ndo esta limitado o uso comercial indireto.
Veda-se a producdo de material de propagacdo para ser vendido para fins de
reprodugdo, assim como o oferecimento a venda de tal material, ou sua efeti-
va comercializacdo. E sé isso.

Mas o art. 37 desta lei, especificando e, por vezes, introduzindo con-
fusdo, considera sujeito a sang¢do os atos de vender, oferecer a venda, repro-
duzir, importar, exportar, bem como embalar ou armazenar para esses fins, ou
ceder a qualquer titulo *°. Redacdo defectiva a do art. 37, pois deixa de levar
em consideracdo importantes atos que sdo comerciais, mas ndo implicam em
venda nem, tecnicamente, cessdo, como o de empréstimo, escambo, etc.

LIMITES QUANTO AO PRAZO

Pelo art. 11 da LPC, a protecdo da cultivar vigorara, a partir da data da
concessdo do Certificado Provisério de Protecdo, pelo prazo de quinze anos,
excetuadas as videiras, as arvores frutiferas, as arvores florestais e as arvores
ornamentais, inclusive, em cada caso, o seu porta-enxerto, para as quais a
duracdo serd de dezoito anos. A duracdo é compativel com a UPOV 1978. Para
a UPQV 1991, o prazo serd de, no minimo, vinte anos.

Diz o art. 12 que, decorrido o prazo de vigéncia do direito de prote-
¢do, a cultivar caird em dominio publico e nenhum outro direito podera obstar
sua livre utilizagdo.

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 fls. 193 dos
autos da cautelar), eram oriundas de cultivares protegidos pela apelante, como bem ressaltado bem d. Jui-
zo singular em sua decisdo, pois para isso seria indispensavel a produgdo de prova pericial. TJIPR,Ac 92971-3,
Oitava Camara Civel do Tribunal de Justica do Estado do Parana, por unanimidade, Des. Laurindo de Souza
Netto, 26/01/2012.

69 A legislacdo da Unido Européia, além dos atos citados pelo art. 9o da lei brasileira, ainda considera
protegidos a multiplicagdo (sem a cldusula com fins comerciais), o acondicionamento com vistas a propaga-
¢do, a exportagdo, a importagdo e o armazenamento.



44

LIMITAGOES LEGAIS AO DIREITO

Nunca excegdes, mas limites a protecao/0, as hipoteses do art. 10
consideram fora da exclusividade uma série de atos que podem ser praticados
sem a permissdo do titular do Certificado, em um rol de exclusdes legais (dai,
involuntdrias), objetivas e incondicionais do direito exclusivo a cultivar.

Sdo elas:

O direito ao replantio (chamado de farmer’s right) de sementes e
mudas para uso préprio, em quantidades suficientes para a préxima safra,
no estabelecimento do beneficidrio ou em estabelecimento de terceiros cuja
posse detenha;

O esgotamento do direito, uma vez utilizado o material de propagacao
para a propagacao pretendida, podendo os seus frutos ou produtos serem
livrementes usados, exceto para fins reprodutivos.

O uso do cultivar como fonte de variacdo no melhoramento genético
ou na pesquisa cientifica (breeder’s right); mas deve ser observada a restri¢cdo
ndo a tal uso, mas a exploracdo do melhoramento que resultar em cultivar
essencialmente derivada.

A multiplicacdo de sementes por pequeno produtor rural (definido
na legislacdo), para doacdo ou troca, exclusivamente para outros pequenos
produtores rurais, no ambito de programas de financiamento ou de apoio a
pequenos produtores rurais, conduzidos por érgdos publicos ou organizagdes
ndo-governamentais, autorizados pelo Poder Publico.

A par de tais limitacGes explicitas, existe ainda a qualificacdo, essen-
cial a aplicagcdo dos direitos privativos, de que s6 ha exclusividade quanto ao
uso comercial do elemento protegido.

70  Limites resultantes do proprio desenho do instituto juridico, e ndo exceg¢des, que devam ser interpre-
tadas restritamente. Vide: “Necessidade de interpretagdo sistemética e teleoldgica do enunciado norma-
tivo do art. 46 da Lei n. 9610.98 a luz das limitagBes estabelecidas pela propria lei especial, assegurando
a tutela de direitos fundamentais e principios constitucionais em colisdo com os direitos do autor, como a
intimidade, a vida privada, a cultura, a educacdo e a religido. Ill- O dmbito efetivo de protecdo do direito a
propriedade autoral (art. 50, XXVII, da CF) surge somente apos a consideragdo das restri¢des e limitagdes a
ele opostas, devendo ser consideradas, como tais, as resultantes do rol exemplificativo extraido dos enun-
ciados dos artigos 46, 47 e 48 da Lei 9.610.98, interpretadas e aplicadas de acordo com os direitos funda-
mentais. Ill- Utilizagdo, como critério para a identificagdo das restri¢des e limitagBes, da regra do teste dos
trés passos (‘three step test’), disciplinada pela Convengdo de Berna e pelo Acordo OMC. TRIPS. (...) Ora, se
as limitagBes de que tratam os arts. 46, 47 e 48 da Lei 9.610/98 representam a valorizacdo, pelo legislador
ordinario, de direitos e garantias fundamentais frente ao direito a propriedade autoral, também um direito
fundamental (art. 52, XXVII, da CF), constituindo elas-as limitagdes dos arts. 46, 47 e 48- o resultado da pon-
deracdo destes valores em determinadas situagdes, ndo se pode considera-las a totalidade das limitagdes
existentes. “ STJ, Resp 964.404- ES (2007.0144450-5), Terceira Turma do Superior Tribunal de Justica, por
unanimidade, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 15 de margo de 2011



Tais limitagGes configuram a protecdo de cultivares de uma forma es-
pecifica, que foi escolhida pelo legislador brasileiro exatamente por constitu-
irem um minus protetivo em face do padrao de patentes, e simultaneamente
contrabalancam os menores rigores para a obtencdo da protecdo. E estrutu-
ralmente mais facil para o melhorista obter registro de cultivar, mas o balanco
liquido dos direitos que o obtentor terd como titular € menor do que o de um
titular de patente.

A LISTAGEM DAS LIMITAGOES LEGAIS

O art. 10 da LPCintroduz uma série de limites ao exercicio dos direitos
exclusivos determinados pelos art. 5°, 9°, 10 § 22 e 37, resultantes da clausula
final do art. 5°,, XXIX Carta de 1988, que condiciona a propriedade das cria-
¢Oes industriais a fungdo social.

Aguele que pratica os atos cobertos por uma limitacdo ao direito do
titular do Certificado ndo esta sujeito aos efeitos da exclusividade’.

Como ja se disse, tais restricdes ao pleno exercicio dos direitos seriam
limitacGes administrativas, definidas como “toda imposicdo geral, gratuita,
unilateral, e de ordem publica, condicionadora do exercicio de direitos ou ati-
vidades particulares as exigéncias do bem-estar social 72",

J& tivemos ocasido de definir como limitacdes legais aos direitos de
propriedade intelectual certos elementos constitutivos da atribuicdo do direi-
to, ainda que de carater negativo ’3. Repetimos aqui nosso exemplo compara-
tivo: o dever do proprietario de permitir o acesso a dgua potavel inclusa pelos
titulares de imdveis circundantes.

A LPC considera fora da exclusividade uma série de atos que podem
ser praticados sem a permissdo do titular do Certificado. Da mesma forma
gue ocorre nas varias leis de Propriedade Intelectual’, trata-se de um rol de

71 Numa perspectiva expansiva do art. 10 da LPC: “Ndo obstante o teor proibitivo da norma do art. 37,
da Lei n2 9.456/97, ha que se considerar a excludente aludida no art. 10, do mesmo diploma legislativo.
Portanto, a flexibilidade da lei em face do monopdlio da pesquisa caracteriza mesmo uma ressalva ao di-
reito de exclusividade dos titulares de patentes, permitindo, assim, uma brecha para que os agricultores
tenham acesso ao material protegido sem o pagamento de royalties. E assim o direito a reserva de parte da
colheita e a chamada isengdo do melhorista. Dai a explicagdo razodvel, emprestada pela apelada, de que, no
meio rural, € comum a prética corrente de troca/venda de grdos, sejam eles com fins alimentares ou como
matéria prima, classificados ou ndo.” TJIRS, AC 70014986798, Sexta Camara Civel, Des. José Aquino Flores
De Camargo, 06 de margo de 2008.

72 Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 1a 1a. edi¢do, 1988.
73 José de Oliveira Ascengdo, 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. I, [ 14 ] § 4
.- Limites Legais Extrinsecos: Fair Usage.



46

limitacGes legais (dai, involuntdrias), objetivas e incondicionais a exploracdo da
direito a cultivar 7.

Tratando-se de restricdes a uma norma excepcional, como é a da ex-
clusividade imposta a exploracdo comercial do cultivar, as limitagdes sdo in-
terpretadas extensamente, ou melhor, com toda a dimensdo necessaria para
implementar os interesses que pretendem tutelar.

Em suma, o art. 10 elenca exemplificativamente atos ndo caracteri-
zados como de uso comercial. A regra geral é a do art. 92. Ndo se pretende
excluir o uso proprio, os atos de efeito comercial indireto, a cooperagdo entre
produtores rurais, nem a pesquisa e desenvolvimento, etc., ja pelo interesse
social relevante na limitacdo, ja pelo alcance intrinseco da exclusividade con-
cedida.

De qualquer maneira enfatize-se que todos os atos privados ou de
fins ndo comerciais, quaisquer sejam eles, mesmo nao listados no art. 10, fo-
gem ao art. 9°, e ndo estdo assim abrangidos pela exclusividade 7®.

75 Alicenca e a simples autorizacdo tém carater consensual e sdo concedidas em carater subjetivo. A
licenca de direitos, ainda que tenha um cunho de oferta unilateral- polilicitatéria-, ndo deixa de ser também
consensual e subjetiva. A licenga compulséria é condicionada, resultante que é do ndo atendimento de
certas obrigacdes por parte do titular ou licenciado da patente.

76 Carlo, Ignacio Quintana, El Reglamento CE NUmero 2100/1994 relativo a la proteccién comunitaria de
las obtenciones vegetales, in Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, vol. XVI (1996). p. 96.



LIMITACAO LEGAL: USO PROPRIO.

Pelo inciso | do art. 100 7”7, ndo fere o direito de propriedade sobre a
cultivar protegida 7® aquele que reserva e planta sementes para uso préprio’”,
em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros cuja posse de-
tenha®.

77  Art. 10. N&o fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que: |- reserva e planta
sementes para uso proprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros cuja posse dete-
nha. “Ndo fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que reserva e planta sementes
para uso proprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiro cuja posse detenha” (art. 10,
inciso |, da Lei 9458/97, que trata da protec¢do dos cultivares). Demais temas relacionados com a atividade
desenvolvida pela agravante, inclusive fatos que tenham ocorrido anteriormente, e que eventualmente
redundem no descumprimento das disposi¢des dessa legislacdo e do que estabelece a Lei 10.711/2003, de-
vem ser debatidos e analisados em agdo propria e especifica. Recurso provido.” TIPR Agravo de Instrumento
411945-9, Acérddo 18794, 62 Camara Civel, Rel. Juiz Luiz Cezar Nicolau, julg. 11.09.2007. “Caso concreto
em que os elementos de prova trazidos aos autos ndo servem a pretendida condenagdo da ré. Prova que
necessita ser cabal acerca da suposta violagdo da protegdo legal. Uso de gravagdo tida como legitima, mas
que, do seu conteldo, em absoluto, se pode concluir pela pratica do ilicito. Fotografias que nada esclare-
cem sobre a alegada fraude. llagBes e suposicdes que ndo se erguem a categoria de prova. Onus que per-
tencia ao autor art. 333, I, do CPC-, e do qual ndo se desincumbiu. O eventual repasse de sementes por for-
¢a da brecha legal decorrente do direito a reserva de parte da colheita e a chamada isen¢do do melhorista
ndo é suficiente ao decreto condenatério pretendido pela denunciante. Artigos 92 e 10, da Lei n2 9.456/97.
Sentenca de improcedéncia mantida.” Apelagdo Civel N2 70014986798, Sexta Camara Civel, Tribunal de Jus-
tica do RS, Relator: José Aquino Flores de Camargo, Julgado em 06/03/2008. No entanto: “Por fim, em que
pese a agravante sustente que as sementes apreendidas destinam-se para uso proprio, bem como que a
ndo liberagdo das sacas o traria prejuizos, vez que deixaria de plantar na época apropriada, deixou de trazer
aos autos que as referidas sementes ndo se destinam a outros fins.” TIPR, AC 488197-2,Sétima Camara Civel
do Tribunal de Justica do Estado do Parand, por unanimidade, Des. Joatan Marcos de Carvalho, 18/11/2008.

78  “As condutas tendentes a “vender, oferecer a venda, reproduzir, importar, exportar, bem como emba-
lar ou armazenar para esses fins, ou ceder a qualquer titulo, material de propagagdo de cultivar protegida”,
conforme disposto no art. 37 da Lei de Protegdo de Cultivares (Lei 9.456/97), excetuada a hipdtese de re-
serva para uso proprio, prevista no art. 10 da mesma lei, é que caracterizam o dano indenizavel. Pequenas
irregularidades no transporte ou armazenagem das sementes podem acarretar autuagdes do 6rgdo proprio
do Ministério da Agricultura, por infragdo administrativa, ndo indenizagdo para a titular da propriedade
intelectual da cultivar.(TJPR- 82 C.Civel- AC 0684681-7- Goioeré- Rel.: Des. Miguel Kfouri Neto- Unanime- J.
09.12.2010)

79 Desde que inicialmente adquirida de fonte autorizada: “De qualquer sorte, sendo a agravada titular
das patentes relativas as sementes utilizadas pelos produtores, plausivel sua pretensdo, escudada na Lei
Maior (art. 59, caput, inc. XXIX) e Lei de Patentes, de pretender indenizagdo (ndo royalties) pelo uso de
sementes de soja por ela desenvolvidas. Vedagdo, ademais, ao enriquecimento sem causa. Ndo incidéncia
do art. 102 da Lei n2 9456/97 (Lei das Cultivares), de cuja aplicagdo so se poderia cogitar tivesse o agricultor
obtido as sementes licitamente e pago royalties a agravada naquela ocasido.” TIRS, Al 70010740264, Agravo
Interno 70010827772, Décima Qitava Camara Civel,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, impse-
se 0 pagamento de royalties, em retribui¢do a utilizagdo da tecnologia desenvolvida pelo requerido. Prote-
¢ao da propriedade industrial, quimico-genética e intelectual- Lei n2 9.279/96. AUSENCIA DE VIOLACAO A
LEI DE CULTIVARES. Ndo comprovada a obtencdo licita das sementes, bem como o pagamento de royalties
relativamente agquelas sementes que deram origem as utilizadas para o replantio, ndo ha falar em aplicagdo
da Lei de Cultivares.” TIRS, AC 70030433536, Des.2 Katia Elenise Oliveira Da Silva, 30 de junho de 2010. No
mesmo sentido: TJRS, AC 70030660799, Vigésima Camara Civel, Des. Angela Maria Silveira, 23/09/2009

80 Nota SOUSA, Narliane Alves de Souza e, citada: “Com relagdo ao primeiro limite, atos sem fim comer-
cial ou uso préprio, subentende-se a utilizagdo do objeto da patente ou da protecgdo de cultivar de maneira
que, se realizada com finalidade econdmica resultaria em violagdo do direito. Entdo o limite é a finalidade
econdmica com que se utiliza.

Verifica-se, contudo, que ha uma limitacdo maior e mais abrangente deste item para a protecdo de culti-
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Tal disposicdo na verdade ndo limita nenhum direito que ja ndo o es-
tivesse pelo art. 99, eis que 0 ato mencionado (reserva e plantagdo de semen-
tes) para uso préprio ndo constitui uso comercial®?.

Note-se que o dispositivo serve para configurar o conceito de uso
comercial como sendo direto: se o plantio de um cultivar de milho para uso
proprio se destina, apds a colheita, a comercializagcdo de espigas, nem por isto
haverad sujeicdo do plantador a exclusividade desta Lei. Note-se também que
a lei exige que a producdo se dé no proprio estabelecimento rural (no sentido,
de que o produtor seja proprietdrio) ou de que tenha posse. E “semente” tera
a definicdo legal®?, que ndo se reduz ao que é entendido comumente como tal.

vares. O artigo 10, ida Lei 9.456/97, que fala de reserva e plantio de sementes para uso proprio, em seu
estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros cuj a posse detenha, ndo limita a quantidade do uso
e ndo se refere necessariamente a impossibilidade de auferir lucros com esse plantio. A proibicdo é de f or-
necer estas sementes ou mudas para terceiro. Contudo a Lei 10.711 de 05 de agosto de 2003 trouxe outra
limitagdo a esta possibilidade de replantio em seu artigo 23.

Embora seja possivel guardar e replantar as sementes ou mudas, para fazer isso o produtor rural fica con-
dicionado a prévia inscrigdo dos campos de produgdo no MAPA. [Art. 23. No processo de certificagdo, as
sementes e as mudas poderdo ser produzidas segundo as seguintes categorias: i- semente genética; li- se-
mente basica; lli- semente certificada de primeira geragdo- C1; IV- semente certificada de segunda geragdo
- C2; V- planta basica; Vi- planta matriz; Vli- muda certificada.]

No caso das patentes, segundo o artigo 43, |, da Lei 9.279/1996, esta possibilidade se refere expressamen-
te a atos em carater privado, sem finalidade comercial e desde que ndo acarretem prejuizo ao interesse
econdmico do titular da patente. Ou seja, o uso privado, além de ndo poder incluir a auferigdo de lucros
também ndo pode prej udicar o interesse econémico do titular, ao contrario da limitagdo ao uso proprio.
Desta maneira, verifica-se que a imposi¢do negativa de limites ao titular, apresentada pela Lei 9.279/1996
é menor que a imposi¢do negativa de limites impostos ao titular segundo a Lei 9.456/1997. Por se tratar
de um limite que vem a beneficiar particulares, este pode ser classificado como um limite negativo de
interesse privado”.

81 Importante aqui a distingdo entre uso comercial e uso econémico. Certamente é econdmico o uso
em replantio (com talvez as exceg¢des do paragrafo Unico do art. 115 do Decreto n® 5.153, “agricultores
familiares, assentados da reforma agréria e indigenas”); mas esse uso é licito.

82 Leino 10.711, de 5 de agosto de 2003, art. 20., XXXVIII- semente: material de reproducdo vegetal
de qualquer género, espécie ou cultivar, proveniente de reprodugdo sexuada ou assexuada, que tenha
finalidade especifica de semeadura; XXXIX- semente genética: material de reproducdo obtido a partir de
processo de melhoramento de plantas, sob a responsabilidade e controle direto do seu obtentor ou in-
trodutor, mantidas as suas caracteristicas de identidade e pureza genéticas; XL- semente bdsica: material
obtido da reprodugdo de semente genética, realizada de forma a garantir sua identidade genética e sua
pureza varietal; XLI- semente certificada de primeira geragdo: material de reprodugdo vegetal resultante
da reprodugdo de semente basica ou de semente genética; XLII- semente certificada de segunda geragdo:
material de reproducgdo vegetal resultante da reprodugdo de semente genética, de semente bdsica ou de
semente certificada de primeira geragdo; XLIII- semente para uso préprio: quantidade de material de repro-
dugdo vegetal guardada pelo agricultor, a cada safra, para semeadura ou plantio exclusivamente na safra
seguinte e em sua propriedade ou outra cuja posse detenha, observados, para calculo da quantidade, os
parametros registrados para a cultivar no Registro Nacional de Cultivares- RNC; (Vide Medida proviséria n®
223, de 2004).



Em nosso texto de 2003, assim tratamos do tema:

Semente para a LPC é toda e qualquer estrutura vegetal utilizada na
propagacdo de uma cultivar®. A definicdo legal ndo se identifica com a do
dicionario. Semente ndo é, tradicionalmente, toda e qualquer estrutura vege-
tal. “Estrutura”, ainda que distinta - mais restrita - do que a lei entende como
material propagativo, tem um alcance muito mais amplo do que “semente”.
Assim, o pélen se inclui na definicdo legal, como também o évulo antes da
fertilizacdo, os elementos de enxerto, etc.

A nocdo legal de semente é usada para definir os limites do direito do
titular do Certificado, pois é uso licito o de quem “reserva e planta sementes
para uso préprio” ou o do “pequeno produtor rural que multiplica sementes,
para doacdo ou troca” (art. 10°.) A extensdo maior é assim notavel, por impli-
car em restricdo de direitos.

A Lei de Sementes, porem, em texto que se pode sugerir a integracao
com a LPC, prop&e como ja citado pelos menos dois conceitos legais de “se-
mente” que sdo pertinentes ao art. 10, I:

XXXVIII - semente: material de reproducdo vegetal de qualquer géne-
ro, espécie ou cultivar, proveniente de reproducdo sexuada ou assexuada, que
tenha finalidade especifica de semeadura;

XLIIl - semente para uso préprio: quantidade de material de reprodu-
cdo vegetal guardada pelo agricultor, a cada safra, para semeadura ou plantio
exclusivamente na safra seguinte e em sua propriedade ou outra cuja posse
detenha, observados, para célculo da quantidade, os parametros registrados
para a cultivar no Registro Nacional de Cultivares - RNC; (Vide Medida provi-
soria n2 223, de 2004).

O regulamento da Lei de Sementes (Decreto n2 5.153, de 23 de julho
de 2004) ainda prové restricdes maiores para a aplicacdo do limite de uso
proprio:

Art. 115. O material de propagacdo vegetal reservado pelo usuario,
para semeadura ou plantio, serd considerado “sementes para uso préprio” ou
“mudas para uso préprio”, e devera:

| - ser utilizado apenas em sua propriedade ou em propriedade cuja
posse detenha;

83  LPCArt. 39, XIV- semente: toda e qualquer estrutura vegetal utilizada na propagacdo de uma cultivar;
(...) XVI- material propagativo: toda e qualquer parte da planta ou estrutura vegetal utilizada na sua repro-
dugdo e multiplicagdo;
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Il - estar em quantidade compativel com a drea a ser plantada na
safra seguinte, observados os parametros da cultivar no RNC e a area destina-
da a semeadura ou plantio, para o calculo da quantidade de sementes ou de
mudas a ser reservada®*;

lll - ser proveniente de dreas inscritas no Ministério da Agricultura,
Pecuaria e Abastecimento, quando se tratar de cultivar protegida de acordo
com a Lei no 9.456, de 1997, atendendo as normas e aos atos complementa-
res;

IV - obedecer, quando se tratar de cultivares de dominio publico, ao
disposto neste Regulamento e em normas complementares, respeitadas as
particularidades de cada espécie; e

V - utilizar o material reservado exclusivamente na safra seguinte.

Paragrafo Unico. Ndo se aplica este artigo aos agricultores familiares,
assentados da reforma agraria e indigenas que multipliguem sementes ou mu-
das para distribuicdo, troca ou comercializacdo entre si.

84  Aapelada COODETEC Cooperativa Central de Pesquisa Agricola, detentora da titularidade intelectual
das sementes, alega na inicial que os réus estavam comercializando as sementes piratas, inclusive com
divulgagdo através de antncio em radio, jornais e telefone, até para clientes da prépria COODETEC.

De inicio, hd que se registrar que estas provas da comercializagdo ficaram apenas nas alegac¢des, pois ndo
foi juntado jornal algum com anuncio de venda das cultivares e as radios locais, Goioeré AM e 104 FM, in-
formaram por meio de oficio (fls. 669 e 670), que ndo divulgaram qualquer anuncio de venda das sementes
em questdo.

Sem essas provas, a comprovagdo do objetivo de comercializagdo se assentaria em diversos indicios, espe-
cialmente pela incompatibilidade da quantidade de semente com a drea pertencente ao agricultor, partin-
do do conceito de “uso proprio” fornecido pelo Decreto n? 5.153, de 23 de julho de 2004, que regulamen-
tou a Lei n2 10.711/2003, que disp&e sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas SNSM. (....

Como ndo existe nenhuma prova direta da comercializagdo, a anélise deve ser feita sobre os indicios exis-
tentes, notadamente os dos incisos |, Il e IV do art. 115 do Decreto n2 5.153/2004, vez que estas disposicdes
podem indicar, com relativa seguranga se as sementes se destinavam ao plantio na safra seguinte pelos
respectivos proprietarios.

No caso em exame, todos os produtores rurais enquadrados como réus na a¢do, negaram peremptoria-
mente que tivessem como objetivo a comercializagdo das sementes e alguns ainda alegaram que as se-
mentes armazenadas ndo 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 assisténcia
técnica (fls. 408/413), referente a safra de 2005, assinados por um consultor técnico da Cooperativa Mista
Agropecuaria do Brasil e um engenheiro agronomo, indicam o plantio de 17.200kg. de graos de trigo da va-
riedade CD-104 (de propriedade intelectual da COODETEC) e 31.500 da variedade BRS-208 (da EMBRAPA).
A drea total de plantio foi de 272,4 hectares, logo, perfeitamente compativel com a quantidade de semen-
tes depositadas, e, inclusive, com a quantidade apreendida em nome do apelante (686 sacas de 50kg).
Portanto, os requisitos mais importantes do art. 115 do Decreto n2 5.153, de 23 de julho de 2004, foram
atendidos, como é o caso da compatibilidade da quantidade de grdos armazenados com a area a ser planta-
da, plantio em area de propriedade ou posse do apelante, e utilizagdo do material na safra seguinte, como
efetivamente ocorreu (safra de 2005).” TJPR, AC 684681-7, Oitava Camara Civel do Tribunal de Justica do
Estado do Parand, por unanimidade, Des. Miguel Kfouri Neto, 09/12/2010.



Note-se que ndo ha revogacdo expressa das definicdes da LPC pela Lei
de Sementes, e que a eventual superacdo da lei especifica pela lex nova nédo é
necessariamente pacifica®.

Isso posto, vale notar as distin¢des:

LPC Lei de Sementes

Semente: toda e qualquer estrutura vegetal | Semente: material de reproducdo vegetal
utilizada na propagacdo de uma cultivar; de qualquer género, espécie ou cultivar,
proveniente de reproducdo sexuada ou
assexuada, que tenha finalidade especifi-
ca de semeadura;

Material propagativo: toda e qualquer parte da
planta ou estrutura vegetal utilizada na sua re-
producdo e multiplicacdo;

Como se Vvé, a nova lei introduz uma nogao de finalidade especifica
para a definicdo de semente para os efeitos legais pertinentes. O que biologi-
camente for semente, mas tiver finalidade de consumo alimentar, semente ja
ndo sera®e.

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

Somando-se os efeitos da legislagdo posterior a LPC, verifica-se que
teor original da limitagdo para uso proprio encontra-se agora (aceitando-se,
como hipétese, a validade e aplicabilidade da Lei de Sementes e de seus Regu-
lamento) bastante restrito: o uso é limitado a quantidade necessaria (definida
pela autoridade) para replantio na safra seguinte. Ha, aqui, uma afiliacdo tdcita
aos parametros da UPQV 199187,

85 Incidentalmente, veja-se a norma temporaria de 2003 versando sobre a matéria. Consta na Lei n®
10.814/2003:"Art. 12. As sementes da safra de soja geneticamente modificada de 2003, reservadas pelos
agricultores para o uso préprio, consoante os termos do art. 29, inciso XLIII, da Lei n2 10.711, de 5 de agosto
de 2003, e que sejam utilizadas para plantio até 31 de dezembro de 2003, ndo se aplicam as disposicoes:
(..) Art. 13. Em relagdo as safras anteriores a 2003, fica o produtor de soja geneticamente modificada isento
de qualquer penalidade ou responsabilidade decorrente da inobservancia dos dispositivos legais referidos
no art. 12 desta Lei.”

86  Essa definigdo do regime legal pela destinagdo do elemento vegetal reaparece em outras defini¢des
do art. 22 da Lei de Sementes: XLV- utilizagdo de sementes ou mudas: uso de vegetais ou de suas partes com
0 objetivo de semeadura ou plantio; XLVI- usuario de sementes ou mudas: aquele que utiliza sementes ou
mudas com objetivo de semeadura ou plantio;

87  Que sdo assim descritos na Manual da OMPI: “5.645 The fact that the breeder’s authorization is only
required for the production of propagating material “for purposes of commercial marketing” means that
production of propagating material that is not intended for marketing, but only for use on the farm where
it was produced, falls outside the scope of protection. This has the effect of creating implicitly the so-called
“farmer’s privilege,” whereby farmers may replant on their farms propagating material from the previous
year’s harvest.5.646 Article 14(1) of the 1991 Act provides that, in respect of the propagating material of a
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Essa limitacdo é um dos instrumentos mais caracteristicos do siste-
ma de cultivares®®, e um significativo instrumento de politica publica em face
do sistema de patentes®. Ainda que bastante constrito, ndo foi excluido pela
UPQOV 1991°°-. No entanto, mesmo no dmbito do estado brasileiro®, é um ins-

protected variety, any production, reproduction (multiplication), conditioning for the purpose of propaga-
tion, offering for sale, selling or other marketing, exporting or importing, or stocking for any of these pur-
poses, shall require the authorization of the breeder. Accordingly, the basic scope of the protection extends
to all production or reproduction (multiplication) without a reference to its purpose and, unlike the 1978
Act, does not have the effect of creating, by implication, a “farmer’s privilege.” “ WIPO, WIPO Intellectual
Property Handbook: Policy, Law and Use, Chapter 5- International Treaties and Conventions on Intellectual
Property, http://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 Fitogenéticos para a Alimentagdo e a Agricultura “9.1 As
Partes Contratantes reconhecem a enorme contribui¢do que as comunidades locais e indigenas e os agri-
cultores de todas as regides do mundo, particularmente dos centros de origem e de diversidade de cultivos,
tém realizado e continuardo a realizar para a conservagdo e para o desenvolvimento dos recursos fitogené-
ticos que constituem a base da produgdo alimentar e agricola em todo o mundo. 9.2 As Partes Contratantes
concordam que a responsabilidade de implementar os Direitos dos Agricultores em relagdo aos recursos fi-
togenéticos para a alimentacgdo e a agricultura é dos governos nacionais. De acordo com suas necessidades
e prioridades, cada Parte Contratante deverd, conforme o caso e sujeito a sua legislagdo nacional, adotar
medidas para proteger e promover os Direitos dos Agricultores, inclusive: (a) protecdo do conhecimento
tradicional relevante aos recursos fitogenéticos para a alimentacdo e a agricultura; (b) o direito de participar
de forma equitativa na reparticdo dos beneficios derivados da utilizagdo dos recursos fitogenéticos para a
alimentacdo e a agricultura; e (c) o direito de participar na tomada de decisGes, em nivel nacional, sobre
assuntos relacionados a conservagao e ao uso sustentdvel dos recursos fitogenéticos para a alimentagdo e
a agricultura. 9.3 Nada no presente Artigo sera interpretado no sentido de limitar qualquer direito que os
agricultores tenham de conservar, usar, trocar e vender sementes ou material de propagacdo conservado
nas propriedades, conforme o caso e sujeito as leis nacionais.”

89  Vide PLAZA, cit. Vide também: “The original UPOV Convention laid down the rules for PBR that would
have to be included in national laws in order for countries to qualify for membership. In essence, plant
breeders are given a limited monopoly over the reproductive material of the variety. Even if it may seem
only a nuance, this entails an important difference with patents, since patent holders claim ownership to
the germplasm, technology and industrial processes, while breeders-in the original UPOV concept- can only
control multiplication and sale of seeds. UPOV has also provided- until the 1991 version discussed below-
special protection for farmers and the continued free access to plant genetic resources. Farmers have been
allowed to continue with their ancestral costume of saving seeds for the coming seasons and informally
exchanging them with other farmers, even from protected varieties, 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 “ constitutional right” in agriculture. “A right going back 12’000 years to the dawn of
agriculture and the domestication of all these crops we grow or have grown.” June Grain, UPOV: Getting a
Free Trips Ride? Seedling, June 1996, http://www.grain.org/seedling/?id=161, last visitedon 5/22/2009.

90  “Interestingly, during the diplomatic 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 protection of new varieties of plants, Records of the diplomatic conference for the re-
vision of the international convention for the protection of new varieties of plants, GENEVA, 1991, at 352
(1992) [hereinafter Summary Minutes]. The U.S. delegate stated that his delegation would find it difficult to
establish such a limitation on the farmer’s privilege [UPOV art. 30]”. Kelly T. Crosby, The United States and
Iraq: Plant Patent Protection and Saving Seed, 9 Wash. U. Glob. Stud. L. Rev. 511 (2010),http://digitalcom-
mons.law.wustl.edu/globalstudies/vol9/iss3/5

91  “Todavia, mesmo com a regulamentacdo do uso proprio, ainda ha muita polémica envolvendo a sua
pratica. O segmento de pesquisa em melhoramento vegetal clama pela alteragdo da LPC, a fim de reduzir
a abrangéncia do uso préprio de sementes. Com isso, os danos hoje sofridos seriam minimizados quando
uma cultivar é colocada no mercado e amplamente multiplicada por agricultores que, com elevado nivel
tecnoldgico, produzem suas proprias sementes e deixam de recolher royalties por ndo recorrerem as se-



tituto sempre sob critica e discussdo®.

LIMITAGAO LEGAL: USO OU VENDA PARA CONSUMO

Pelo inciso Il do art. 10°%, nédo viola direito de cultivar quem usa ou
vende como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, ex-
ceto para fins reprodutivos®.

mentes comerciais, cessando assim a mais importante fonte de renda das empresas de melhoramento.
Mais grave € a situacdo de melhoristas de espécies de multiplicagdo vegetativa (a exce¢do da cana-de-
-agUcar, que tem tratamento diferenciado na LPC) que ndo subsistem no setor privado por ndo disporem
de seguranca juridica e protegdo suficiente para garantir qualquer investimento em pesquisa. Agricultores
que cultivam espécies desta natureza reprodutiva, como fruteiras e ornamentais, cuja qualidade do mate-
rial propagativo é pouco ou nada afetada pela propagacgdo por geragdes sucessivas, estdo sujeitos a duas
situagBes: dependem de investimentos publicos para que haja algum melhoramento, sobretudo quando
se tratar de uma espécie nativa, ou selam contratos exclusivos, complexos e onerosos, com melhoristas
estrangeiros que se aventuram a autorizar a entrada das suas cultivares no Brasil, mesmo sob o risco de
pirataria.” AVIANI et alii, p. 87.

92 Vide BORGES BARBOSA, Denis e LESSA, Marcus, citado, e 0 nosso “A pretensa e a verdadeira..”. Deste
ultimo texto: ““Como contrapartida a esta restricdo, a proposta acrescenta populagdes tradicionais ou co-
munidades e agricultores familiares a lista de beneficidrios das excegGes existentes. Segundo a proposta do
registro, a falta de uma defini¢do legal de “pequenos produtores” amplia as excegBes para além da intengdo
da lei, afetando a eficdcia da protegdo. Portanto, o Projeto de Alteragdo de 2009 opta pela mesma definigdo
utilizada pela lei do imposto de renda para definir os produtores isentos. Isso, segundo SNPC, equivale a
80% dos produtores (embora muito menos que a area total de produgdo)”.

93  Art. 10. Ndo fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que: Il - usa ou ven-
de como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, exceto para fins reprodutivos. “As
sementes descritas na inicial foram adquiridas pelo Requerido para plantio em suas propriedade rurais,
sendo que os produtos existentes em seu estabelecimento decorreram da colheita da producdo de referi-
das sementes, ndo havendo indicios de que estavam armazenados para comercializagdo ilegal e sim para
venda para consumo, o que acarretou na improcedéncia dos pedidos apresentados na acdo principal.” (fl.
304)” TJPR, AC 633135-1, Décima Camara Civel, por unanimidade de votos, Des. Arquelau Araujo Ribas,
22/07/2010.

94 Aqui também a adogdo da UPOV 1991 traria consequéncias: ““Scope of protection. Under UPOV
1978, commercial use of reproductive 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 offers the same protection, but in some cases takes
it further, to the products of the protected variety. According to this restriction, 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 varieties) are also accorded IP protection. Duration of protection. UPOV 1978 provides for a minimum
of 15 years of protection, 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 royalties again to the breeder—a burden which would be particularly difficult for poor farmers.
UPOV 1978 allows for farmers’privilege, while UPOV 1991 leaves it at the discretion of the national gover-
nment. Breeders’ exemption. Breeders’ exemption refers to the practice of allowing breeders free access
to protected varieties for research purposes—a measure devoted to fostering increased innovation. UPOV
1978 allows for such an exemption. UPOV 1991 allows only a limited application of this exemption. If the
resulting improved variety is deemed to be “essentially derived” from the original protected variety (i.e.,
sufficiently genetically 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 “essentially
derived” will be defined in practice. This last element of UPOV 1991 might be thought to benefit traditional
farmers, since a number of improved commercial varieties mightbe deemed to be essentially derived from
land races. However, since there is no protection for such land races inthe first place under UPOV, this
potential protection for varieties derived from them is not available either.” Aaron Cosbey, The Sustainable
Development Effects of the WTO TRIPS Agreement: A Focus on Developing Countries, International Institu-
te for Sustainable Development(1996). http://www.tradeobservatory.org/library.cfm?filename=Sustainab-
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O inciso Il confirma que ndo é o uso do material de propagacao, como
parte de uma planta de inteira, ou mesmo em si mesmo, que atinge os limites
da exclusividade.

Exclusivo é apenas o uso comercial (tal como definido no art. 9°) de
material de propagagdo para fins de propagac¢do. O milho comido ou vendido
para alimento ou para fins industriais ndo € sujeito ao privilégio; mas a eventu-
al espiga debulhada, vendida para ser plantada, estard sob a reserva legal95.
Vide, quanto a este inciso, o que dispde o § 22 deste artigo®.

Note-se, neste inciso I, 0 uso da expressao “para fins reprodutivos”;
dixit minus quam voluit. Na verdade, deveria ser “para fins de propagacdo”.

Assim, o art. 10, Il da LPC prevé uma forma de esgotamento de direi-
tos, vinculada a destinacdo do elemento vegetal. Uma vez autorizada a pratica
do ato privativo97, quaisquer outras atuacdes ao abrigo do art. 10, Il, ndo
destinadas a propagacdo, saem do alcance da exclusiva®®.

le_Development_Effects_of_the_W TO_TRI.htm, last visited on 5/31/2009.

95  “Conforme constatado pelos fiscais ha indicios de que todas as notas emitidas como ‘trigo industrial
ensacado’ foram destinados ao plantio, diferentemente das notas emitidas como ‘trigo a granel’, tendo
o valor de venda se referido ao quilo do produto (NF N2 28) e ndo a saca de 50 quilos. Pelas informacdes
apuradas, conclui-se que foram comercializados grdos como sementes. ... Também podem ser identifica-
dos indicios de comercializacdo, face as informagdes constantes no Termo de visita datado de 27/02/03,
acostado ao presente Processo, quando da fiscalizagdo da Empresa KGM Com. e Repr. Prod. Agro. Ltda. foi
constatada a existéncia no depdsito 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 esta comercializando as referidas sementes, que sdo objeto de alienagdo e reprodugdo
exclusivas da agravante, causando, assim, prejuizos financeiros a agravante, decorrentes daquela alienagdo
desautorizada: ndo pagamento dos royalties e venda a prego inferior ao do mercado” TJPR, Al 164341-2,
Sétima Camara Civel do Tribunal de Justica do Estado do Parana, por unanimidade, Des. Accdcio Cambi,
30/11/2004.

96 De novo: § 22 Para os efeitos do inciso Il do caput, sempre que: |- for indispensavel a utilizagdo repe-
tida da cultivar protegida para produgdo comercial de outra cultivar ou de hibrido, fica o titular da segunda
obrigado a obter a autorizagdo do titular do direito de prote¢do da primeira; Il- uma cultivar venha a ser
caracterizada como essencialmente derivada de uma cultivar protegida, sua exploragdo comercial estara
condicionada a autorizagdo do titular da prote¢do desta mesma cultivar protegida.

97  “At last, an important characteristic of the protective system of vegetable variety is that there is no
possibility of charging for the selling of grains. The exception is when the grain was obtained by evading
the breeder’s rights, that is, a) without having paid for the seed when first acquired, or b) the subsequent
annual contributions (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-
ductive material, the breeder is unable to interfere in the commercialization 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: http://ssrn.com/abstract=2145111 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2145111

98  “ALei 9.456/1997, que trata da protecdo de cultivares, ndo traz um artigo especifico sobre esta forma
de limitagdo, contudo a propria concessdo do direito limita-se ao material de reprodugdo ou multiplica-
¢do. Assim, esgota-se o direito do titular a partir do momento em que a semente ou muda € inserida no
mercado, pelo titular ou terceiro interessado, salvo quando esta for utilizada para fins de multiplicagdo.
A legislacdo nacional, neste tocando, coaduna com o disposto na UPOV/1978”. BRUCH, Kelly Lissandra e



Excepciona-se a essa regra a hipdtese das variedades concernentes
a cana de aglcar®®, como uma forma de superar uma encarnigcada objecdo a
integralidade do art. 10, Il durante o processo legislativo®.

Pelo art. 10, Il da LPC, uma vez obtido o material de propagacdo de
fonte autorizada, quaisquer operacdes posteriores, ndo destinadas a atividade
de propagacdo, estdo fora do ambito do direito exclusivo de cultivar. Como
evidencia o precedente de TJPR, AC 633135-1, ja citado, é a destinagdo para
fins ndo reprodutivos do material originalmente autorizado que exaure o di-
reito'®L,

O plantio de uma muda, cuja propagacdo se deu em uma fase ante-
rior da circulacdo econémica, por si s6, ndo representa atividade propagati-
val®??, Assim, quem adquire de fonte autorizada uma muda e, ausente qualquer

DEWES, Homero, cit. A fungdo social como principio limitador do direito de propriedade industrial de plan-
tas, Revista da ABPI- Edigdo: 84 | Més: Setembro/Outubro | Ano: 2006.

99  LPCArt. 10, § 12 N&o se aplicam as disposi¢des do caput especificamente para a cultura da cana-de-
-agUcar, hipotese em que serdo observadas as seguintes disposi¢des adicionais, relativamente ao direito de
propriedade sobre a cultivar: I- para multiplicar material vegetativo, mesmo que para uso proprio, o produ-
tor obrigar-se-a a obter a autorizag¢do do titular do direito sobre a cultivar; Il- quando, para a concessdo de
autorizacdo, for exigido pagamento, ndo podera este ferir o equilibrio econémico-financeiro da lavoura de-
senvolvida pelo produtor; Ill- somente se aplica o disposto no inciso | as lavouras conduzidas por produtores
que detenham a posse ou o dominio de propriedades rurais com area equivalente a, no minimo, quatro
modulos fiscais, calculados de acordo com o estabelecido na Lei n2 4.504, de 30 de novembro de 1964,
quando destinadas a produgdo para fins de processamento industrial; IV- as disposi¢cGes deste paragrafo
ndo se aplicam aos produtores que, comprovadamente, tenham iniciado, antes da data de promulgagdo
desta Lei, processo de multiplicagdo, para uso préprio, de cultivar que venha a ser protegida.

100 “d) Outra preocupagdo refere-se a polémica forma prevista nos dois PL, no que concerne ao trata-
mento diferenciado a ser dado as espécies de propagacdo vegetativa e as propagadas por semente (estrito
senso), noart. 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 propagacdo vegetativa (cana-de-agucar, mandioca, abacaxi, batata, batata-doce e muitas outras
mais) deverdo obter autorizagdo do titular do direito da cultivar mesmo que sua produgdo ndo se destine
a sementes (como previsto para as demais espécies) e desde que se destine ao comércio de alimentos ou
matéria-prima.

Significa, tal dispositivo, que um pequeno produtor catarinense de mandioca que vende o excedente de sua
produgdo para as pequenas industrias de farinha e fécula ou, ainda, o pequeno produtor de cana-de-aglcar
do interior de Minas Gerais que vende seu produto para um alambique deverdo obter- sob pena de cairem
na ilegalidade se ndo o fizerem- autorizagdo dos titulares de direitos sobre as cultivares que produzirem,
mesmo para reproduzir em seu proprio estabelecimento as manivas ou os toletes retirados de sua prépria
lavoura.

Cremos absurdamente rigoroso tal dispositivo, prejudicial, sob todos os sentidos, a agricultura nacional,
além de aparentemente inaplicavel, o que tenderia a desmoralizar a lei, o que é socialmente indesejavel”.
BRASIL, Cadmara dos Deputados. Comissdo Especial de Cultivares. Parecer aos Projetos de Lei n. 1.325 e
1.457. Relator: Deputado Carlos Melles. 1996. N&do paginado.

101 Como, alids, ocorre com as patentes biotecnoldgicas. Vide art. 43 da Lei 9.279/96: Art. 43. O disposto
no artigo anterior ndo se aplica: VI- a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva,
utilizem, ponham em circulagdo ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licita-
mente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licenca, desde que o produto patenteado
ndo seja utilizado para multiplicagdo ou propagacdo comercial da matéria viva em causa.

102 Ainda que outras atividades subsequentes possam sé-lo, como algumas enxertias. Aqui se engana
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outra forma de propagacdo, perfaz o plantio, ndo colide com a restricdo da
cldusula final do art. 10, Il, “exceto para fins reprodutivos”.

LIMITAGAO LEGAL: APERFEICOAMENTO TECNOLOGICO

Também ndo viola direitos quem utiliza a cultivar como fonte de varia-
¢do no melhoramento genético ou na pesquisa cientifical®,

O livre uso do cultivar no melhoramento genético ou na pesquisa
cientifica (inciso Ill) representa um limitador crucial, como se viu no estudo
das bases constitucionais da propriedade intelectual. O direito exclusivo, que
confronta contra o principio da livre iniciativa, serve para incentivar o investi-
mento em pesquisa e desenvolvimento tecnoldgico; ndo pode ser usado para
impedi-lo.

A rigor, tal emprego — que pode ser econémico no caso de desenvol-
vimento tecnoldgico - ndo tem, porém, fim comercial.

Pois ndo é s6 o melhoramento universitario, governamental ou de-
sinteressado que estd coberto pela excecdo. Também a pesquisa e desenvol-
vimento feito por empresas estardo abrangido pela regra. E o que deriva da
definicdo do art. 90, iluminado pelas limitacSes deste art. 10. E regra interna-
cionalmente aceita a de que haja livre acesso a cultivar para desenvolvimento
de novas cultivares 4,

No entanto, cabe notar neste contexto a nocdo de cultivar derivada,
gue mencionamos acima. Vide, quanto a este inciso lll, o que dispde o § 29
deste artigo.

LIMITAGAO LEGAL: PEQUENOS PRODUTORES

Ndo viola direitos o pequeno produtor rural que multiplica semen-
tes, para doagdo ou troca, exclusivamente para outros pequenos produtores
rurais, no ambito de programas de financiamento ou de apoio a pequenos
produtores rurais, conduzidos por érgados publicos ou organiza¢cdes ndo-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 ndo
seja para fins de replantio”. N&o é o que a lei diz. Ha replantio sem propagagdo.

103 Art. 10. Ndo fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que: IlI- utiliza a cultivar
como fonte de variagdo no melhoramento genético ou na pesquisa cientifica. “For the same reason, bree-
ders have been allowed to make use of protected varieties’ genetic material to develop new lines without
having vto pay royalties or ask permission. This right is included in UPQV as breeders’ exemption. Without
the possibility to freely exchange germplasm there is maybe agribusiness but not agriculture.” June Grain,
cit.

104 Carlo, op. cit., p. 97.



vernamentais, autorizados pelo Poder Publico!®.

No caso, pequeno produtor rural é quem, simultaneamente, atenda
0s seguintes requisitos.

| - explore parcela de terra na condicdo de proprietario, posseiro, ar-
rendatario ou parceiro.

Il - mantenha até dois empregados permanentes, sendo admitido
ainda o recurso eventual a ajuda de terceiros, quando a natureza sazonal da
atividade agropecudria o exigir.

IIl - ndo detenha, a qualquer titulo, drea superior a quatro modulos
fiscais, quantificados segundo a legislacdo em vigor.

IV - tenha, no minimo, oitenta por cento de sua renda bruta anual
proveniente da exploracdo agropecudria ou extrativa; .

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

Modalidade também de uso ndo comercial, ainda que de natureza
econbmica, é o ato descrito aqui. Tem cunho cooperativo (ndo exatamente
de ato cooperativo na acepcao legal) a atuacdo do pequeno produtor rural,
ao multiplicar sementes, para doag¢do ou troca, exclusivamente para outros
pequenos produtores rurais. A manutencdo de programas autorizados pelo
Poder Publico de financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais,
seja conduzido por érgdos publicos ou por organizacdes ndo-governamentais,
foge da estrita caracterizacdo do art. 92. A nocdo de pequeno produtor rural
estd no § 4o.

105 Art. 10. Ndo fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que: IV- sendo pequeno
produtor rural, multiplica sementes, para doagdo ou troca, exclusivamente para outros pequenos produto-
res rurais, no ambito de programas de financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais, conduzi-
dos por érgdos publicos ou organizagdes ndo-governamentais, autorizados pelo Poder Publico. § 22 Para os
efeitos do inciso Ill do caput, sempre que: I- for indispensavel a utilizagdo repetida da cultivar protegida para
produgdo comercial de outra cultivar ou de hibrido, fica o titular da segunda obrigado a obter a autorizagdo
do titular do direito de protegdo da primeira; Il- uma cultivar venha a ser caracterizada como essencial-
mente derivada de uma cultivar protegida, sua exploragdo comercial estard condicionada a autoriza¢do do
titular da protegdo desta mesma cultivar protegida. § 32 Considera-se pequeno produtor rural, para fins
do disposto no inciso IV do caput, aquele que, simultaneamente, atenda os seguintes requisitos: |- explore
parcela de terra na condigdo de proprietario, posseiro, arrendatario ou parceiro; Il- mantenha até dois
empregados permanentes, sendo admitido ainda o recurso eventual a ajuda de terceiros, quando a natu-
reza sazonal da atividade agropecuaria o exigir; Ill- ndo detenha, a qualquer titulo, drea superior a quatro
madulos fiscais, quantificados segundo a legislagdo em vigor; IV- tenha, no minimo, oitenta por cento de
sua renda bruta anual proveniente da exploragdo agropecuaria ou extrativa; e V- resida na propriedade ou
em aglomerado urbano ou rural préximo.
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LIMITAGOES ESPECIFICAS PARA CANA DE AGUCAR

No caso de cana de agucar, deixam de aplicar-se uma série de limita-
¢Oes legais as lavouras conduzidas por produtores que detenham a posse ou
o dominio de propriedades rurais com area equivalente a, no minimo, quatro
maodulos fiscais, calculados de acordo com o estabelecido na Lei n? 4.504, de
30 de novembro de 1964, mas sé quando destinadas a producdo para fins de
processamento industrial.

Assim, como excec¢do a regra de que ndo se aplica direito exclusivo no
caso de uso préprio, na multiplicacdo de material vegetativo da cana, mesmo
gue para uso proprio, o produtor obrigar-se-a a obter a autorizacao do titular
do direito sobre a cultivar. No entanto, quando, para a concessdo dessa auto-
rizacdo, for exigido pagamento, ndo podera este ferir o equilibrio econdmico-
financeiro da lavoura desenvolvida pelo produtor.

O paragrafo excepciona do regime das limitacdes do inciso | do caput
do art. 10 (mas ndo do estatuto geral do art. 90.) as novas lavouras conduzidas
por produtores que detenham a posse ou o dominio de propriedades rurais
com drea igual ou maior do que quatro modulos fiscais, de acordo com o es-
tabelecido na Lei n? 4.504, de 30 de novembro de 1964, quando destinadas a
producdo de cana de acgucar para fins de processamento industrial. Neste caso,
o produtor fica sujeito a autorizagdo, mas os royalties eventualmente devidos
ndo poderdo “ferir o equilibrio econémico-financeiro da lavoura desenvolvida
pelo produtor”.

Assim, impossivel para o titular dos direitos cobrar preco uniforme,
preco “de mercado”, ou com base em eventual custo do desenvolvimento da
tecnologia. O preco é, em qualquer hipdtese, limitado pela equacdo financeira
que viabilize economicamente a producdo - e entenda-se, ndo a produgdo em
geral, mas a do produtor especifico. Excessivo, e sujeito as regras de abuso do
poder econdmico, serd o royalty cobrado em violacdo de tais regras, e o érgado
competente, para evitar a perpetuacdo do abuso, poderd liminarmente tomar
as medidas que assegurem a producdo, enquanto se efetuem os cdlculos rela-
tivos ao royalty devido.

A lei previu uma isengdo temporaria desta regra excepcional, para os
produtores que, comprovadamente, tenham iniciado, antes da data de pro-
mulgacdo da LPC, processo de multiplicacdo, para uso proprio, de cultivar que
venha a ser protegida.



As caracteristicas dos diferentes mercados, assim como os dados
agrotécnicos dos diferentes cultivares, levam as varias legislacdes nacionais
a darem protecdo diferenciada aos tipos bioldgicos diversos. Na hipotese, po-
rém, o casuismo parece evidente, e portanto de dificil compatibilidade com os
parametros constitucionais.

A base constitucional do presente dispositivo € a clausula final do art.
5°,, XXIX da Carta de 1988, no que condiciona o direito de propriedade das
criagdes industriais aos fins sociais, assim como ao desenvolvimento econd-
mico e tecnoldgico.

Violacdo aos direitos privativos de cultivar

Tomemos s exemplo inicial da violacdo de patentes. Neste capitulo da
propriedade intelectual, distinguem-se:

Ainfracdo direta, quando o teor das reivindicacdes como expressas
é infringido;

Ainfracdo por equivaléncia, quando, ndo obstante ndo haja infracdo
literal, o ato apontado como infringente é funcionalmente equiva-
lente ao reivindicado™®®.

A infragdo por contribuicdo, ou aquela em que se atribuem efeitos
comparaveis a de infracdo em desfavor daquele que, segundo os
parametros legais, contribui para que a infracdo ocorra, sem efeti-
vamente violar a patente seja diretamente, seja por equivaléncia®’.

Tais modalidades ndo encontram eco na LPC. Viola o direito quem
pratica, sem autorizacdo do titular, qualquer dos direitos privativos contidos
na lei especifica.

106 “E é justamente esse o caminho trilhado pela doutrina das equivaléncias, que se destina a protegdo
da ideia essencial do invento- o principio basico por ela ensinado, tanto que o art. 186 da Lei 9.279/1996
dispde que a contrafagdo pode ser caracterizada ainda que a violagdo ndo atinja todas as reivindica¢des da
patente ou se restrinja a utilizagdo dos meios equivalentes ao objeto da patente.(..) Alcangada esta consta-
tagdo pela equivaléncia dbvia, tem-se como prescindivel a adogdo do teste da triplice identidade (os inven-
tos comparados realizam): 1. Substancialmente a mesma fungdo; 2. Substancialmente da mesma forma;
e 3. Produzem substancialmente o mesmo resultado), conforme se nota do comentario de Denis Borges
Barbosa”. TIRS, Apelacgdo Civel n2. 70022424089, Quinta Camara Civel, Relator: Des. Leo Lima, julgado em
30.7.2008,

107 Vide BARBOSA, Denis Borges, Uma nota sobre chamada “infragdo por contribui¢do”: a responsabi-
lidade de terceiros em infracdo de patentes (2011), encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/
arquivos/200/propriedade/contributory.pdf
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Ndo ha infracdo por equivaléncia, pois a solugdo técnica aplicada a
um especifico elemento vegetal ndo constitui uma fungdo abstrata, como as
gue sdo objeto da doutrina de equivaléncia, mas uma fun¢éo aplicada a um
elemento vegetal singulart®®.

De outro lado, ndo se encontra na legislacdo qualquer dispositivo es-
pecial que constitua infragdo por contribuicao.

Assim, a violagdo na LPC se perfaz pela pratica ndo autorizada dos
atos privativos; e quem infringe é aquele que pratica tais atos.

Vem aqui uma importantissima distincdo. A pratica dos atos é vio-
lacdo, e carece de interdicdo, sem considerar qualquer elemento subjetivo
do infrator. Cabe aqui o que dissemos em nossos Comentarios ao art. 42 da
9.279/96:

Os tipos deste artigo sdo regras incondicionadas de exclusdo. Os atos
listados sdo preceitos de interdicdo que ndo estdo, como tais, condicionados
a qualquer elemento subjetivo ou condicdes especiais dos terceiros colhidos
pela vedacgdo. A concorréncia de terceiros, independente de qualquer des-
lealdade, culpa, dolo ou mesmo ciéncia, é interdita. Aqui ndo se tem qualquer
caso de concorréncia desleal, mas interdita.

As vedacgGes decorrentes do preceito penal ndo serdo jamais de res-
ponsabilidade objetiva; dependem para a cominacdo do tipo do elemento
dolo. Ndo aqui. A responsabilidade civil pela infracdo também ndo esta livre
do elemento subjetivo pertinente e dos demais pressupostos da restituicdo
patrimonial. Aqui ndo. Ha interdicdo, com ou sem responsabilidade civil .

108 No entanto, para apuracdo de infragdo, podem-se levar em conta “que a protecdo de variedades
vegetais diz respeito a matéria viva, cuja expressdo concreta depende de varios fatores, tais como o cultivo
da planta-mde, a qualidade das mudas utilizadas, data de poda, a utilizagdo de fungicidas e inseticidas,
substratos, adubagdo e quantidade de dgua, a temperatura e exposicdo a luz. Este é justificativa para reco-
nhecer um ambito de tolerancia, além da identidade” (“that plant variety protection concerns living matter
the concrete expression of which depends on various factors such as the cultivation of the mother plant,
quality of the used cuttings, pruning date, utilisation of fungicides and insecticides, substratum, quantity
of manuring and water, temperature and light exposure. This is justification for acknowledging a scope of
tolerance in addition to identity.” Suprema Corte Federal da Alemanha, Decisdo de 23/4/2009— Xa ZR 14/07
— Lemon Symphony, reportada na UPOV Gazette, no. 103, p. 140-143.

109 GAMA CERQUEIRA, Jodo 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 a pretensdo negato-
ria: “Ndo importa, nesta acdo, indagar se o réu agiu de boa ou de ma-fé, nem se pretende possuir qualquer
direito sobre a invengdo. A acdo independe, também, da prova de prejuizo”.



A distingdo é que, se a interdicdo é abstrata!!?, a responsabilidade civil
dependerd sim do elemento subjetivo. Note-se o que prescreve a doutrina
comparada quanto a violagdo de cultivares:

Em contraste com o que ocorre quanto a proibitoria, o mero estabe-
lecimento de o fato de que alguém infringiu um direito comunitario de prote-
¢do ndo é uma razao suficiente para cobrar danos. Ao contrdrio, para estabe-
lecer a obrigacdo de pagar uma indenizacdo, deve ser também demonstrado
a existéncia do pressuposto subjetivo da responsabilidade, ou seja, intencdo
ou negligéncia (artigo 94 (2)).

O principio de conduta responsdavel prevé que o usuario ndo sera one-
rado com riscos de responsabilidade complexos. Independentemente do grau
em de cuidado que alguém tome, ndo se pode evitar com 100 por cento de
certeza que se esteja incorrendo em violagdo dos direitos de propriedade in-
telectual, especialmente se levar em conta as dificuldades de levantar quais
sdo os direitos de terceiros, e ainda considerando a dificuldade de definir o
ambito de protecado.

As atividades das empresas seriam muito restritas se o infrator fos-
se sempre sobrecarregado com todo o risco de responsabilidade por causa
da violacdo de propriedade intelectual, apesar de ter previamente verificado
a situacdo dos direitos de propriedade intelectual despendendo para isso os
esforgos razoaveis 2.

110 (...) A condigdo de terceiro de boa-fé da ré- segundo as suas alegac@es, a aquisi¢do foi realizada sem o
intuito de cometer o ato ilicito, mediante engano do seu preposto no ato da importacdo- é completamente
indiferente para o acolhimento da demanda. O que importa é a contrafagdo e o impedimento da comercia-
lizagdo de produtos ndo licenciados no Brasil. Quanto muito, a indagagdo poderia ter alguma pertinéncia
para efeito de indenizagdo, ndo deferida, no entanto, em primeiro grau.” TJPR, AC 735.681-8, Décima Ca-
mara Civel do Tribunal de Justica do Parand, por unanimidade, J.C. Albino Jacomel Guérios, 16 de junho de
2011.

111 “Liable conduct- In contrast to the injunction claim, the mere establishing of the fact that someone
has infringed a Community plant variety right is not a sufficient ground for damages. Instead, to establish an
obligation to pay damages, subjective liable conduct must be shown as well, ie intention 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 efforts of care are made, an infringement of intellectual property
rights can never be excluded with 100 per cent certainty, particularly noting the restricted research capabi-
lities of third parties’ rights as well as the difficult definition of the scope of protection. Business activities
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 situation regarding intellec-
tual property rights with efforts to be regarded as reasonable.” WURTENBERGER; Gert; KOOIJ, Paul Van Der
; KIEWIET, Bart ; EKVAD, Martin. European Community Plant Variety Protection. Ed. Oxford. 2009. New York
.p.179-7.30
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Outra discussdo, claramente diversa, é a da necessidade de prova de
prejuizo. Voltaremos a ela adiante. Mas, antes de imputar prejuizo efetivo ou
ficto, material ou moral, serd necessario anteriormente precisar se o ato in-
fringente reunido as condicdes subjetivas indispensaveis a atribuir ao comiten-
te o dever de reparar.

Migremos, agora, para a questdo da prova. A infringéncia deve ser
provada, tendo a autora a responsabilidade da prova; ndo ha, como em alguns
casos de violacdo de patentes, inversdo do 6nustt2.

lgualmente é infracdo dos direitos de cultivar o uso ndo autorizado
da denominacgdo escolhida para designar o objeto de protecdo, em situacdo
equivalente a violagdo de marca'®.

O LOCUS E O TEMPO DA INFRACAO

A infracdo se da quando e onde se pratica um ato ndo autorizado.
Pela definicdo do art. 52, porém, a infracdo ndo se esgota neste momento e
local, aplicando-se quanto ao corpus mysticum, o art. 1.228 do CC**“.

Como ja se afirmou, ao contrario do que ocorre em certas violacées
de patentes, ndo ha reversdao do 6nus da prova em cultivar. Quem alega a
violacdo tera de prova-la. Por si sd, uma floresta plantada ndo é prova de vio-
lacdo; mas a autorizacdo do titular para a circulacdo do material propagativo
— formal ou tacita — presume algum tipo de comprovacgao, pois de contrario
imporia prova negativa ao autor da alegacao.

Quanto a isso, vide nosso Tratado, vol. II:
[13]§ 2. 6. - Poderes do titular - a nocdo de “consentimento”

Crucial, em todo contexto do contelddo da exclusividade dos direitos
da propriedade industrial, ¢ a nogdo de consentimento do titular. Muito em-
bora esteja claro o intuito de se exigir uma autorizagdo do titular, cabe aqui

112 “Inexistindo nos autos prova cabal de pirataria de sementes de propriedade intelectual da agravante
titular dos direitos melhoristas de varios tipos de sementes de soja ndo hé acolher as pretensées cominaté-
ria e indenizatdria ou mesmo reconhecer qualquer violagdo a lei de protegdo de cultivares.” (T/MS Agravo
Regimental em Embargos de Declaragdo em Apelacdo Civel 2006.004025-3/0002-01, 22 Turma Civel, Rel.
Des?. Tania Garcia Freitas Borges, julg. 30.06.2009). “N&o havendo prova da pirataria de sementes, ndo
hd como acolher as pretenses cominatdria e indenizatdria, especialmente quando, analisando a defe-
sa em seu conjunto, ndo se pode falar da alegada confissdo ou presuncdo ficta.” (TIMS- Apelagdo Civel
2006.0005200-4/0000-00, 22 Turma Civel, Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran, julg. 22.08.2006). “Ndo ha-
vendo prova da contrafagdo de sementes, ndo ha como acolher a pretensdo da autora.” TIPR, AC 633134-4,
102 Camara Civel,Des. Arquelau Araujo Ribas, 22/07/2010

113 A LPC ndo contém disposicdo especifica nesse sentido.

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



a aplicacdo precisa dos critérios de interpretacdo impostos necessariamente
pelo modelo constitucional brasileiro, remetendo-se o leitor para o segundo
capitulo deste livro, na secdo pertinente a interpretacdo das normas de pro-
priedade intelectual.

Tais parametros, em brevidade perfurante, sdo os de Carlos Maximi-
liano:

“0 monopodlio deve ser plenamente provado, ndo se presume; e nos
casos duvidosos, quando aplicados os processo de Hermenéutica, a verdade
ndo ressalta nitida, interpreta-se o instrumento de outorga oficial contra o
beneficiado e a favor do Governo e do publico”*®.

A patente e exercicio de seus direitos — o consentimento - se interpre-
tam sempre a favor do publico, e ndo do titular.

Consentimento sera tanto o expresso, quanto o tacito, valendo cla-
ramente o dito qui tacet videtur consentire si loqui debuisset ac potuisset. No
caso, existe o dever de expressar a vedac¢ado, por todos 0os meios possiveis, ndo
se aplicando quanto aos produtos colocados correntemente em circulagao
uma presuncdo de que eles possam estar sob restricdo de patente. O que a
lei e as convencdes internacionais precisam é que ndo existe requisito formal
de indicacdo de patente para se exercer o direito — mas isso ndo cria para o
consumidor ou empresario em geral o dever de consultar no INPI a vigéncia
e aplicabilidade de todos direitos de patentes aplicaveis as minimas engrena-
gens do seu reldgio de pulso.

Assim, objetivamente, ha que se supor que o titular sempre consente
na utilizacdo econdmica do invento, pois tal utilizacdo é conforme com os fins
naturais da producdo para o mercado. Em suma, se o titular optar por ndo
expressar sua negativa de consentimento de forma ostensiva e eficaz — ndo
ficara privado do seu direito, nem do exercicio de seu direito, mas ndo podera
exercé-lo contra quem ndo tinha dever legal de presumir falta de consenti-
mento no contexto fatico e constitucional onde o livre fluxo de bens e servicos
é presumido —em particular sob as regras da OMC.

De outro lado, do ponto de vista subjetivo, ndo se ha que presumir
que cada terceiro tenha agido em culpa ao utilizar-se economicamente do
invento. Se o titular, ou terceiros que por ele agem — inclusive licenciados -,
deixou de tomar todas as precaucdes para expressar a negativa de consen-
timento, é natural que cada um presuma o livre fluxo de bens e servicos na

115 Carlos Maximiliano, Hermenéutica e Aplicagdo do Direito, 1980, p. 232
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economia. Se todo o contexto justifica mesmo a aparéncia de consentimen-
to — como a aquisicdo de licenciado que ndo poderia vender — ndo cabe ao
terceiro adquirente o dever de inspecionar o teor exato da licenca e os livros
de registro de fabricacdo que indiguem o eventual excesso no nimero dos
produtos permitidos na licenca.

O que se tem de reiterar é que infracdo e responsabilidade civil sdo
duas coisas diversas. A falta de consentimento objetivamente leva a infracao,
mas ndo necessariamente a responsabilidade. O remédio da infracdo é a proi-
bitdria, mas a reparacdo presume a soma dos pressupostos legais para que
haja o dever de restituicdo.

Ha, como afirmado no texto citado, um dever de manifestar a proi-
bicdo, pois no mundo econdmico, a proibicdo de circulagdo é excepcional e
nao presumida. O art. 12, IV da CF88 consagra a liberdade de empreender, e a
restricdo dessa liberdade é excepcional.

METODOLOGIA DE APURACAO DE VIOLAGAO

Como ja indicamos, o deferimento de um registro de cultivar deve
ser precedido da publicacdo pela Unido do rol de descritores minimos. Esse
documento indica a metodologia de apuragdo dos critérios de Distintividade,
Estabilidade e Homogeneidade. No caso especifico do documento aplicavel a
espécie em questdo, o documento ainda inclui instrucdes de preenchimento
da tabela de descritores, e a necessaria tabela de descritores de eucaliptos.

Os critérios de estabilidade e homogeneidade, essenciais para a con-
cessdo do registro, sdo neutros quanto a apuracdo de violagdo!®. No entan-
to, os descritores minimos, como publicados, estabelecem o campo onde se
estabelecera a novidade e a margem minima de descritores, que sdo cruciais
para se definir a possivel violacdo.

Com efeito, ao estabelecer as “diferencgas entre as cultivares mais pa-
recidas e a cultivar apresentada”, como exige a normativa, o depositante do
pedido de registro indica aquilo que constitui o objeto diferencial de sua cria-
¢do. Evidentemente, a cultivar mais parecida (entenda-se, ndo visualmente,
mas no tocante ao critério agrotécnico relevante) estara excluida da protec&o:
ela é anterioridade, restando no estodo da técnica — seja em dominio publico,
ou de titularidade alheia.

O que se protege é apenas aquilo que na cultivar apresentada se dis-

116 Embora relevantes para uma defesa de nulidade. Quanto ao critério de homogeneidade, vide acima a
margem de tolerdncia para apuragdo de infragdo indicada no caso alemdo Lemon Symphony.



tinguir das cultivares parecidas. Esse é objeto novo e dotado de contributo
minimo. E o que é protegido, e é o que é suscetivel de violaco. N3o é a planta
toda; ao contrario, so se infringe o que foi protegido como exclusivo, e sé o é
aquele elemento novo e distintivo que se separa do estado da técnica.

Ocorre exatamente o mesmo com uma patente. Ndo é o equipamen-
to todo que é protegido pela patente, mas apenas aquilo que, nele, seja novo
e tenha atividade inventiva.

Quanto ao mérito, cabe destacar inicialmente o que dispde o artigo
41 da Lei n° 9.279/96: “Art. 41. A extensdo da protecdo conferida pela paten-
te sera determinada pelo teor das reivindicagGes, interpretado com base no
relatério descritivo e dos desenhos”. Assim, pode-se concluir que o privilégio
decorrente da patente estd limitado, objetivamente, pelas reivindicacdes que
integram o pedido, sendo que a exclusividade de uso refere-se apenas a tec-
nologia mencionada, e ndo a qualquer outra. No caso em apreco, a carta pa-
tente concedida ao recorrente lhe garante, pelo periodo de vinte anos, o uso
exclusivo do método para restauracdo de componentes plasticos automotivos
em geral, tal qual descrito a fls. 31. Todavia, cabe destacar que tal privilégio
ndo garante a autora-apelante o direito exclusivo de restaurar componentes
pldsticos automotivos, mas tdo somente o direito de fazé-lo através do méto-
do apresentado, desde que ndo haja contrafacdo da ideia inventiva. (...).

Portanto, o privilégio concedido a recorrente ndo tem o conddo de
impedir todo e qualquer processo de lixamento e colagem de pecas plasticas
automotivas, mas apenas aqueles que se utilizam da técnica por ela desenvol-
vida. E a chamada patente de processo que, na licio de Denis Borges Barbosa,
“da a exclusividade do uso dos meios protegidos na producdo do resultado
assinalado - mas ndo da, necessariamente, a exclusividade sobre o resultado,
desde que ele possa ser gerado por outro processo” (in “Uma Introducdo a
Propriedade Intelectual, Editora Lumen Juris, 2a ed., 2003, p. 390).

Ressalte-se que, ao contrdrio do que sustenta a recorrente, ndo € toda
e qualquer fase prevista no procedimento descrito em suas reivindicacdes que
estd abarcada pela protecdo da patente, posto que tal entendimento impli-
caria no absurdo de se conceber que todo aquele que se propusesse a lixar
pecas plasticas automotivas para a retirada de pequenos defeitos (“primeira
fase” - quadro de fls. 03/04) precisaria obter um contrato de licenca da auto-
ra-apelante.” TISP, Apelagdo com Revisdo - n° 994.02.017108-0, 52. Camara
de Direito Privado do Tribunal de Justica de Sdo Paulo, Des. Erickson Gavazza
Marques, 18 de agosto de 2010.
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E um dos erros mais canhestros e indesculpaveis em alegar violagdo
do todo, quando apenas o novo e inventivo merece tutela:

O art. 41 da LRP estabelece que “a extensdo da protecdo conferida
pela patente serad determinada pelo teor das reivindicacdes, interpretado com
base no relatério descritivo e nos desenhos”.

Oportuna a licdo de Douglas Gabriel Domingues: “Gama Cerqueira,
nos idos de quarenta, asseverava: ‘O valor e a sorte do privilégio dependem
das reivindicacdes que um escritor considera como a alma da patente. As rei-
vindicacGes fixam o objeto da invencdo e constituem a media do direito do in-
ventor, tudo gira em torno delas. A investigacdo da novidade no exame prévio,
as oposicdes aos pedidos de patente, as a¢des contra os infratores do privilé-
gio, as questdes relativas a validade da patente, tudo se concentra nos pontos
caracteristicos reivindicados pelo inventor. A interpretacdo do privilégio ci-
fra-se nas reivindicac¢des, tal como constam do processo, dos laudos técnicos
e do despacho de concessao do privilégio. A descricdo e o desenho podem
esclarecer as reivindicagdes, mas ndo suprem a sua deficiéncia, a suas falhas
e omissGes. O que consta da descricdo, se ndo constar das reivindicacles, é
como se nao existisse. Ao contrdrio, o que delas constar prevalece, embora
nao conste da descricdo” (Comentarios a Lei da Propriedade Industrial, Dou-
glas Gabriel Domingues, Editora Forense, p. 92).

O Ato Normativo 127/97 do INPI, no tépico 15.1.3.2.1, que trata das
reivindicacdes independentes, estipula na alinea “d” que “as reivindicacdes
independentes devem, quando necessario, conter, entre a sua parte inicial e
a expressdo ‘caracterizado por’, um preambulo explicitando as caracteristicas
essenciais a definicdo da matéria reivindicada e ja compreendidas pelo estado
da técnica” (Op. c/f., p. 94). A prova técnica deixou de estudar os processos
de producdo patenteados, segundo o que fora reivindicado e acima do estado
da técnica, em comparagdo com os processos de producdo da empresa G-Tec,
a fim de que se pudesse demonstrar de forma rigorosa a necessaria corres-
pondéncia apta a confirmara suposta violacdo do direito que seria objeto de
tutela.

Observa-se que o perito ao ser questionado se “levou em conside-
racdo os métodos ja conhecidos por ocasido dos depdsitos de patente, bem
como o padrdo da técnica na época em questdol’, respondeu que “ndo se tra-
ta do objetivo do trabalho” (f. 3905 do 17° v. da cautelar, apenso ao 2° da prin-
cipal). Ora, mas sem a identificacdo do que ja estd no estado da técnica ndo
ha como se saber com o devido grau de certeza o que fere ou ndo o privilégio
protegido que justamente se encontra na reivindicacdo e apds a expressao
“caracterizado por”.



Nas ultimas informacdes complementares do perito (f. 3938/3967 do
17° v. da cautelar), quanto a PI 8904813-0 ele torna a carga para tentar definir
a total similitude do processo pelo produto final, mas ndo sendo o produto
protegido e sim o processo, ndo ha como admitir tal apreciacdo, porque ina-
fastavel genericamente a possibilidade de que procedimentos distintos atin-
jam produtos semelhantes ou mesmo idénticos.” TISP, AC 994.05.049985-7,
5% Camara de Direito Privado do Tribunal de Justica de Sdo Paulo, Des. James
Siano, 06 de outubro de 2010.

Ora, é erro igualmente canhestro comparar cultivares em seu todo
para apurar similitude e violagdo, ndo considerando que o elemento diferen-
cial é o Unico local onde se apura a exclusividade. Ao requerer a protecdo, o
obtentor tem necessariamente que apontar os cultivares no estado da técnica
(protegidos ou em dominio publico) que sejam mais préximos, e qual a dife-
renca. Esse elemento, tal como constante da descricdo da cultivar, é o equi-
valente as reivindica¢des de uma patente, como sendo o locus da protecdo*".

Por exemplo, num notdvel caso australiano, a distincdo pertinente se-
ria o seguinte:

3 Em 30 de setembro de 1996, o recorrente pediu para direitos de
criadores de plantas (“PBR”) sob legislacdo propria (“o PBRA”) para a varie-
dade de Sir Walter. A forma de aplicacdo revelou que a variedade mais seme-
Ihante de grama é Shademaster. As caracteristicas que tornam a Sir Walter
distinto do Shademaster foram mencionados no pedido da seguinte forma.

“Esta variedade ‘Walter’ difere em
1. E menos tolerante & sombra do que o ‘Shademaster.

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

3. Diferencas de cores para ser descrito usando RHS Padrdes.

4. Crescimento mais ativo no inverno do que o ‘Shademaster’ ou ou-
tras variedades.”**®

117 “The Supreme Court held that the official description 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, http://www.bardehle.com/uploads/files/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. On 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 application dis-
closed that the most similar variety of grass is Shademaster. The characteristics which make Sir Walter dis-
tinct from Shademaster were stated in the application as follows: “This variety "Walter’ differs in 1. It is less
shade tolerant than "Shademaster’. 2. It produces less thatch than ‘Shademaster’ or other varieties such
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Nessas distingdes — e sé nelas — estd a exclusividade. E nisso e n3o na
grama —ou em gramas em geral — que se apura a violagdo. Assim, se se com-
param grama e grama, as distingdes estardo em elementos minimos, como a
cor de cabelo ou o cacheado entre pessoas.

Para isso, a utilizacdo de exame de DNA sem o elevado grau de apro-
ximagdo que é exigivel pode ser enganosa e por vezes processualmente re-
pulsival’®., Com efeito, para efeitos dessa mensuracdo a distincdo entre um
chipanzé e este autor é inferior a 1%*% Entre espécimes de homo sapiens, a
diferenca genética é inferior a 99.99%!%'. Suscitar similitudes de 99,4 ou 5 para
distinguir espécimes da mesma variedade (que é na hierarquia taxonémica de
um nivel inferior ao da espécie, vide nota 25) é evidentemente falacioso.

O decoro probatdrio, assim, vai exigir um grau analitico no tocante
aos marcadores genéticos muito mais preciso. Paralelo ao que ocorre com o
fingerprinting utilizado nos testes de DNA para reconhecimento de espécimes
de homo sapiens, ainda que ndo exatamente igual, € em graus de proximidade
muito maiores do que a simples assimilacdo de DNA de espécies que se tem
de levar em conta. Assim é que o préprio livro do SNPC que afirma:

Ainda que ndo tenham carater decisivo, os perfis genéticos (“finger-
printing”) de cultivares, obtidos por meio de marcadores, podem ser anexa-
dos ao pedido de protecdo pelos obtentores para fins de caracterizagdo de
cultivares. Um exemplo sdo as diretrizes para testes de distinguibilidade, ho-
mogeneidade e estabilidade (DHE) para eucalipto, que devido ao uso de clona-
gem para propagacao dos materiais comerciais, traz no item VI, Informacdes
Adicionais, a indicacdo de 25 microssatélites internacionalmente referenda-
dos, com boa acurécia para informar o perfil genético das cultivares'?2.

Mais ainda, ndo é relevante que haja aproximacd&es ou distancias ge-
néricas entre espécimes: o elemento a ser indicado como infringente através
de marcadores genéticos ou outro método é apenas e exclusivamente o ele-
mento diferencial, novo e distintivo, que é peculiar aquela variedade em face

as ST85 or Common. 3. Colour differences to be described using R.H.S. Standards. 4. More active winter
growth than ‘Shademaster’ or other varieties.” Encontrado em http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/sinodisp/
au/cases/cth/federal_ct/2003/230.html?stem=0&synonyms=0&query=title%20(%20%22buc*%22%20),
visitado em 21/2/2014.

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

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

121 http://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_fingerprinting, visitada em 10/2/2014.
122 AVIANI et alii, p. 155.



do estado da técnica — e das demais variedades. Qualquer outra distingao,
ainda que travestida de ciéncia, € igualmente falaciosa.

Entenda-se: a infracdo de cultivar ndo ¢é igual a infracdo de marca,
na qual as parecencas podem enganar o publico, e se repele o engano a olho
nu; so se pode infringir o que é exclusivo, e o exclusivo é apenas o novo e o
distintivo.

CONSEQUENCIAS DA VIOLACAO.

A consequéncia direta e incondicional da violagdo é o jus prohibend.
Como se |é em nosso Tratado, vol., Cap. |,

[6]§6.1.-Poruma visdo imparcial das perdas e danos em Proprie-
dade Industrial

(...) Esse poder de exclusdo independe de qualquer dano, lesdo, culpa,
boa ou ma fé %> e se exerce contra todas pessoas sem excecdo. Assim, o ti-
tular desses direitos tem direito, incondicionalmente, a prestacdo estatal que
imponha coativamente a qualquer pessoa a obrigacdo de ndo-fazer (ndo usar
o nome empresarial). No nosso sistema juridico, isso implica em um comando
judicial sob san¢do de uma astreinte. Como ocorre com toda e qualquer obri-
gacdo de ndo fazer 1%,

Sendo esse o remédio primeiro a violacdo de exclusiva, a recomposicdo
patrimonial, sdo secundarias - e devem ser assim tratadas -, a reparacdo do even-
tual e excepcionalissimo dano moral, assim como todas as outras formas de repa-
rar os efeitos de uma infragdo da exclusiva %,

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 utilizing his discovery without his consent”. Zenith Radio Corp. v. Hazeltine 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 question of
motive”. Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co., 210 U.S. 405, 429 (1908).

124 [Nota do original] A tutela ou decisdo final que deferir uma cominagdo para evitar a continuagdo do
ilicito, em matéria de propriedade intelectual, ndo pode usar pardmetros 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 econémico
da astreinte, Lemley, Mark A. and Weiser, Phil, “Should Property or Liability Rules Govern Information?” .
Texas Law Review, Vol. 85, p. 783, 2007 Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=977778.

125 [Nota do original] Concordando com a primazia do remédio dissuatdrio, vide a anélise de ANDRIGHI,
Ministra Fatima Nancy nos Anais do XXVI Seminario Nacional da Propriedade Intelectual,2006 , p.86-87,
ressaltando a importancia do Art. 209 da Lei 9.279/98: “ § 12. Podera o juiz, nos autos da propria agdo,
para evitar dano irreparavel ou de dificil reparagdo, determinar liminarmente a sustagdo da violagdo ou de
ato que a enseje, antes da citagdo do réu, mediante, caso julgue necessério, caugdo em dinheiro ou garan-
tia fidejusséria”. E o que confirma 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 € tanto légica
quanto real. Segundo SANTOS, Celso Araujo, Critérios para a fixagdo da indenizagdo em caso de uso indevi-
do de marca, Monografia de Graduagdo, Faculdade de Direito da USP, 2008, p. 34, em apenas um ter¢o dos
processos de infragdo de marcas em que se postula indenizagdo, essas terminaram por ser fixadas
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O ndo exercicio da tutela proibitéria, quando o titular do direito tem ci-
éncia da infracdo, o sujeita ao principio do dever de minorar o dano ?; especial-
mente quando o infrator se beneficia da sua prépria boa fé, o ndo uso do interdito
na primeira hipdtese possivel sujeita o titular aos efeitos da supressio '?7. Essas
sdo algumas das consequéncias da subsidiaridade da recomposicdo patrimonial
ou ressarcimento em face da astreinte.

Em suma, o interesse juridico essencial é o da abstenc¢do de usar o nome
empresarial (ou outra exclusiva industrial) do titular. S6 quando ndo é efetivamen-
te possivel o interdito, ou ja ndo o é mais, acorrem os remédios supletivos, dos
quais a recomposi¢do patrimonial € a mais evidente 1%,

Ao contréario do que ocorre coma Lei 9.279/96, a LPC ndo estabelece mé-
todos alternativos de determinar o dano indenizavel, apenas indicando, no art.
37, que o responsavel (quando existe responsabilidade...) perante o titular “fica
obrigado a indeniza-lo, em valores a serem determinados em regulamento”.

O art. 33 do Decreto n® 2.366/97 disp&e que.

126 [Nota do original] Este principio geral de direito, que encontra sua expressdo normativa no art. 620 do
CPC, pode ser descrito como um dever geral de contengdo de meios em face a fins. Como descreve ROSEN-
VALD, Nelson. Direito das obrigagdes. 2. ed. Rio de Janeiro: Impetus. p. 13. “de maneira que o cumprimento
se faca da maneira mais satisfativa ao credor e menos onerosa ao devedor”.

127 Nota do original] Apelagdo Civel N2 70007665250, Vigésima Segunda Camara Civel, Tribunal de Justica
do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo/ Julgado em 17/02/2004. EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVICO
PUBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONTRATO DE MUTUO FIRMADO PELO USUARIO E A
CONCESSIONARIA. CORRECAO MONETARIA. CLAUSULA CONTRATUAL. PRINCIPIO DA BOA-FE. LIMITACAO
DO EXERCICIO DO DIREITO SUBJETIVO. SUPPRESSIO. JUROS. TERMO INICIAL. 1. A supressio constitui-se em
limitagdo ao exercicio de direito subjetivo que paralisa a pretensdo em razdo do principio da boa-fé objetiva.
Para sua configuragdo, exige-se (I) decurso de prazo sem exercicio do direito com indicios objetivos de que
o direito ndo mais seria exercido e () desequilibrio, pela agdo do tempo, entre o beneficio do credor e o
prejuizo do devedor. Licdo de Menezes Cordeiro [...].

128 [Nota do original] Sobre a responsabilidade civil no ambito da Propriedade Intelectual, vide geral-
mente ESPIN, Pascual Martinez. El Dafio Moral Contractual em la ley de propriedad intelectual. Madrid:
Tecnos, 1996, p. 60. PIMENTA, Eduardo; PIMENTA, Rui Caldas. Dos crimes contra a propriedade intelectual.
Sdo Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, 22 edigcdo, p. 323. GOYANES, Marcelo. Tépicos em Proprie-
dade Intelectual — Marcas, direitos autorais, designs e pirataria. A caracterizagdo do dever de indenizar por
violagdo a propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 77. RADER, Randall R. A indenizagdo
por violagdo aos direitos de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, Anais de 2006, p. 83.
ANDRADE, André Gustavo Corréa de. Indenizagdo Punitiva. Rio de Janeiro: Revista da ABPI n2. 85, novembro
e dezembro de 2006, p. 55. GOLDSCHEIDER, Robert. O emprego de royalties razoaveis como medida de in-
denizagdo em arbitragem e outros procedimentos alternativos de resolucdo de disputas sobre propriedade
intelectual. Rio de Janeiro: Revista da ABPI n2. 24, setembro e outubro de 1996, p. 18. RESOLUCAQ DA ABPI.
IndenizagBes pelas infragbes aos direitos de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Revista da ABPI n2. 45,
margo e abril de 2003, p. 53. FEKETE, Elisabeth Kasznar. Reparagdo do dano moral causado por condutas
lesivas a direitos de propriedade industrial: tipologia, fundamentos juridicos e evolugdo. Rio de Janeiro: Re-
vista da ABPI n2. 35, julho e agosto de 1998, p. 3. FABBRI JUNIOR, Helio. Responsabilidade civil: dano moral
oriundo das relages concorrenciais. Rio de Janeiro: Revista da ABPI n2. 12, julho a outubro de 1994, p. 114.
SANTOS, Celso Araljo, Critérios para a fixagdo da indenizagdo em caso de uso indevido de marca, Monogra-
fia de Graduagdo, Faculdade de Direito da USP, 2008, SOUZA, Sylvio Capanema. A efetividade dos direitos
de propriedade intelectual perante os tribunais: indenizagdo em matéria de propriedade intelectual. Rio de
Janeiro: Revista da ABPI, Anais de 2007, p. 18.



“Para os efeitos da indenizacdo prevista no art. 37 da Lei n° 9.456, de
1997, a remuneracgao do titular serd calculada com base nos precos de merca-
do para espécie, praticados a época da constatacdo da infracdo, sem prejuizo
dos acréscimos legais cabiveis.”

Verdade é que, assim aplicada, a diretriz pode ser abusiva e atenta-
toria ao devido processo legal. O preco de mercado serd um pardmetro, mas
se a restituicdo compreender todo o preco de mercado, sem levar em conta
custos de producdo, etc., ocorreria um enriguecimento sem causa do titular
do direito.

Assim, pareceria razodvel aplicar, por integracdo, os parametros do
art. 210 da Lei 9.279/96'%°.

| - os beneficios que o prejudicado teria auferido se a violagdo nao
tivesse ocorrido; ou

Il - os beneficios que foram auferidos pelo autor da violacdo do di-
reito; ou

IIl - a remuneracdo que o autor da violacdo teria pago ao titular do
direito violado pela concessdo de uma licenga que lhe permitisse legalmente
explorar o bem.

Como dissemos em nosso Tratado, loc. cit., sobre esse método, cha-
mado Ariston3°:

Tal método trinitdrio estabelece uma regra de indenizagdo compre-
endendo tanto o danum emergens (as perdas sofridas) quanto o damnum ces-
sans (inciso 1), um critério de enriquecimento sem causa — enriquecimento po-
sitivo ou negativo (o item Il) e o critério suplementar de um hipotético ganho
resultante do jus fruendi 3.

Quanto ao primeiro critério, assim dissemos:
[6]8§6.17. - Pressupostos legais da indeniza¢do

A regra geral da composicdo de danos € a do Codigo Civil:

129 N&o se entenda dessa interpretagdo, mediante integragdo de institutos, que se postule abstratamente
a aplicagdo das normas da LPI em relagdo a cultivares. Os critérios Ariston tem vasta aplicagdo internacional,
em relagdo a diversos objetos da Propriedade Intelectual, e ndo sé dos objetos previstos na LPI. O estudo
original transcrito no Tratado, por exemplo, aplica-se aos nomes de empresa, que topologicamente estdo
abrigados no Cédigo Civil.

130 Tribunal Supremo do Império Alemao, BI.PMZ, 1894-1895, p. 241 e seguintes.

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

Ao que se acresce a norma de que s3o as consequéncias diretas e
imediatas do dano as a se recompor.

Art. 403. Ainda que a inexecucdo resulte de dolo do devedor, as per-
das e danos sé incluem os prejuizos efetivos e os lucros cessantes por efeito
dela direto e imediato, sem prejuizo do disposto na lei processual.

Assim, salvo disposicdo especial (e o art. 210 da Lei 9.279/96 o0 é) sdo
esses os limites e diretrizes para a recomposicao patrimonial do ato ilicito.
Antes de tudo, hd que se distinguir entre os danos emergentes e os lucros ces-
santes. Esses, sempre razodveis.

A violacdo pode causar lesdo imediata, com perda patrimonial instan-
tanea. A doutrina e a jurisprudéncia apontam como exemplos dessa natureza
0s custos pata determinar qual o violador e o alcance da violagdo, os gastos
de publicidade para informar o publico da existéncia da violacdo e os cuidados
para evita-la, e a respectiva informacao direta a clientela habitual 132.

Aqui, os critérios sdo os genéricos da lei civil, e aplicaveis tanto na
indenizagdo quanto no enriquecimento sem causa 133.

[6]§6.18. - Lucro cessante indenizavel

Nossa lei vigente estabelece, no entanto, os critérios impositivos es-
pecificos para apuracdo do lucro cessante ** em danos materiais da proprie-

132 [Nota do original] Subsituimos por esses exemplos, melhor sancionados pela doutrina e
jurisprudéncia, os dados na obra anterior.

133 [Nota do original] Segundo o Cédigo Civil, “Art. 927. Aquele que, por ato ilicito (arts. 186
e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repara-lo. Paragrafo Unico. Haverd obrigacdo de
reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados 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 indenizagdo mede-se pela extensdo do dano. Paragrafo Unico.
Se houver excessiva desproporgdo entre a gravidade da culpa e o dano, podera o juiz reduzir,
equitativamente, a indeniza¢do”

134 [Nota do original] “Lucro Cessante é a frustracdo da expectativa de ganho. E indenizavel
apenas o dano previsto ou previsivel na data em que se contraiu a obrigacdo. Quanto a esse as-
pecto da indenizagdo, tem importancia a distingdo entre danos previsiveis e imprevisiveis. Sé os
primeiros sdo ressarciveis, a menos que o inadimplemento seja doloso. A indenizacdo das per-
das e danos limita-se as que forem conseqléncia direta e imediata da inexecugdo. A existéncia
desse nexo causal é necessaria a configuracdo da responsabilidade do devedor” (Obrigagdes, 8
ed.- 22 tiragem- Rio de Janeiro, Forense, 1991, p. 186)..



dade industrial **>. O critério inicial do cdlculo seria o constante do art. 208:

Art. 208. A indenizacdo sera determinada pelos beneficios que o pre-
judicado teria auferido se a violagdo ndo tivesse ocorrido.

Assim, ha que se buscar quais beneficios que o prejudicado teria au-
ferido, ndo houvesse a violagdo. Beneficios ndo se resumem a lucros; perda
de oportunidade 3¢, vantagens estratégicas e outros beneficios contextuais a
cada caso serdo igualmente considerados e computados. Para tal cOmputo, se
teria o endosso de toda a doutrina da lei anterior, pois o critério é o tradicional
em direito privado.

Logico que, ndo havendo perdas de receitas, ndo caberd indenizacdo
a esse titulo:

Ora, se ndo houve prova cabal de que as apelantes perderam espaco
no mercado, em razdo do requerimento de privilégio e patente junto ao INPl e
as posteriores notificacdes promovidas pela apelada, ndo ha se falar em frus-
tracdo de expectativa de ganho, ou seja, lucro cessante. (TIMG, Apelacdo Civel
N2 440.345-4, Niumero do processo: 2.0000.00.440345-4/000(1), Relator:
MARCIA DE PAOLI BALBINO, 18/06/2004).

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

135 [Nota do original] Superemos aqui o fato de que o nome empresarial, embora ndo regu-
lado pela Lei 9.279/96, tem nela pelo menos sua protecdo penal. Sendo, embora tipico, uma
forma de exclusiva da propriedade intelectual, pode-se postular que, no tocante ao seu empre-
go como designativo de atividade empresarial é coberto pelas disposi¢des da Lei 9.279/96 no
tocante aos critérios de indenizagdo.

136 [Nota do original] Uma recente e importante variagdo dos lucros cessantes é a perda de oportuni-
dade, hipdtese em que se frustra uma hipdtese de ganho, computada como lucro cessante apenas na
propor¢do da dlea da ocorréncia da oportunidade. Responsabilidade civil. Perda de uma chance. Proba-
bilidade séria e real. Situacdo de vantagem. Violagdo da boa fé objetiva. Nexo de causalidade. Extingdo
da oportunidade. Dever de reparacdo. Tribunal de Justica de Minas Gerais- TJIMG. NUmero do processo:
1.0024.05.700546-4/001(1) Relator: Selma Marques Data do Julgamento: 17/09/2008 Data da Publicacdo:
09/10/2008 Inteiro Teor: EMENTA: Responsabilidade civil. Perda de uma chance. Probabilidade séria e real.
Situagdo de vantagem. Violagdo da boa fé objetiva. Nexo de causalidade. Extingdo da oportunidade. Dever
de reparagdo. Probabilidade de configuracdo da situacdo vantajosa. Independentemente da certeza em
relacdo a concretizagdo da chance, sua perda, quando configurar em si mesma uma probabilidade séria
de ser obtida uma situagdo de vantagem, implica numa propriedade integrante da esfera juridica de seu
titular, passivel, portanto, quando presentes os demais requisitos da responsabilidade civil, de ser indeni-
zada. Havendo nexo de causalidade entre conduta afrontosa ao principio da boa-fé objetiva e a dissipacdo
da oportunidade de ser obtida uma situagdo vantajosa pela outra parte contratante resta constituida a
responsabilidade civil pela perda de uma chance. O quantum indenizatério na responsabilidade civil pela
perda de uma chance deve ser fixado em percentual que incidindo sobre o total da vantagem que poderia
ser auferida, represente de forma razoavel a probabilidade de ser configurada as expectativas da parte
lesada, ndo podendo, contudo, em qualquer hipotese, ser confundida com a prépria vantagem que poderia
ser obtida
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Culpa, sem duvida, pois para impedir a infracdo independentemente de
qualquer apuracdo de valor subjetivo, existe a tutela proibitdria; ndo se tem aqui,
por mais se queira alegar a mudanca de cunho do novo Direito Civil, espaco para
responsabilidade objetiva, pois a lesdo (se houver) se da entre concorrentes, sem
nenhuma razdo de supressdo do critério légico da igualdade entre partes pela
noc¢do de assuncdo de risco objetivo.

Impossivel, e viciosa, a tese de aplicarem-se critérios de correcao das de-
sigualdades entre pessoas numa situacdo em que a igualdade juridica é pressu-
posto absoluto da liberdade de iniciativa.

“Ausente a ma-fé e ausente qualquer comprovacdo de dano decorrente
do malfadado registro, ndo ha que se falar em indenizacdo. Entendo que a autora
defenda que a so-violacdo venha a gerar direito a indeniza¢do. Mas essa so-viola-
¢do, se aceita essa tese, deveria ser entendida como decorrente de um comporta-
mento de ma-fé por parte de quem violou. Na sistematica juridica brasileira, ndo
ha como se punir aquele que, agindo de boa-fé, praticou ato que supunha ser legal
e, alids, cuja ilegalidade ndo seria assim tdo ébvia de ser aferida”.

Tribunal Regional Federal da 22 Regido, 18 TE, AC 1999.51.01.024110-8, JC
Marcia Helena Nunes, DJ 28.01.2008.

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

[6]§6.19. - O critério do enriqguecimento sem causa

Comentado ja o primeiro, vejamos o segundo desses critérios. Ao con-
trario do que alguns entendem ¥/, trata-se de uma hipétese de enriquecimento
sem causa, como denota a doutrina estrangeira ¥, Assim, os critérios aqui sdo
diversos do inciso | **°.

137 [Nota do original] Por exemplo, André Gustavo Corréa de Andrade, em sua intervengdo de 2007, op.
Cit., vé nesse caso uma hipdtese de indenizagdo punitiva.

138 [Nota do original] Vide, a propdsito, a decisdo da Suprema Corte Portuguesa: Relator: Custédio Mon-
tes. N2 do Documento: SJ200502240046017 Data do Acorddo: 02/24/2005 Votagdo: maioria com 1 vot
venc Tribunal Recurso: T REL LISBOA Processo no Tribunal Recurso: 2021/04 Data: 06/03/2004 Sumario:
“1. No enriquecimento por intervengdo, em que alguém enriquece através da ingeréncia em bens alheios,
usando-os ou fruindo-os, sem consentimento do seu titular, o “elemento central” do instituto é a obtengdo
do enriquecimento a custa de outrem, podendo este ocorrer sem que exista dano patrimonial do lesado.
2. A “deslocagdo patrimonial” ndo resulta, entdo, da diminuicdo do patrimoénio do “empobrecido” mas é
auferida a sua “custa”- art. 479.2, 1 do CC. 3. O enriquecimento por intervenc¢do &, assim, uma categoria
auténoma do enriquecimento sem causa. 4. Quando a intromissdo em bens alheios ndo envolve responsa-
bilidade civil ou falta algum dos elementos desta, havendo enriquecimento sem causa, “o caracter subsidi-
ario da obrigacdo de restituir nele fundada ndo impede” a sua aplicabilidade. 5. Gozando a A. do exclusivo
da insignia do seu estabelecimento, devidamente registada, o uso da mesma, por terceiro, na publicidade
de um seu estabelecimento, sem autorizagdo daquela, importa para a mesma o direito a ser ressarcida do
enriquecimento sem causa obtido por esse terceiro, a sua custa. 6. O montante desse enriquecimento cor-
respondente ao valor do uso desse sinal distintivo, ou seja, ao preco que o terceiro pagaria pela utilizagdo
da referida insignia, na publicidade do seu empreendimento.

139 [Nota do original] NOVOA, op. Cit., p 518 e seguintes.



Em primeiro lugar, o enriquecimento de uma parte presume incre-
mento patrimonial do violador:

a) seja mediante acréscimo no patriménio.

b) seja por economia de despesas, através de reducdo do passivo
(“enriguecimento negativo”).

No caso de contraste entre enriquecimento real (valor objetivo e au-
tdnomo da vantagem adquirida) em face do enriquecimento patrimonial sub-
jetivo (diferenca para mais no patrimoénio) — o ultimo prevalece, por levar em
conta a cobertura do “enriquecimento negativo”.

Constatada a culpa, passe-se entdo para apurar se ha auséncia de
causa que justifique o enriguecimento: a causa justa é aquela reconhecida
pelo ordenamento juridico.

Ainda que ndo haja um fundamento econémico imediato, o ordena-
mento pode reputar justas determinadas causas, como o usucapido e a pres-
cricdo (v. art. 885, nCC — o dever de restituir pode decorrer da circunstancia
de a causa deixar de existir) 4°,

Ao enriquecimento do violador —em principio — corresponderd algum
detrimento na situacdo juridica do titular *}; no ambito correlativo do direito
concorrencial, em que ambas as partes disputam sempre (efetivamente ou
potencialmente) o mercado, acredito que se devera requerer, para configurar
o enriquecimento, pelo menos algum aproveitamento do potencial de merca-
do, ainda que apenas uma privacdo de uma oportunidade 42,

140 [Nota do original] PONTE, Daniel Ferreira, Do Enriquecimento sem Causa, Dissertacdo de Mestrado
de Direito Civil da UERJ, 2003. Com a doutrina predominante, esse autor nota que “a actio in rem verso s6
pode ser usada quando inexiste outro meio a disposi¢do do empobrecido. Isso torna o instituto mais dificil
de ser usado”.

141 [Nota do original] Na situagdo juridica, e ndo necessariamente no patriménio. Vide PONTE, Daniel
Ferreira, op. Cit. “O primeiro requisito, portanto, é o enriquecimento, assim considerado qualquer incre-
mento no patriménio de alguém. Esse incremento, por sua vez, ndo se dd apenas por ingresso de bens no
ativo do enriquecido, podendo verificar-se também em situagdes de diminui¢do de passivo ou poupanca
de despesas. Obtencdo do enriquecimento a custa de outrem- Segundo consideravel entendimento dou-
trinario, a lei ndo pressupde uma relagdo de causalidade entre o enriquecimento e o empobrecimento de
outrem. [...] Portanto, o enriquecimento sem causa pode existir mesmo quando ndo haja um correlato em-
pobrecimento.Nessa perspectiva, a expressdo “a custa de outrem” deve ser entendida por “a custa de bens
juridicos alheios”(Teresa Negreiros, Enriquecimento sem causa- aspectos de sua aplicagdo no Brasil como
um principio geral de direito, Revista da Ordem dos Advogados, Lisboa, v.55, n. 3, pp. 757/845.) Auséncia
de justa causa- Em um sistema capitalista, o enriquecimento em si ndo pode ser considerado contrario ao
direito. Ao contrario, a circulagdo de bens é estimulada, tem serventia para a vida em sociedade, e desse
trafego, legitimamente, podem ser auferidos ganhos, sem ofensa a qualquer principio moral ou juridico.
Deixa de ser justificado o enriquecimento, ensejando a actio de in rem verso, quando ndo decorre de uma
causa reputada justa, legitima ou licita pelo ordenamento juridico”.

142 [Nota do original] Neste ponto, divergimos da doutrina, por exemplo, de Sylvio Capanema de Souza
(op. Cit.). admitindo-se, como se faz, que a perda de uma chance importa em lesdo quantificavel, a logica
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Note-se que essa correlacdo € apenas um indice —indispensavel — que
a oportunidade ou potencial em questdo, a que se alega enriquecimento, é o
mesmo valor a que arroga o titular; pois num regime de livre iniciativa, opor-
tunidades de mercado ndo exatamente cobertas pela exclusiva, ou exatamen-
te constipadas pela deslealdade, sdo de livre utilizagdo. Em suma, ha que se
determinar que o enriquecido enriqueceu-se pelo exercicio indevido daquela
exata oportunidade que pertine ao que se alega lesado, e ndo de uma opor-
tunidade livre de mercado.

Verificada e existéncia de tais requisitos, cabe entdo a imposicdo da
apreensao civil no patrimdnio do violador.

Passemos a terceira modalidade da férmula Ariston.
[6]§6.20.-0 royalty ficto

As peculiaridades da terceira modalidade descrita no art. 210 do
CPI/96 tiveram descricdo cuidadosa da doutrina 143. Tecnicamente, trata-se
de uma forma de compensacdo do enriquecimento sem causa, essencial sem-
pre que ndo se possam produzir provas de que a infracdo do direito beneficiou
ao infrator 44,

Apesar de bastante discutida na doutrina comparada, seja pela ideia
de seria uma forma ndo adequada (pois que insuficiente e, por se equivaler a
um preco para livremente infringir, ou seja,... ndo punitiva....) de composicado
patrimonial, essa férmula é sempre Util e por vezes vantajosa.

No sistema americano o royalty ficto surge como a minima compen-

da propriedade intelectual como direito concorrencial importa em que qualquer aumento de patrimonio
do violador se fagca em detrimento da oportunidade de mercado do titular ou competidor leal. Segue-se
assim, aplicando ao direito concorrencial a regra Natura aequum est neminem cum alterius detrimento fieri
locupletiorem (L 14, O.. de condictione indebiti, 12, 6; L. 206, O., de diversis regulis miis antiqui, 50, 17)

143 [Nota do original] GOLDSCHEIDER, Robert. O emprego de royalties razodveis como medida de inde-
nizagdo em arbitragem e outros procedimentos alternativos de resolucdo de disputas sobre propriedade
intelectual. Rio de Janeiro: Revista da ABPI n2. 24, setembro e outubro de 1996, p. 18.

144 [Nota do original] NOVOA, op. Cit., p. 521.



sacdo legal ¥**. Nem sempre o sera 46
Preceitua Novoa'* que tal critério institui....

una fictio juris: se presupone que el titular de la marca infringida ha
otorgado una licencia al infractor cuando la verdad es que, lejos de iniciar
negociaciones pacificas con este fin, el titular de la marca infringida ha deman-
dado al infractor a fin de restablecer el equilibrio entre los patrimonios del
demandante y del demandado. Al fijar la regalia hipotética exigible al infractor
demandado, los Tribunales deberan retrotraerse al momento en que se inicia-
ron las actividades infractoras.

[...JAl fijar la regalia hipotética, los Tribunales deberan 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 prestigio de la marca y el numero y clase de licencias concedidas en el mo-
mento en que comenzd la violacion.

Consigna a pragmatica:

“Resta, por fim, estipular o valor da indenizagao cabivel a espécie,
e optamos na dire¢do da pratica comercial; acolhida jurisprudencialmente, fi-
xando a indeniza¢ao através de um royalty incidente sobre o faturamento
da Ré. desde o momento em que indevidamente passou a usar ilicitamente
a expressdo “MARTA ROCHA”, até o momento em que se absteve de usa-lo.
Royalty este que fixamos em 10%, e apurado em execug¢do.” Juizo da 142

145 [Nota do original] 5 U.S.C. 284 Damages. Upon finding 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 invention by the infringer, together with interest and costs as fixed 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 times the amount found or assessed. Increased damages under
this paragraph shall not apply to provisional rights under section 154(d) of this title. The court may receive
expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under
the circumstance

146 [Nota do original] RANDALL, op. cit.: “If | can’t prove lost profits on some sales, may be | can only prove
that my manufacturing plants could make 50,000 rackets a year, not 100,000.50, | couldn’t prove lost profits
that | would have replaced their sales for all of the rackets. 50, instead, | will get reasonable royalties and we
will calculate what the license rate would have been for those lost sales. That sounds like that will be less
than loss profits. Actually, with accurate economic evaluations, sometimes it is more. | won’t get into the
details, but if a product is very sensitive to price changes, meaning if | change the price just a little and | sell
many more, that that is called elasticity of demand in the economist world. If that is the case and if Titan
actually makes things much more efficiently than | do, the royalties could actually be higher than the lost
profits. | have seen this happen in many cases and it depends on the proof. But remember, so far | get lost
profits, | get reasonable royalties, for every sale that | could not prove lost profits, | get price erosion on all
of the sales and we still 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 Civel da Comarca da Capital do RJ, em 28/02/1991, em razdo de ilicito
proveniente de concorréncia desleal, proferiu decisdo excepcional, mantida
na Apelacdo Civel n? 4.063, julgada em 28/04/92, Relator Des. Humberto de
Mendonga Manes, 528 Camara Civel do TJRJ:

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

[6]8§6.21.-Da eleicdo do critério pertinente

Como ja indicamos, é preciso determinar qual o critério pertinente
em cada caso. Pelo dizer do art. 210 (pelo critério mais favoravel ao prejudica-
do) se entenderia que os trés critérios seriam computados, comparados, e o
mais favoravel escolhido.

A evocacgdo do art. 948 do Codigo Civil de 1916 (“Nas indenizagbes por
fato ilicito prevalecerd o valor mais favoravel ao lesado”) como precedente a
aplicacdo da regra é interessante como argumento, mas, acreditamos, indevi-
da. A norma anterior é essencialmente de correcdo monetdria avant la lettre,
sem ter jamais tido a extensdo que ora se lhe arroga **¢. Mesmo porque tal
evocacgdo- a luz do Codigo Civil de 2002, que ndo inclui dispositivo correspon-
dente -, fica sujeita a uma contencgao intrinseca:

Levemos em consideracdo, também, que o art.948 do Cddigo de 1916
dispde: “Nas indenizagdes por fato ilicito prevalecerd o valor mais favoravel ao
lesado. “ Desse modo, ndo atenderd a esse ditame da lei a indenizagdo irrisé-
ria, que ndo traduza ressarcimento para a vitima ou punicdo para o ofensor.
Da mesma forma, ndo pode ser admitida indenizacdo exagerada que se con-
verta em enriguecimento injusto em prol da vitima .

148 [Nota do original] RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. Parte Geral das Obrigacdes. Sdo Paulo: editora
Saraiva, 1985, p. 155. 68. “O objeto do pagamento na indenizag¢do por ato ilicito.- O art. 948 do Cddigo
Civil determina que nas indenizag¢bes por ato ilicito prevalecerd o valor mais favoravel ao lesado. Explica
BEVILAQUA o sentido desse artigo. A regra cuida da hipdtese de variar a cotacdo ela moeda em que deve
ser paga a indenizagdo a vitima do dano, determinando que deve prevalecer o valor mais favoravel ao
lesado 149. Dentro desse sentido o preceito tem pequena, para ndo dizer nenhuma, aplicagdo. Como a
lei determina que a indenizagdo ao lesado deve ser a mais completa possivel, pode-se interpretar o artigo
de maneira mais ampla, ou seja, permitindo que a indenizagdo seja fixada ndo na data do dano, mas na
do ressarcimento. Dessa maneira, se houve depreciagdo monetaria entre 0 momento do ato danoso e o
da reparagdo do dano, o valor da indenizagdo deve ser o que mais favoreca a vitima”. As citagdes do texto
s30: 148. Cf. CLOVIS BEVILAQUA, ob. cit., obs. ao art. 948. 149. Esse é igualmente o entendimento de SERPA
LOPES (ob. cit., vol. I, n.O 154) que, embora reconhecendo a proibi¢cdo da cldusula de moeda estrangeira no
terreno contratual, admite a hipdtese dela estar em causa, no dominio da culpa contratual. D4 o exemplo
de alguém que, por culpa, provoca a destruicdo de dinheiro estrangeiro, pertencente a outrem. Devera
substitui-lo de acordo com a cotagdo mais favoravel ao lesado.

149 [Nota do original] VENOSA,Silvio de Salvo. Direito Civil Responsabilidade Civil Dano e Repagdo. Sdo
Paulo: Editora Atlas, 2003, p.209.
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Ou seja, s6 se pode entender o “mais favoravel” no sentido de ser o
mais adequado a conseguir compensacao adequada, e nunca enriguecimento
sem causa do titular. A norma do art. 884 do Cddigo Civil aplica-se nos dois
sentidos, tanto para impedir o enriquecimento sem causa do violador, quanto
do titular.**°

Ainda assim, é necessario precisar que a escolha prevista no art. 210
do CPI/96 é simplesmente entre os critérios legais, ndo se podendo dai esco-
Iher-se, a cada passo, a presuncdo mais favoradvel ao lesado: a melhor base de
calculo, a melhor aliquota, a mais elevada corre¢do monetaria, a mais inveros-
simil alegacdo de dano L.

Seguir ilimitadamente tal beneficio ao lesado representa discrimen
rombudo e unilateral, certamente introduzindo no campo da indenizagdo por
danos materiais a pretensdo punitiva e o enriquecimento sem causa do titular.

[6]§6.22.-0 critério mais adequado

A experiéncia do uso dos critérios Ariston mostra que alguns deles
sdo mais adequados a circunstancias faticas determinadas. Assim indicamos
na obra anterior:

150 [Nota do original] AgRg no Ag 818350 / Relator(a) Ministro SIDNEI BENETI (1137) Orgao Julgador T3
- TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 16/10/2008 Data da Publicagdo/Fonte DJe 28/10/2008 RESPON-
SABILIDADE CIVIL- VEICULO- AQUISICAO-DEFEITOS DE FABRICA- REPAROS CONSTANTES- ABORRECIMENTO
-INDENIZACAO POR DANOS MORAIS- QUANTUM - RAZOABILIDADE. |- N3o existem critérios fixos para a
quantificagdo do dano moral, devendo o érgdo julgador ater-se as peculiaridades de cada caso concreto,
de modo que a reparagdo seja estabelecida em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta,
sem constituir, de outro lado, enriquecimento sem causa, justificando-se a intervengdo deste Tribunal,
para alterar o valor fixado, tdo-somente nos casos em que o quantum seja infimo ou exorbitante, diante
do quadro delimitado em primeiro e segundo graus de jurisdi¢do para cada feito. [...] REsp 704994 / PB,
2004/0164923-0, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 10/10/2006 Quanto a alegada
ofensa ao art. 884 do CC/02, nada ha para retocar no acérddo recorrido, porquanto rigorosamente atento
ao vedado enriquecimento sem causa das partes, o Tribunal de origem afastou a condenagdo dos recorren-
tes por danos morais e, ainda, conforme ja mencionado, condicionou a retomada do imodvel a restituigdo
de 50% dos valores por eles efetivamente pagos, a serem apurados em fase de liquidagdo, o que condiz
precisamente com a regra contida no aludido dispositivo de lei. Determinar a restituicdo 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 acérddo que os recorrentes usufruiram, durante longo
periodo, do imdvel, objeto do litigio. Ndo ha, portanto, violagdo 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
sostiene que el infractor demandado soporta la carga de probar cudles son las ganancias que no se derivan
del uso de la marca infractora, sino de otros factores. Si el demandado no aporta las pertinentes pruebas,
las ganancias deber ser atribuidas en su totalidad al demandante. El Juez Frankfurter reconoce que esto
puede proporcionar al titular de la marca infringida una «ganancia Llovida del cielo» (windfall). El Juez
Frankfurter afiade, no obstante, que una solucién de signo contrario proporcionaria el windfall al infractor,
12 cual no seria admisible por cuanto que el infractor se aproveché del goodwill generado por la marca”.
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Segundo a elaboracdo jurisprudencial no Direito Comparado, em par-
ticular no direito francés **?, os passos do calculo da indenizagdo comegcam
pela fixacdo da “massa contrafeita”, ou seja, o conjunto de bens ou servicos
afetados pela violacdo do direito. Por exemplo, se a violacdo da patente afeta
um equipamento, os acessorios deste, necessariamente postos no mercado
segundo a demanda, também serdo levados em conta.

O segundo passo entdo é definir a perda sofrida pelo titular, e o ga-
nho que teria, ndo fosse a existéncia do ilicito. Caso o titular esteja explorando
a patente, tem-se o caso em que é natural fixar-se o dano como sendo os
beneficios que o prejudicado teria auferido se a violagdo nao tivesse ocorrido.
Se o titular ndo estivesse explorando o invento, a tendéncia jurisprudencial é
de que o dano equivaleria a remuneracdo que o autor da violagdo teria pago
ao titular do direito violado pela concessdo de uma licenca que Ihe permitisse
legalmente explorar o bem %3,

Um terceiro caso é o de uma exploracdo pelo infrator que excedesse
a capacidade de producdo do titular; neste caso, a jurisprudéncia conferiria a
restituicdo dos beneficios que o prejudicado teria auferido se a violacdo nao
tivesse ocorrido quanto a parte que o violador subtraiu do mercado do titular,
e os royalties pelo excesso.

Sdo essas as consequéncias civis da violagdo dos direitos de cultivar.
O Art. 37 ainda menciona multas administrativas, e a Lei de Sementes pode
acrescer esses Onus. Ambas as leis mencionam a apreensdo como medida ad-
ministrativa. Como jd indicado, a norma vigente é defectiva quanto a sangao
penal, que carece de tipo 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 sentido
de se conceder ao titular que ndo explora algo mais do que simplesmente o valor de royalties.



REGISTRO REGULATORIO E REGISTRO DE EXCLUSIVIDADE

Como ocorre em uma série de outras hipdteses — medicamentos e
produtos médicos, regulados pela ANVISA®™; defensivos agricolas, pelo MAPA,;
aeronaves, pelos orgdos pertinentes — o ingresso de um elemento vegetal no
territério nacional esta sujeito a restricées tanto no ambito genérico do que se
denomina defesa agropecuaria'®® quanto a recomendagdes'®® segundo crité-
rios de eficacia agrotécnica®’.

Pela Lei no 10.711, de 5 de agosto de 2003, que “Dispde sobre o Sis-
tema Nacional de Sementes e Mudas e da outras providéncias”, se mantém
o Registro Nacional de Cultivares — RNC e o Registro nacional de sementes e
mudas - Renasem.

A inscricdo subjetiva no Renasen é obrigatéria para todos que se de-
diquem a atividade de producdo, beneficiamento, embalagem, armazenamen-

154 Vide o nosso Registro sanitario e patentes (2002) (incluido em Uma Introdugdo a Propriedade Intelec-
tual, 2a. Edi¢do, Ed. Lumen Juris, 2003), encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/
propriedade/128.doc: “N&o ha patente sendo para um invento novo, dotado de atividade inventiva e de
aplicagdo industrial. Sdo estes seus requisitos. Uma vez concedida, a patente exclui terceiros do uso da tec-
nologia patenteada. J4 os exames conducentes ao registro dizem respeito a nocividade do produto em face
dos requisitos de salde e de meio ambiente. Para constata-lo, basta ver os elementos a serem considerados
no pedido de registro segundo a legislagdo prépria. Assim, no pedido de registro se examina a toxidade
comparativa, para admitir um produto no mercado. Nada se questiona quanto a novidade da tecnologia,
quanto a atividade inventiva. As consideragdes sdo diversas, os efeitos sdo diversos. Em nada- em absolu-
tamente nada- se leva em conta o estatuto das patentes, existentes ou ndo, impertinentes ou ndo. Como
veremos, ndo hd sequer competéncia das autoridades sanitarias para perfazer tal exame.Impossivel fazer
confusdo entre o poder que tém as patentes, de um lado, e o alcance registro sanitario, de outro. A patente
confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem seu consentimento, de produzir, usar, colocar a
venda, vender ou importar com estes propdsitos, tanto o produto objeto de patente, quanto o processo, e
até mesmo o produto obtido diretamente por processo patenteado (CPI/96, art. 42). Ja o efeito do registro
sanitario é o de autorizar o uso de um produto, segundo pressupostos sanitarios e de meio ambiente. Pa-
tente da uma exclusividade de uso, mas ndo autoriza o uso. Os dois titulos sdo diversos em seu propdsito,
e diversos em seu efeito.”

155 Vide o Decreto n? 24.114 de 12 de abril de 1934.

156 Quanto a nogdo de recomendagdo, em normas anteriores, a ndo inscricdo no RNC tornaria o plantio
ilicito: arts. 21 e 29 do Decreto 81.771/78 e o art. 42 da Portaria 294/98. A legislacdo em vigor ndo prescreve
tal consequéncia. GARCIA, p. 118 e seg., opta por denominar o ato como de certificagdo.

157 “3.26- Registro Nacional de Cultivares: € um cadastro que se baseia na organizagdo de informacgées
precisas sobre as caracteristicas das cultivares, tendo como finalidade assegurar a identidade genética e a
qualidade varietal das cultivares habilitadas para produgdo e comercializagdo, em todo territério nacional,
resguardar as cultivares melhoradas contra a degradagdo decorrente de misturas mecanicas, cruzamentos,
trocas de nomes (denominagdo) e outras ocorréncias acidentais, reconhecendo a importancia das cultiva-
res melhoradas para o aumento da produtividade agricola”. No mesmo documento, item 6: “A finalidade e
alcance do registro nacional de cultivares é disciplinar a utilizagdo de cultivares que tenham uma aplicagdo
marcante na agricultura nacional, que reunam as condigdes técnicas de serem distintas, homogéneas e
estaveis e que possuam um valor de cultivo e uso- VCU, identificado.” Encontrado em http://www.agricul-
tura.gov.br/arg_editor/file/vegetal/Sementes_e_mudas/Registro_Nacional_de_Cultivares.pdf, visitado em
13/2/2014.
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to, analise, comércio, importacdo e exportacdo de sementes e mudas 8. A
inscricdo objetiva — de uma espécie ou cultivar no RNC — é Unica *° e serd
deferida a mantida (atendidos os requisitos legais) desde que haja e persista
um mantenedor **°.

O registro feito no Servico Nacional de Protecdo de Cultivares — SNPC
visa a obtencdo de um direito exclusivo sobre o cultivar.

Ndo assim o registo no RNC, cujo objetivo é autorizar o uso da se-
mente ou muda, levando em conta os testes pertinentes, se exigiveis161, para
emprego e circulagdo no territdrio, “com o objetivo de evitar seu uso indevido
e prejuizos a agricultura nacional”'®* cancelando-se tal registro “pela compro-
vacdo de que a cultivar tenha causado, apds a sua comercializagdo, impacto
desfavoravel ao sistema de producdo agricola”?¢3,

158 Art. 80 As pessoas fisicas e juridicas que exergam as atividades de produgdo, beneficiamento, emba-
lagem, armazenamento, anélise, comércio, importacdo e exportagdo de sementes e mudas ficam obrigadas
a inscrigdo no Renasem. No entanto: Art. 11 § 60 N&o é obrigatdria a inscrigdo no RNC de cultivar local,
tradicional ou crioula, utilizada por agricultores familiares, assentados da reforma agraria ou indigenas.
Regulamento: Art. 114. Toda pessoa fisica ou juridica que utilize semente ou muda, com a finalidade de
semeadura ou plantio, devera adquiri-las de produtor ou comerciante inscrito no RENASEM, ressalvados
os agricultores familiares, os assentados da reforma agraria e os indigenas, conforme disposto no § 32 do
art. 82 e no art. 48 da Lei n2 10.7111, de 2003. § 12 O usuario poderd, a cada safra, reservar parte de sua
produgdo como “sementes para uso proprio” ou mudas para uso proprio”, de acordo com o disposto no art.
115 deste Regulamento.

159 Art. 11. § 1o Ainscri¢do da cultivar deverd ser Unica.

160 Art. 39, XXV- mantenedor: pessoa fisica ou juridica que se responsabiliza por tornar disponivel um es-
toque minimo de material de propagagdo de uma cultivar inscrita no Registro Nacional de Cultivares- RNC,
conservando suas caracteristicas de identidade genética e pureza varietal;

161 Regulamento: Art. 14. Os ensaios de VCU [nota: Valor de Cultivo e Uso — VCU] deverdo obedecer aos
critérios estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento e contemplar o planeja-
mento e desenho estatistico que permitam a observagdo, a mensuragdo e a analise dos diferentes caracte-
res das distintas cultivares, bem assim a avaliagdo do comportamento e qualidade delas. Paragrafo Unico.
Os resultados dos ensaios de VCU sdo de exclusiva responsabilidade do requerente da inscri¢do, podendo
ser obtidos diretamente por qualquer pessoa fisica ou juridica de direito publico ou privado.

162 Regulamento, art. 113. Para a autorizagdo, se apuram condicionantes como, por exemplo, no caso
de itens geneticamente modificados, a autorizagdo especifica. Por exemplo: “Instrucdo Normativa N° 18,
publicada no Diario Oficial da Unido- DOU- N° 250-E, de 30 de dezembro de 1998, Secdo 3, pagina 101.A
Comissdo Técnica Nacional de Biosseguranca- CTNBio, no uso de suas atribui¢des legais e regulamentares,
resolve:Art. 1- A presente Instrucdo Normativa refere-se a liberagdo 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 progénies geneticamente modificadas para tolerancia ao herbi-
cida glifosate, que recebeu parecer técnico conclusivo favoravel conforme Comunicado n° 54, da CTNBio,
publicado no Didrio Oficial da Unido- DOU no 188, de 01.01.98, Secdo 03, pagina 59. O parecer técnico
conclusivo refere-se apenas ao evento de transformagao genética da soja Roundup Ready (promotor E35S,
regido do peptideo de transito para o cloroplasto, regido de codificagdo da enzima 5-enolpiruvato-chiqui-
mato-3-fosfato sintase- EPSPS), especificamente para tolerancia ao herbicida glifosate.”

163 Regulamento, art. 20, IV.



No RNC estardo as cultivares objeto de tais direitos exclusivos, para
fins de exploragdo, como também as demais, ndo exclusivas, inclusive as de
dominio publico'®*. A pessoa ou pessoas que se apresentarem como mantene-
doras de uma cultivar, ainda que ndo protegida, receberdo a inscricdo no RNC.
No caso de cultivares protegidas, do registro no RNC constard o seu titular,
que sera o Unico legitimado para a inscrigdo'®®.

EFEITOS DO REGISTRO NO RNC

O Registro no RNC faculta a cultivar — protegida ou ndo — aos bene-
ficios do cadastro oficial, habilitando-a ou recomendando-a a utilizacdo no
territorio'®®. Desse registro, porém, ndo resulta para quem o faz um poder de
excluir terceiros da comercializacdo e demais atos descritos como privativos
do titular de um registro no SNPC.

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

EFEITOS DO REGISTRO NO SNPC

O titular de um registro de direitos sobre uma cultivar concedido nos
termos da LPC, como ocorre com o titular de uma patente, ou marca, etc., tem
o direito exclusivo de praticar todos os atos descritos na respectiva lei como
Ihe sendo privativos.

164 Art. 15 do Regulamento: § 1o A inscrigdo de cultivar de dominio publico no RNC podera ser requerida
por qualquer pessoa que mantenha disponivel estoque minimo de material de propagagdo da cultivar.

165 Art. 11 § 50 Na hipotese de cultivar protegida, nos termos da Lei no 9.456, de 25 de abril de 1997, a
inscricdo devera ser feita pelo obtentor ou por procurador legalmente autorizado.

166 “Por exemplo, para propagar comercialmente, é preciso ter essa cultivar registrada no Registro Na-
cional de Cultivares. Ela ndo pode estar simplesmente protegida e é como um farmaco. Alguém patenteia
um farmaco; isso significa que pode vender o farmaco? Ndo, ndo pode, tem de ter o registro na Anvisa.”
TEIXEIRA, Filipe Geraldo de Moraes, O melhoramento de plantas na Embrapa e estratégias para protegdo
das variedades obtidas, Anais do XXIX Semindrio e Congresso Internacional da Propriedade Intelectual,
20009, p. 282 e seg.
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Assim, no caso da LPC, os direitos privativos constam do art. 52, que
classifica o poder sobre cultivar como sendo propriedade; do art. 92, a “re-
producdo comercial” sendo ainda “vedados a terceiros, durante o prazo de
protecdo, a producdo com fins comerciais, o oferecimento a venda ou a co-
mercializacdo, do material de propagacdo da cultivar”; do art. 37, que lista
como privativos a venda, oferta a venda, reproducdo, importacdo,exportacao,
embalagem ou armazenamento para os fins acima listados, e a cessdo a qual-
quer titulo; e os atos listados no Art. 10, § 22,

Esses direitos sdo independentes da situacdo juridica resultante do
registro no RNC¢’

167 UPOV 1978: 1. O direito concedido ao obtentor em virtude das disposi¢des da presente Convencdo é
independente das medidas adotadas em cada Estado da Unido para regulamentar a produgdo, a certifica-
¢do e a comercializagdo das sementes e dos tanchdes.



LIMITES AOS DIREITOS DE PROTECAO
INCIDENTES SOBRE OS CULTIVARES - CULTIVAR
NO BRASIL TEM CORPO FECHADO CONTRA
ENCOSTO, OLHO GORDO, PATENTES E OUTRAS
MANDINGAS

Patricia Carvalho da Rocha Porto'©®

INTRODUCAO: ARGUMENTOS E QUESTOES
Vamos argumentar no presente estudo que a legislacdo patria:

(a) veda a aquisicdo de qualquer outro direito de propriedade sobre
um cultivar que ndo a propriedade concedida pelo Certificado de Protecdo de
Cultivar.

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

(c) qualquer decisdo judicial em sentido diverso (i) viola tratado inter-
nacional valido no pais, (ii) é contraria a normas constitucionais, (i) infringe
legislacdo infra-constitucional, bem como ndo observa a mens legislatoris do
legislador quando da elaboracdo das normas que regulam a questdo.

Para isso, buscaremos estudar a matéria, de forma a respondermos
as seguintes questdes:

1. A Luz da Convencdo da UPOV 1978 e da Lei 9456 de 1997 é possivel
a dupla protecdo de uma mesma cultivar por direito de cultivar e por direito
de patente e é admitida no pais.

2. Pelo disposto na Lei 9456/97, em especial no seu art. 29, existe
possibilidade no Brasil de que um direito de patente obste direta ou indireta-
mente a livre utilizacdo de plantas e suas partes?

168 Doutoranda em Politicas Publicas, Estratégia e Desenvolvimento (UFRJ), Mestre em Propriedade Inte-
lectual e Inovagdo (INPI) e Especialista em Direito da Propriedade Intelectual (PUC-RJ)
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3. Uma decisdo judicial que reconhece a dupla protecdo de uma mes-
ma cultivar por direitos de patente e por direitos de cultivares, bem como per-
mite a oponibilidade do direito de patentes para obstar o livre uso das plantas
e suas partes contraria as regras de solucdo de antinomia entre as normas?

4. Uma decisdo judicial no sentido indicado na questdo 3 contraria
disposicBes constitucionais, bem como a mens legislatoris quando da elabora-
¢do da Lei 9456/977?

Esperamos com esse estudo e com respostas das questdes acima
contribuir para a discussdo acerca dos limites dos direitos de protecdo inci-
dentes sobre os cultivares a luz da legislagdo patria.

1. O caso em analise

As questBdes que norteiam o presente estudo surgiram a partir da lei-
tura do acérddo da Apelacdo Civel n? 70049447253, proferido, pelo pela 52
Camara Civel do Tribunal de Justica do Rio Grande do Sul, na pessoa da Rela-
tora Des. Maria Claudia Mércio Cachapuz. A decisdo reformou a sentenca de
12 grau e, no mérito, deu provimento ao recurso, vencido o Desembargador
Jorge Luiz Lopes do Canto.

Resumidamente, o acordao, ndo obstante as proibicdes expressas no
artigo 22 da UPQV 1978, que veda a dupla protecao de cultiveres, bem como
as insertas no artigo 292 da Lei 9456/97 que impede (a) a dupla protecdo de
cultivares, ou seja, outra protecdo para cultivares que ndo mediante a Conces-
sdo de Certificado de Protecdo de Cultivar; e (b) a oponibilidade de direitos de
patente para obstar a livre utilizacdo de plantas e suas partes, reconheceu'®.

(a) aincidéncia de dupla protecdo por direitos de patentes e por
direitos de cultivar em uma mesma semente de soja, isto é, cultivar, e,
por consequéncia.

(b) a legalidade da cobranca de royalties aos produtores de soja na-
cionais pelo uso de sementes protegidas (direta ou indiretamente) por direito
de patentes de titularidade da Monsanto anteriormente ja protegidas por di-
reitos de cultivares;

169 Cumpre-nos notar que o acdrddo versou sobre outras questdes que, apesar de relevantes, ndo sdo
pertinentes para o presente estudo, razdo pela qual ndo serdo aqui enfatizadas.



1.1. Um Resumo

Para guiarmos nosso estudo e melhor identificarmos os principais ele-
mentos e argumentos do caso, assim como as posicdes expostas ao longo da
acdo, da qual o acdorddo mencionado faz parte, expomos abaixo um resumo
da acdo judicial.

Para tanto, utilizamo-nos do resumo que integram a sentenca ju-
dicial de 12 grau, proferida pelo Juiz Dr. Giovanni Conti, referente a agdo n.
001/1.09.0106915-2, que tramitou perante 152 Vara Civel da Comarca de Por-
to Alegre do Tribunal de Justica do Rio Grande do Sul e de trechos do inteiro
teor da Apelagdo Civel n2 70049447253, proferido, pelo pela 52 Camara Civel
do Tribunal de Justica do Rio Grande do Sul, em que sdo partes o Sindicato Ru-
ral de Passo Fundo-RS e outros, Autores da presente acdo judicial e Apelados
no recurso, e as empresas Monsanto do Brasil Ltda. e Monsanto Techonology
LLC, Rés na acdo e Apelantes no recurso.

As partes autoras no mérito da referida acdo:

(...) contestam os procedimentos adotados pelas requeridas, que os
impedem de reservar produto cultivares transgénicas para replantio e comer-
cializacdo, além da proibicdo de doar e trocar sementes dentro de programas
oficiais e cobrar de forma arbitraria, ilegal e abusiva royalties sobre semen-
tes e graos descendentes da chamada soja roundup ready (RR), coincidindo
com o nome comercial do herbicida fabricado pelas requeridas, o qual é com-
plemento essencial no cultivo da soja geneticamente modificada. Sustentam
que as requeridas violam direito inserto na Lei de Cultivares (Lei n? 9.456/97)
que permite a reserva de grdos para plantios subsequentes sem pagamento
de nova taxa de remuneracdo a propriedade intelectual, sendo inaplicavel a
incidéncia da propriedade industrial (Lei n? 9.279/96), cujas patentes regis-
tradas sdo eivadas de nulidades. Postulam o reconhecimento do direito dos
pequenos, médios e grandes sojicultores brasileiros, de reservar o produto de
cultivares de soja transgénica, para replantio em seus campos de cultivo e o
direito de vender essa producdo como alimento ou matéria prima, sem pagar
a titulo de royalties, taxa tecnoldgica ou indenizacdo; garantia de cultivar a
soja transgénica, de doar ou trocar sementes reservadas a outros pequenos
produtores rurais, nos ternos do art. 10, inciso 1V, § 32 e incisos da Lei n2
9.456/97; decretar a obrigacdo de ndo fazer das demandadas no sentido de
nao efetuarem cobrancgas de royalties, taxa tecnoldgica ou indenizacdo, re-
chacando o procedimento de autotutela praticado pelas mesmas; decretacdo
de abusividade e onerosidade excessiva nos valores cobrados, com repeticao
daqueles cobrados indevidamente.
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A requerida Monsanto Techonology contestou as fls. 1368/1424, sus-
citando, em preliminar, a prescricdo, caréncia de acdo (ilegitimidade ativa e
possibilidade juridica do pedido), irregularidade de representacdo, bem como
a limitacdo da base territorial dos autores e limites da coisa julgada. Suscita,
ainda, ilegitimidade da FETAG/RS e litisconsorcio ativo dos Sindicatos Rurais
de Girud/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 improcedéncia da deman-
da'170

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

e reconheceu “o direito dos pequenos, médios e grandes sojicultores
brasileiros, de reservar o produto cultivares de soja transgénica,
para replantio em seus campos de cultivo e o direito de vender
essa producdo como alimento ou matéria-prima de acordo com o
artigo 10, inciso 1V, 32 e incisos da Lei 9.456/97 sem nada mais pa-
gar a titulo de royalties, taxa tecnolégica ou indenizagdo, a contar
do dia 12 de setembro de 2012”.

e declarou o direito dos produtores que cultivam soja transgénica,
de doar ou trocar sementes reservadas a outros pequenos produ-
tores rurais, contando a partir de 12 de setembro de 2010.

e determinou que a Monsanto “se abstenha de cobrar royalties, taxa
tecnoldgica ou indenizagdo sobre a comercializacdo da producdo da
soja transgénica produzida no Brasil a contar da safra 2003/2004".

e condenou a Monsanto a devolver “os valores cobrados sobre a
producdo da soja transgénica a partir da safra 2003/2004, corrigi-
da pelo IGPM e acrescida de juros de 1% ao més, a contar da safra
2003/2004".

e concedeu, de oficio, liminar para “determinar a imediata suspen-
sdo na cobranca de royalties, taxa tecnoldgica ou indenizacdo, so-
bre a comercializacdo da producdo da soja transgénica produzida
no Brasil, sob pena de multa didria no valor de um milhdo de reais”.
A Monsanto foi condenada ao pagamento integral das custas e ho-
norarios advocaticios fixados em 500 mil reais.

170 Trechos extraidos do resumo da agdo que integra o documento da sentenca da agdo n.
001/1.09.0106915-2, que tramitou perante 152 Vara Civel da Comarca de Porto Alegre do Tribunal de Justi-
¢a do Rio Grande do Sul.
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No recurso de apelacdo a Monsanto:

e preliminarmente, requer a apreciacdo do agravo retido interpos-
to pela segunda apelante (fls 2620/2641), bem como do agra-
vo convertido em retido interposto pela primeira apelante (fls.
2683/2715), ambos impugnando a decisdo (fls. 2595/2597v.) que
nao acolheu o pedido de reconhecimento de nulidade do laudo pe-
ricial de fls. 1990/2062.

e destaca que o laudo estd eivado de nulidade, na medida em que
(i) ndo permitiu a participacdo dos assistentes técnicos das deman-
dadas (fls.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 intimacdo das partes
(fls. 2452 e 2463/64); (iii) ndo foi realizado exame laboratorial nas
amostras de soja, a fim de confrontar o resultado com o objeto de
protecdo das patentes elencadas pelas demandadas, apesar de ser
este o0 escopo inicial da pericia 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 a parte autora; (v) o perito ndo possui expertise na area
de propriedade intelectual; (vi) e o perito adentrou a analise juridi-
ca, em franca violagdo de sua competéncia.

e afirma que a pericia e a decisdo que ndo acatou sua nulidade cons-
tituem cerceamento de defesa, por ofensa aos principios do con-
traditério e da ampla defesa. Pede o provimento dos agravos reti-
dos.

e ainda em preliminar, alega a falta de fundamentacdo na sentenca
para limitacdo do escopo das patentes, ante a auséncia de prova
para tanto e ndo observacdo de questdo incontroversa. Aduz que
nado poderia o juizo a quo proferir decisdo que, na pratica, retira a
eficacia de patentes regularmente concedidas pelo Instituto Nacio-
nal de Propriedade Intelectual — INPI, tendo por base unicamente o
laudo pericial ja impugnado.

e requer a desconstituicdo da sentenga, para que outra seja profe-
rida, apods a realizagcdo de prova pericial, com a indicagdo de novo
perito com os conhecimentos técnicos necessarios para exame la-
boratorial que atenda as normas legais.

e assevera que, em decisdes interlocutdrias, o TIRS ja havia decidido
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no sentido da ndo aplicacdo das normas de direito material refe-
rentes a defesa do consumidor, da aplicagdo da regra do Cddigo
Civil referente a prescricdo de trés anos do pedido de repeticdo
de indébito e do alcance da sentenca proferida na acdo coletiva
limitada a circunscri¢do do Estado, ndo podendo o magistrado em
sentenca decidir de forma contréria.

no mérito, sustenta que a tutela jurisdicional se deu de forma aves-
sa a realidade dos fatos e que a manutencdo da sentenca produzi-
rd um efeito devastador para investimentos em biotecnologia no
Brasil.

refere que o ordenamento juridico vigente ja conta com leis ha-
beis a conciliar e harmonizar essa realidade, de modo que todos
os inventores envolvidos no processo de criacdo e/ou desenvolvi-
mento sejam devidamente remunerados. Sustenta que a sentenga
recorrida nega vigéncia a Lei 9.279/96 e amplia arbitrariamente a
incidéncia de dispositivos da Lei 9.456/97 para além de seu escopo
de protecdo. Afirma a inocorréncia de dupla protecdo por proprie-
dade intelectual no caso, ja que ndo se trata de variedade vegetal,
mas de patente de biotecnologia. Entre os argumentos lancados
para a reforma da decisdo de 19 grau, sustenta a impossibilidade de
salva de sementes transgénicas, pela interpretacao logica do artigo
36 da Lei 11.105/05.

salienta ademais, a impossibilidade de a sentenca acatar prazos de
validade indicados erroneamente pelo INPI nas cartas patentes, na
medida em que a lide ainda se encontra pendente de solugdo defi-
nitiva transitada em julgado.

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

menciona, por fim, que o sistema de cobranga de compensacao
repousa em acordos celebrados com entidades participantes (fls
1118/1126) que, na celebracdo de acordo, reconheceram os direi-
tos da Monsanto e consequentemente, a existéncia de infracdo as
patentes da tecnologia RR pelo ndo pagamento de royalties, nego-
ciando critérios benéficos de ressarcimento ao titular dessas pa-
tentes, na forma da Lei de Propriedade Intelectual, ndo havendo



em que se falar em abusividade. Destaca que todos os agricultores
de todo pais ndo estdo impossibilitados de exercer suas ativida-
des comerciais com o emprego da soja convencional, mas a par-
tir do momento que optam pelo plantio da soja RR, devem dar a
contraprestacdo pela tecnologia que estdo utilizando. Em caso de
manutencdo de sentencga, pugna pela reducdo da verba honoréria
fixada. Pede a condenacdo da parte autora as penas decorrentes
da litigancia de ma-fé. Requer o provimento do recurso.

Os Apelados reforcaram os argumentos aduzidos na inicia.

e ressaltando a ndo legitimidade das cobrangas feitas pelas Apelan-
tes, bem como das medidas por elas adotadas para impedir os pro-
dutores de reservar cultivares transgénicas, legitimamente adqui-
ridas, para replantio e comercializacdo, além da proibicdo de doar
e trocar sementes dentro de programas oficiais e cobrar de forma
arbitraria, ilegal e abusiva royalties sobre sementes e graos descen-
dentes da chamada soja Roundup Ready (RR).

e reiterando que a Monsanto violou a Lei de Cultivares (lei n®
9.456/97) que permite a reserva de graos para plantios subsequen-
tes sem pagamento de novos royalties, sendo inaplicavel a incidén-
cia dos direitos de patentes;

e ademais, alegam novamente que as patentes das autoras ja cairam
em dominio publico.

e reclamam gue se reconheca e se garanta o direito dos sojicultores
brasileiros, de reservar o produto de cultivares de soja transgénica,
para replantio em seus campos de cultivo e o direito de vender
essa producdo como alimento ou matéria prima, sem pagar a titu-
lo de royalties; garantia de cultivar a soja transgénica, de doar ou
trocar sementes reservadas a outros pequenos produtores rurais.

O referido acérddo foi proferido na pessoa da Relatora Des. Maria
Claudia Mércio Cachapuz. A decisdo reformou a sentenca de 12 grau e, no
mérito, deu provimento ao recurso, vencido o Desembargador Jorge Luiz
Lopes do Canto, no seguinte sentido:

“{(...) ainda que a Lei de patentes ndo permita a protecdo decorrente
de patentes para todo ou partes dos seres vivos, houve expressa exclusdo
desta proibicdo em relagcdo aos microrganismos transgénicos (artigo 18, in-
ciso lll, da lei de patentes), justamente porque resultantes de um produto de
intervencdo cultural, por meio de invento. Possivel a extensao dos efeitos de
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propriedade intelectual sobre microrganismos transgénicos desde que aten-
dam os critérios proprios a situagao juridica de patenteabilidade — no caso, a
novidade, a atividade inventiva e a aplicabilidade a atividade industrial. Cir-
cunstancia expressamente reconhecida, por certificados proprios, em rela-
¢do ao produto ora discutido em juizo.

Ndo had como excluir dos efeitos de prote¢do desta o produto do
objeto de patente, por forca da protecdo conferida pelo artigo 42 da Lei
9.279/96. A doutrina na interpretagdo mais correta da lei de patentes acerca
dos casos de propriedade intelectual esclarece que o artigo 42, por meio de
seus incisos, protege tanto o produto que é objeto direto da patente, como
de processo ou o produto obtido diretamente pelo processo, caso seja este
patenteado. Descabe exclui-ser o direito de patentes sobre o produto de
uma intervenc¢do humana por técnica de transgenia — e que abranja todas
as caracteristicas préprias a protecdo — inclusive quando isto ocorra sobre a
cultivar. E isto, porque ambas as leis mencionadas sdo omissas na hipotese
de sobreposicao de situagoes.

Quando uma variedade é desenvolvida pela técnica de transgenia
— podendo, portanto, receber a protecdo da lei de patentes — e sofre, poste-
riormente, uma melhora por via bioldgica, recebendo o certificado de culti-
vares, em tese, tem-se situacdo de duplicidade de protecdo, algo que estaria
vedado pelas disposicdes da UPQOV referente a Convencado de 1978. Tal, con-
flito, para a doutrina mais recente, enquanto inexistente uma definicdo legal
especifica, poderia sofrer solugdo suficiente por meio do instituto da patente
dependente previsto na lei de patentes.

Ndo se trata, portanto, de hipdtese de aplicacdo de lei mais especifica
para a resolucdo do conflito de regras. Aqui se tém leis que disciplinam objetos
de tutela diversos. A prépria exposicdo de motivos da cartilha elaborada a lei
9.456/97 deixa clara tal situagdo quando justifica a criacdo da lei de protec¢do
de cultivares como mecanismo distinto de protecdo a propriedade intelectual.

Ndo hd como fazer subsistir o argumento de que o licenciamento con-
cedido para a pesquisa sobre o produto e para o desenvolvimento de técnica
de aperfeicoamento afaste o direito originario sobre patentes.

O que pode o titular de patente celebrar contrato de licenca para
exploracdo e investir o licenciado nos poderes para agir em defesa da patente
(art. 61 da lei de patentes). Tal ndo afasta os direitos do exercicio desta titula-
ridade, seja pelo proprietdrio do invento, seja pelo licenciado, ressalvada ape-
nas a hipdtese de analise do aperfeicoamento introduzido em patente licen-



ciada (art. 63 da lei de patentes). O debate proposto é referente ao produto da
soja transgénica, para a qual é identificada a situacdo de protecdo especifica e
comprovada —ao menos até 31.08.2010 — por meio de carta patente.

N&o ha, portanto, como se pretender a aplicacdo de disposicdes nor-
mativas da lei de protecdo de cultivares para o caso em comento, na medida
em que diversa é a protecdo juridica identificada. Reconhece-se a causa le-
gitima a cobranga — a descaracterizar hipotese de ilicitude para fins do art.
187 do CC brasileiro — por forga da aplicacao da lei de patentes na hipétese,
nado afastada a cobranga por situacao diversa de prote¢ao do produto pela
lei de cultivares, como na hipétese das excegdes do art. 10 da lei referida.

Com relacdo ao percentual de royalties estabelecido, a despropor-
¢do é apontada ainda na inicial, por meio de pedido alternativo no sentido de
que “seja judicialmente estabelecido percentual ndo abusivo para adequada-
mente indenizar as demandadas, em indice que variam entre 0,06% a 0,10%
sobre o valor da soja transgénica comercializada, preferindo o menor indice
pelas razdes anotadas” (fl. 31 dos autos). Neste ponto, hd que se observarem
os limites estabelecidos em Lei e mesmo a partir de acordos mais amplos,
realizados entre os envolvidos, por meio de suas entidades representativas.
Ndo ha que se falar em abusividade quando negociados entre entidades re-
presentantes de ambas as partes royalties em percentual (2%) proporcional a
pratica de mercado internacional, sem que demonstrada efetiva abusividade
de cobranca.

sucumbéncia invertida e honorarios advocaticios redimensionados
em concreto. A UNANIMIDADE, DESACOLHERAM 0OS AGRAVOS RETIDOS E
AFASTARAM AS PRELIMINARES. NO MERITO, 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 Regulamentagdo Internacional da prote¢do de plantas e va-
riedades vegetais.

Como esclarece Carlos Correa'’?, a busca pela protecdo de plantas e

171 “Initiatives for the protection of plants through intellectual property rights emerged in the USA and
Europe at the beginning of the Nineteenth Century. They eventually led to the adoption in 1930 of the
Plant Patent Act in the USA, which allowed for the grant of patents for asexually reproduced plant varieties,
different, however, from the ‘utility patents’. In response to the demands of nurseries and plant breeders,
the non-obviousness standard was replaced by ‘distinctness’ and the disclosure requirement was drastically
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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 protecdo para plantas assexuadas em
1930, por meio da criagdo do Plant Patent Act. Posteriormente, por preocu-
pacdes acerca das fragilidades do regime de patente, paises europeus dentre
eles a Holanda e a Alemanha criaram um regime de protecdo especifico para
as variedades vegetais.

O préximo passo da Europa, motivados pelos interesses de suas in-
dustrias no mercado promissor de melhoramento vegetal'’?, foi criar um siste-
ma internacional de protecdo para as variedades vegetais, por meio da Unido
Internacional para a Protecdo das Obtencdes Vegetais - UPOV.

2.1.1. A Unido Internacional para a Prote¢do das Obtenc¢des Vege-
tais — UPOV.

A UPQV é uma organizacdo intergovernamental com sede em Ge-
nebra, Suical’?. Sua criacdo oficial ocorreu em 1961, pela Convencdo Inter-
nacional para a Protecdo das ObtencBes Vegetais - UPOVY*. Posteriormente,
especialmente apds o acordo ADPICS - Aspectos do Direito de Propriedade
Intelectual Relacionados ao Comércio - ou TRIPS tornar obrigatéria a protecao
das variedades vegetais por seus membros, essa organizagdo e sua Convengado
ganharam novos membros e sua influéncia internacional cresceu sensivelmen-
te175.

relaxed.1 In Europe, concerns about the weakening of the patent system generated a strong resistance to
the application of patents to plants.2 A special regime for the protection of plant varieties was introduced
in the Netherlands in 1942, followed by Germany in 1953. Based on these precedents, in 1961 an inter-
national convention4 for the sui generis protection of such varieties was adopted and the Union for the
Protection of Plant Varieties (UPOV) set up.” CORREA, Carlos. Patent protection for plants: legal options
for developing countries. South Center Paper, n. 55. 2014, p. 7. http://www.southcentre.int/wp-content/
uploads/2014/11/RP55_Patent-Protection-for-Plants_EN.pdf

172 Association for Plant Breeding for the Benefit of Society- APBREBES. UPOV Convention: http://www.
apbrebes.org/content/upovconvention..

173 Atualmente a UPQV estd sediada na Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual — OMPI. Ndo
obstante a UPQV ser uma entidade independente da OMPI, esta organizagdo auxilia a UPOV administra-
tivamente e, por forca de acordo, o Diretor-Geral da OMPI é o secretério-geral da UPOV, com o poder de
aprovar a nomeacdo de Vice Secretario Geral da UPOV. Association for Plant Breeding for the Benefit of
Society- APBREBES. UPOV Convention: http://www.apbrebes.org/content/upovconvention.

174 UPOQV: http://www.upov.int/about/en/fag.html#Q1

175 APBREBES, op. cit.



A principal funcdo da UPOV é uniformizar entre os paises os instru-
mentos de protecdo de novas variedades vegetais'’®. Em razdo disso, ela esta-
beleceu por meio de sua Convencdo um mecanismo para a protecdo exclusiva
das variedades vegetais. Contudo, os paises membros sdo livres para estabe-
lecer suas préprias regras nacionalmente.t’’

O objetivo da Convengdo UPQV é reconhecer e garantir para o criador
ou para o sucessor de uma nova variedade vegetal um direito exclusivo sobre
esta variedade, nas condi¢Ges definidas por esta norma. Apds a sua criagao
em 1961, a Convencdo da UPQV foi revista 3 vezes, dando origem as Conven-
¢cOes de 19728, de 1978 e de 1991. Atualmente, encontram-se em vigor as
Convencgdes da UPQV de 1978 e de 1991.%7°

Até a promulgacdo da Convencdo de 1991, os paises puderam esco-
Iher se permaneciam vinculados (os j& membros) ou se aderiam (os novos,
como o Brasil) a ata de 1978 ou se estes se vinculariam a nova versdo de
1991%8% Apds TRIPS, os paises membros deste acordo que ndo tinham me-
canismos de protecdo para variedades vegetais foram obrigados a buscar tal
protecdo, como veremos adiante.

Dessa forma, os paises que optaram por uma protegdo alternativa
ou complementar a protecdo por patentes, e que ainda ndo tinham aderido a
UPOV, puderam escolher até a promulgacdo da Convencdo de 1991, em abril
de 1998, entre as duas versdes vigentes. Apds essa data, com excecao dos pa-
ises que ja tinham comecado o processo de adesdo da ata de 1978, um novo
membro sé poderia aderir a Convengdo de 1991.18!

176 GARCIA, Selemara Berckembrock Ferreira. A PROTECAO JURIDICA DAS CULTIVARES NO BRASIL — Plan-
tas Transgénicas e Patentes. Ed. Jurua. Curitiba. 2004

177 Ibidem.

178 A UPOQV faz referéncia a Convengbes de 1961 e de 1972 de firma integrada, referindo-se a Convengdo
de 1961/1972: Convencdo da UPQV de 1961 como emendada pela revisdo de 1972. http://www.upov.int/
export/sites/upov/members/en/pdf/pub423.pdf

179 Em consulta ao banco de membros da Convengdo, verificamos que, com excecdo da Bélgica que per-
manece vinculado a Convencdo de 1961/1972, todos os paises membros da UPOV ja fazem parte das ver-
sBes de 1978 ou de1991. Lista de membros da UPOV e as Convengdes as quais fazem parte. Ultima data de
atualizacdo e junho de 2014. http://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-
népolis. 2013. P. 39-40.

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



96

2.1.2. As Conveng¢oes UPOV 1978 e 199.

As duas Convencdes da UPOV em vigéncia guardam diferencgas cru-
ciais entre elas. As alteragdes inseridas na ultima ata da Convencdo refletem
0s novos interesses politico-econémicos dos paises desenvolvidos, devido aos
grandes avancos tecnoldgicos apresentados por estes a partir dos anos 1980.
A propriedade intelectual passou a ser de crucial importancia para o cresci-
mento econdmico desses paises.

Tem-se claro da leitura das atas de 1978 e 1991 que o objetivo de
cada uma é diferente, seja com relagdo no ao escopo de protecdo que se de-
seja dar a variedade vegetal, seja no que concerne aos interesses que intenta
resguardar.

Grande parte dos autores que acompanham a evolucdo legislativa
acerca da protecdo das variedades vegetais entende que a convencdo de 1991
satisfaz preferencialmente as grandes empresas produtoras de sementes em
detrimento do interesse da sociedade. Ja a UPOV de 1978, segundo a doutri-
na, apresenta limitacdes mais amplas com relagdo aos direitos de exclusivida-
de do titular da variedade e conta com dispositivos que resguardam de forma
mais efetiva, se comparada com a UPQV de 1991, os interesses dos agriculto-
res e da sociedade.

“A estruturacdo 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 mutagdo, com vistas ao reforco da pro-
priedade de seus titulares, em face dos interesses contrastantes do publico
em geral. A revisdao do Tratado, efetuada em 1978, ainda moderada em sua
protecdo dos interesses das industrias sementeira, encontrou alteragcdo na
revisdo de 1991. Os novos signatarios, assinando até 1o. de janeiro de 1996
puderam manter-se no antigo regime. 18"

“Compared to other alternatives, UPOV 91 has the stronger protec-
tion 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 essentially
derived varieties and to possible appropriation of the harvest from protected
seeds, and hedging the rights about with formidable restrictions), the reason
some developed countries prefer it. Developing countries have taken a diffe-
rent view both in WTO proceedings such as the meetings of the General Coun-
cil and the Council on TRIPs and in their domestic practice for protecting plant

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



varieties, they have resisted attempts to multilateralise 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,
still far exceeds UPQV 91, at 16). Those that have adopted UPOV 91 have hea-
vily supplemented their laws with provisions or other laws on supporting local
communities and farmers and protecting biodiversity. The main preference for
UPOV 78 is in respect of permitting farmers’ rights (including to save, replant
and share seeds) and the breeder’s exemption (to research, experiment and
breed around the protected variety without undue claims from the breeder
of the protected variety), and in the better protection for biodiversity, which
developing countries consider beneficial: for social justice in catering to local
communities or the rural population and farmers, and for being supportive
of domestic policies like promoting innovation and attaining food security.!8*”

“A ata de 1978 da Convencdo da UPQV, 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 prevé-los ou ndo) e é, portanto, mais adequada a reali-
dade agricola brasileira.”*8

“Sin dudas bajo el impulso ele una corrientc de opinidn gcneraliza-
da en los paises em desarrollos de aumentar La protecién legal que ampara
a cualquier tipo de mejora, creacién o dcscubrimiento, la UPOV rnodificd su
anterior Acta de 1978 en una serie de puntos muy importantes. Todas |as mo-
dificaciones introducidas em La nueva Acta de 1991, han sido em La direcidon
de aumentar La proteccion legal Del material vegetal em favor de 16s derechos
de su obtebtor.'®”

2.1.3. Principais pontos da UPOV 1978

Wilkson e Castelli*®® ressaltam os principais pontos da UPOV 1978:

183 The South Centre/Centre for International Environmental Law (CIEL) (org.. ) MANGENI. Francis Tech-
nical issues on protecting plant varieties by effective sui generis systems, sd.: http://www.cid.harvard.edu/
archive/biotech/papers/discussion6.pdf.

184  SANTILLI, Juliana. Os Direitos de Propriedade Intelectual sobre as variedades de plantas (cultivares);
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 Argentina. Buenos Aires. 2000. P. 92

186 WILKINSON, J. & CASTELLI, P. A transnacionalizagdo da indUstria de sementes no Brasil — biotecno-
logias, patentes e biodiversidade. Rio de janeiro: ActionAid, Brasil, 2000. http://www.ieham.org/html/do-
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Da Convencdo original da Upov até a Convencdo de 1978, vigente até
os anos 90, o direito do melhorista, ao contrario do que ocorreu no patentea-
mento, permitiu ao melhorista utilizar livremente qualquer material genético
protegido como um recurso inicial de variagdo com o propdsito de criar novas
variedades (a chamada “isen¢do do melhorista”) (Upov, 1978, Art.5(3)).

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

Estabelecia-se, como ja citado, enquanto critério para requerer a pro-
tecdo que a variedade fosse distinta das outras variedades, homogénea e es-
tavel ao longo das geracdes, mas que ndo fosse uma nova invencdo. Portanto,
poderia ser uma variedade descoberta na natureza e nunca antes utilizada
na agricultura, desde que essa variedade fosse geneticamente homogénea e
estavel (Upov, 1978, Art.6).

Da mesma forma, concedia-se aos Estados signatarios o direito de ex-
cluir certas espécies de qualquer forma de protecdo, segundo seus interesses
nacionais especificos (Upov, 1978, Art.2(2)). Tampouco exigia que a variedade
protegida oferecesse alguma nova qualidade de utilidade e nem definia uma
“distdncia minima” entre ela e alguma outra ja protegida.'®’

Utilizamos-nos também de tabela elaborada por Van Wijka, com
atualizacdes da UPQV para expormos abaixo as principais diferencas entre a
UPOV de 1978 e a de 1991:

cs/A_transnacionaliza%E7%E30_da_industria_de_sementes_no_Brasil.pdf.

187 WILKINSON, J. & CASTELLI, P. A transnacionalizagdo da industria de sementes no Brasil — biotecno-
logias, patentes e biodiversidade. Rio de janeiro: ActionAid, Brasil, 2000. http://www.ieham.org/html/do-
cs/A_transnacionaliza%E7%E30_da_industria_de_sementes_no_Brasil.pdf



Provision

UPOV 1978 Act

UPOV 1991 Act

Protection coverage

As many plant genera and species
‘as possible’. Minimum of 5 on joi-

ning and of 24 after 8 years

Minimum of 5 on joining. 10
years later, must protect all

plant genera and species

Ban on dual protec-

tion

The Members shall not grant dual
protection by patent rights and
UPOV rights for one and the same

botanical genus or species

The dual protection is permit-
ted.

Requirement

Novelty (variety must not have
been commercialized)

Distinctness

Sufficient Uniformity having regard
to the particular features of varie-

ty’s propagation Stability

Novelty (variety must not
have been commercialized)
Distinctness

Sufficient Uniformity having
regard to the particular fea-
tures of variety’s propagation

Stability

Protection term

Minimum 15 years (18 years for

trees and vines)

Minimum 20 years (25 years

for trees and vines)

Protection scope

Production for commercial purpo-
ses and offering for sale and marke-
ting of propagating material of the

variety

Commercial transactions with
propagating material. Hares-
ted material protected only
if produced from propagating
material without breeder’s
permission and if breeder had
no reasonable chance to ex-

ploit his right over it.

Breeders’ exemption

Yes

Yes. Essentially derivedva-
rieties can only be marketed
with the agreement of the

breeder

Farmers’ privilege

Minimum scope of protection

allows a farmer’s privilege

Each member State can defi-
ne a farmer’s privilege suitab-

le for its conditions

Prohibition of double

protection

Any species eligible for PBR protec-

tion cannot be patented

The Act is silent on this ques-
tion; countries may choose to
exclude plant varieties from

patent protection

Source: Original table van Wijk et al, p 8, updated by UPQOV Secretariat
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2.1.4. A proibicao da UPOV 1978 a dupla protec¢ao por direitos de
patente e de cultivare.

O artigo 2.1'®8 da Convencgado da UPOV 1978 estabelece norma vincu-
lante e obrigatdria a todos os seus membros que proibe a dupla protecdo de
uma mesma variedade vegetal por patente e por cultivar:

Cada Estado da Unido pode reconhecer o direito do obtentor previsto
pela presente Convencdo, mediante a outorga de um titulo especial de pro-
tecdo ou de uma patente. Porém, um Estado da Unido, cuja legislacdo na-
cional admite a protecdao em ambas as formas, deverd aplicar apenas uma
delas a um mesmo género ou a uma mesma espécie botanica.

Miguel Angelo Rapela'®® esclarece que o disposto nessa norma é uma
obrigacdo fundamental de cumprimento mandatdério pelos paises membros
da Convencgdo de 1978. Essa disposicdo foi incorporada pela Convencao de
1978 como expressdo maior dos objetivos 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 niveis estabelecidos
pela UPOV.

O artigo 2.1 é uma norma de conciliacdo entre a Convencgdo e quais-
guer normas de outros diplomas que estabelecam disposicdo que vao de en-
contro com o limite de protecdo Unica para variedade vegetal estabelecida
por este tratado.

Nesse sentido, Carlos Correa®® a enfatiza que a intencdo da UPOV
1978 ao trazer o artigo 2.1, apresentando expressa proibicdo de dupla pro-
te¢ao de uma mesma variedade vegetal, foi a de conferir uma solugdo para
a questdo da cumulacdo de direitos de propriedade intelectual.

Nota-se que o objetivo do artigo é precipuamente limitar a possibili-
dade de um pais membro conceder uma dupla protecdo a variedade vegetal,

188 Este artigo é mencionado também no artigo 37.1 da convengdo: “ Ndo obstante as disposiges do
artigo 2.1), qualquer Estado que, antes da expiragdo do prazo durante o qual o presente Ato esta aberto a
assinatura, preveja a protegdo nas diferentes formas mencionadas no artigo 2.1) para um mesmo género
ou uma mesma espécie, pode continuar a fazé-lo se, no momento da assinatura do presente Ato ou do
depdsito do seu instrumento de ratificacdo, de aceitagdo ou de aprovagdo do presente Ato, ou de adesdo
ao mesmo, notificar esse fato ao Secretério-Geral”

Sendo este artigo uma grandfather clause para assimilar os paises- como os EUA- que ja
tinham sistemas multiplos, mas sem reduzir quanto aos demais a obrigacdo de protec¢do Unica
para cada variedade ou espécie.

189 RAPELA, Miguel Angel. DERECHOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL EM VEGETALES SUPERIORES. Ed.
Cuidad Argentina. 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.



uma vez que a ata ndo se opde que o pais membro tenha mais de uma possi-
bilidade de regime de protecdo por patente e por cultivar. O que se proibe é
utilizar-se desses dois sistemas de protecdo em uma mesma cultivar. O titular
deve escolher somente uma protecdo por variedade vegetal.

Trata-se de uma norma de limite maximo, por meio dela um Unico
tipo de protecdo por variedade vegetal é o maximo que um pais pode permitir
ao titular da cultivar.

Observa-se que a ata de 1978 dispbe acerca de diversas matérias
em termos de limites minimos e deixa possibilidades de normas mais rigidas
serem estabelecidas a conveniéncia de cada pais membro. Entretanto, clara-
mente ndo quis permitir qualquer nivel de discricionariedade dos seus mem-
bros com relacdo a dupla protecdo da cultivar.

E 0 que esclarece Denis Barbosa:

Note-se que a afiliacdo a versdao UPQV representa o nivel de protecdo
a que o Brasil esta sujeito pelo direito internacional; a ndo ser quando tal trata-
do estabeleca limites mdximos a protecdo, a legislacdo interna pode afastar-se
do padrdo internacional oferecendo ao titular um nivel mais exacerbado de
protecdo™®. Assim é que a legislacdo brasileira incorpora dispositivos cons-
tantes da UPOV 1991, mais favoravel aos titulares do que o modelo 19782,
Um exemplo de limite maximo imposto pela UPOV 1978 (Art. 2.1'%), que é
o vigente no pais, € que a prote¢do de uma variedade de planta por cultivar
exclui a protecdo do mesmo objeto por patente.’**

E por ser uma norma limite e cogente ndo ha possibilidade dos paises
membros da UPOV 1978 permitirem em suas leis internas disposicdo diferente
da estabelecida pelo artigo 2.1. Ou seja, é vedado aos paises membros da
ata de 1978 que protejam um mesmo cultivar por patente e por direitos de
cultivar.

191 Vide WIPO, WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, encontrado em http://www.
wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf, visitado em 4/5/2014. Vide Informac&es aos
Usudrios de Protecdo de Cultivares, (atualizadas em 2010), encontrado em http://www.agricultura.gov.br/
arq_editor/file/INFORMACOES_AOS_USUARIOS_SNPC_nov2010.pdf, visitado em 4/5/2014.

192 Quanto ao diferimento do prazo de afiliagdo a 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
Convention by the grant either of a special title of protection or of a patent. Nevertheless, a member State
of the Union whose national law admits of protection under both these forms may provide only one of
them for one and the same botanical genus or species. Veja http://www.upov.int/en/publications/conven-
tions/1978/w_up780_.htm#_1_3, visitado 10 de abril 2014.

194 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo Il, Rio de Janeiro: Lumens Juris,
2013
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Preclusion of dual protection with breeder’s right and patent. The 1978
Act permits its signatories to protect plant varieties either with a distinct bre-
eder’s right or with a patent. However, article 2(1) precludes member states
from granting both forms of protection “for one and the same botanical genus
or species.'®®

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

“A questdo crucial é se um membro da OMC que aplica a UPOV
1978 e proibe a dupla protegao esta em conformidade com o Acordo TRIPS.
A resposta é sim. A segunda frase do artigo 27.3 (b) foi redigida sob a forma
de alternativa, e uma delas é na protecdo de cultivares exclusivamente por um
regime sui generis (como UPOV). Mais uma vez, a andlise juridica direta para
conclusdo de que o Acordo TRIPS ndo é obstaculo para o cumprimento dos
tratados previamente existentes - mesmo que tal acordo possa ter introduzi-
do algumas regras que limitam as op¢des que estavam disponiveis sob esses
tratados ja existentes®®.

195 HELFER, Laurence R. Intellectual property rights in plant varieties. International legal regimes and
policy options for national governments. FAO Legislative Study 85, 2004, p. 22

196 “The Crucial issue is whether a WTO member that follows UPOV 1978 and bans double protection
is in compliance with TRIPS Agreement. The answer is yes. The second sentence of Article 27.3 (b) was
drafted the form of alternative, and one of those is in the protection of plant varieties exclusively by a sui
generis regime (such UPOV). Once again, straightforward legal analysis to conclusion that the TRIPS Agree-
ment is not obstacle to compliance with previously existing treaties — even if it may have introduced some
rules that limit options were available under those existing treaties”. 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 ja citados, quanto a obrigacdo de 2.1 do ato de 1978: (...)”Where the provisions of two treaties are
in direct conflict, the rule is far less settled. If two agreements relate to the same subject matter and the
states parties to both agreements are the same, article 30 of the Vienna Convention on the Law of Treaties
specifies that the agreement that is later in time is given effect. The obligations in the TRIPs Agreement are
thus likely to prevail over any conflicting obligations in the 1978 UPQOV Act, such as the ban on protecting
varieties 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 compatible, with TRIPs merely augmenting
the plant variety protection requirements of the UPOV Acts”. No entanto, para prevalecer o entendimento
desse autor, seria preciso evidenciar precisamente em que disposicdo de TRIPs se ancoraria uma regra
contraria a proibigdo de cumulagdo de protegdes sobre um mesmo cultivar da UPOV 1978. Helfner, porém
ndo explicita onde tal conflito entre UPOV 1978 e TRIPs se daria.



2.2. TRIPs

Como explica Maristela Basso*®’, o acordo TRIPS é um dos acordos
vinculados ao Acordo Constitutivo da Organizacdo Mundial do Comércio —
OMC, integrando um conjunto de acordos multilaterais de Comércio.

TRIPS estabelece normas minimas de protecdo e regulacdo dos direi-
tos de propriedade intelectual que devem ser adotadas pelos seus membros
em suas legislacdes internas, com o objetivo de harmonizar a prote¢do minima
garantida pelos paises aos direitos de propriedade intelectual.

O Tratado vincula todos os paises membros e suas disposicdes devem
ser cumpridas, sem possibilidade de reserva, por todos os seus membros198.
Com o advento deste acordo, os paises membros tiveram que adequar as suas
legislacBes internas ao conteldo nele determinado. TRIPS foi assinado e 1994,
passando a vigorar em 12 de Janeiro de 1995.

2.2.1. TRIPS e a obrigatoriedade dos paises membros protegerem
variedades vegetais e patentes de processos ndo essencialmente bio-
légicos

Dentre as diversas disposicdes de TRIPS a cerca da protecdo minima
gue deve ser garantida pelos paises membros aos direitos de propriedade in-
telectual, o art. 27 deste acordo determina o que deve ser patenteavel pelos
pafses membro e o que pode ser objeto de excecdo a pateteabilidade.

Em seu item 1, o art. 27 estabelece que qualquer inven¢do de produ-
to ou processo, em todos os setores tecnoldgicos, deve ser patentedvel pelos
pafses membros, caso atendam os requisitos para tal prote¢do. No item 2 esse
art. permite que os paises considerem como ndo patentedveis matérias que
violem a ordem publica e a moralidade.

Por fim, no seu item 3, o art. 27 faculta a seus membros a possi-
bilidade que os paises ndo considerem patentedveis métodos diagndsticos,
terapéuticos e cirdrgicos para o tratamento de seres humanos, plantas e ani-
mais, exceto microorganismos e processos essencialmente bioldgicos para a
producdo de plantas ou animais, excetuando-se os processos nao-bioldgicos

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 microbioldgicos.

Entretanto, apesar de permitir a exclusdao patentaria de plantas, TRIPS
determina que os paises membros concedam protec¢do as variedades vege-
tais. Seja por meio de um sistema suis generis, seja por patentes ou por uma
combinacdo de protecdo pelos dois sistemas.

TRIPS - Art, 27 Matéria Patentedvel

1. Sem prejuizo do disposto nos paragrafos 2 e 3 abaixo, qualquer
invencdo, de produto ou de processo, em todos os setores tecnolégicos, sera
patentedvel, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passivel
de aplicagdo industrial. Sem prejuizo do disposto no paragrafo 4 do Artigo 65,
no paragrafo 8 do Artigo 70 e no pardgrafo 3 deste Artigo, as patentes se-
rdo disponiveis e os direitos patentarios serdo usufruiveis sem discriminacdo
guanto ao local de invengdo, quanto a seu setor tecnolégico e quanto ao fato
de os bens serem importados ou produzidos localmente.

2. Os Membros podem considerar como nao patentedveis invengdes
cuja exploracdo em seu territdrio seja necessario evitar para proteger a ordem
publica ou a moralidade, inclusive para proteger a vida ou a saude humana,
animal ou vegetal ou para evitar sérios prejuizos ao meio ambiente, desde que
esta determinacdo ndo seja feita apenas por que a exploracdo é proibida por
sua legislacdo.

3. Os Membros também podem considerar como nao patenteaveis:

a) métodos diagndsticos, terapéuticos e cirlrgicos para o tratamento
de seres humano.

b) plantas e animais, exceto microorganismos e processos essencial-
mente bioldgicos para a producdo de plantas ou animais, excetuando-se o0s
processos nao-biolégicos e microbioldgicos. Ndo obstante, os Membros con-
cederdo protecdo a variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja por
meio de um sistema sui generis eficaz, seja por uma combinacdo de ambos. O
disposto neste subpardgrafo serd revisto quatro anos apds a entrada em vigor
do Acordo Constitutivo da OMC.

Conforme leciona Denis Barbosa®®, com a vigéncia de TRIPS, culti-
vares “podem ser protegidos por patente, pelo sistema da UPOV, por outro
sistema sui generis, ou por uma combinacdo destes (o0 que ocorre nos EUA).
Mas tém de ser protegidos” por todos os paises membros do acordo.

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



2.2.2. A escolha entre as duas Convengoes de 1978 e de 1991 apos
TRIPS

Com a obrigatoriedade de garantir algum tipo de protecdo para as
variedade vegetais, os paises que ainda ndo concediam tal tutela tiveram que
optar entre dotar a protecdo por patente, adotar uma das duas atas ou criar
um regime proprio para proteger os cultivares no pais.

The two major treaty systems that regulate these issues are the
agreements established under the auspices of the Union internationale pour
la protection des obtentions végétales (“UPQOV”), and the TRIPs Agreement
included within the family of treaties administered by the World Trade Or-
ganization (“WTQ”). (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 varieties.

In short, the UPQV treaties adopt a sui generis system of protection
(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 varieties using patent rights, a sui generis system or some
combination thereof. Because TRIPs provides states with this flexibility and be-
cause the treaty has an uncertain relationship to the previously adopted UPOV
conventions, national governments face a wide array of options in choosing
the intellectual property regime applicable to plant varieties.

(,,,), countries generally give domestic effect to the UPOV Act to
which they are a party in one of two ways. In “automatic incorporation”
states, courts and administrative agencies directly apply and enforce the Act,
although implementing legislation isoften needed to authorize administrative
agencies to process applications to protect new plant varieties. In “legislative
incorporation” states, by contrast, the UPOV Act does not become enforce-
able in domestic law until the state enacts a national plant variety protection
law that conforms to the Act’s requirements.?°

Dessa forma, cada pais ao aderir a Convencdo o fez optando pela ver-
sdo mais compativel ao seu desenvolvimento agricola e a sua situagdo soécio-
-econdémica?®.

Observa-se que 0s paises ndo sdo obrigados a adotar o sistema da
UPQV. TRIPS obriga somente que os paises membros reconhecam algum tipo
de protegdo, por patente, por um sistema préprio 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 UPQV, o pais que aderiu a ata de 1978 ou a de 1991 fez essa escolha
justamente para que se vinculasse a ata que mais se adequasse aos seus in-
teresses e necessidades, especialmente aos interesses econémicos e sociais,
bem como ao seu nivel de desenvolvimento tecnoldgico. Sendo esta uma es-
colha consciente e com objetivos claros.

“Developing countries can use the sui generis option for the protec-
tion of plant varieties. 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 conditions. 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 after 1991 amendment. Therefore the desirable model is UPOV 1978
which provides for breeders exception and also does not affect the farmer’s
rights. However, it is better to recognize the farmer’s right explicitly. An explicit
recognition would not give room for confusion in this matter. 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
protection”20?,

“On 24 April 1999, the 1991 Act entered into force in accordance with
Article 37(1), which states that “ This Convention shall enter into force one
month after five States have deposited their instruments of ratification” The
provision of Article 37(3) ensured that the 1978 Act of the Convention is closed
to further accession. By virtue of the TRIPs Agreement, member States of the
World Trade Organization (WTO) are obliged to provide for the protection of
plant varieties. To bring the TRIPs patent provisions into line with UPOV Con-
vention on the protection of plant varieties, Article 27.3(b) permits Members
to provide “ for the protection of plant varieties either by patents or by an ef-
fective sui generis system or by any combination thereof ”. As most developing
countries are yet to adopt some form of plant variety protection, the need to
adopt a system that would comply with their international obligations and also
adapted to their national circumstances, in recent times have come to the fore
and triggered discussions focusing on the salient features of the UPOV Con-
vention. This is due to the fact that developing countries do acknowledge that,
the UPOV Convention presents one model of a sui generis system of plant
protection for plant breeders developing new plant varieties.

202 HABIBA Saeed. TRIPS: patenting of biotechnological inventions. In ATRIP 2006, p. 8



The difference between thel1978 Act and 1991 Act is significant, parti-
cularly with respect to developing countries, as the existing divergence betwe-
en the two Acts on related issues such as the conditions, scope and duration
of protection, have triggered some concerns as developing countries in their
effort to adopt a sui generis system tailored to meet their national needs are
confronted with the issue of limited precedents or guides to choose from.
In view of the circumstances, considering the limited options available, de-
veloping countries find themselves outweighing the choice of taking up the
challenge of devising a plant variety protection, adapted to the needs and con-
ditions which would ensure the fulfillment of basic food needs of the people
and the sustainable management of their biological resources?®.”

“Implementation of IPR to attract innovations and direct foreign in-
vestments and to instigate R&D at the national level will depend on the cha-
racteristics of each country, particularly their capacities of demand and of re-
search?04”

2.3. Coexisténcia entre Tratados e Emenda.

A coexisténcia de tratados que regem a mesma matéria é plenamente
possivel e regulamentada pela Convencdo de Viena Sobre Direito dos Trata-
dos?®. Admissivel também é a possibilidade de versGes diferentes dos mes-
mos tratados coexistirem, como é o caso das Convenc¢des da UPQOV 1978 e
1991.

Nos casos de tratados com matérias afins, os paises que optam pela
adesdo de ambos os tratados obrigam-se a seguir as disposicdes estabelecidas
nos dois tratados. Nesse sentido, em caso de conflito de normas deve prevale-
cer as disposices do ultimo tratado, se de mesma hierarquia. Caso um pais so
se vincule a um dos dois tratados e o outro pais se vincule aos dois tratados, os
paises s6 estardo obrigados reciprocamente pelas normas do tratado em co-
mum. Dessa forma, qualquer conflito de normas que exista entre os tratados

203 EI-SAGHIR; MWIJUKYE; ISSAHAQUE. Plant Varieties, Biodiversityand Developing Countries. Sd, p. 6-7.
http://www.ip-watch.org/weblog/wp-content/uploads/2010/02/egypt-biopiracy-section-11.doc.

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

205 Promulgada pelo decreto n? 7.030, de 14 de dezembro de 2009, encontrado em http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7030.htm, visitado em 3/2/2015.
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nos quais ambos ndo sdo parte ndo afeta a relacdo entre os paises. 2°¢

Na hipdtese de coexisténcia de versdes de um mesmo tratado os pai-
ses podem escolher se vincular a uma das atas disponiveis e somente a esta se
obrigam?”’. Os paises que aderiram a emenda estdo vinculadas a ela, devendo
seguir o estipulado na emenda.

Quando for o caso de emendas as quais somente alguns paises mem-
bro da versdo anterior do tratado aderiram e outros ndo, vale entre as partes
somente a versdo antiga da qual todos fazem parte. Nas hipdteses da adesdo
original dos paises a um tratado ocorrerem em versdes diversas, estes so es-
tardo obrigados a versdo por eles aderida. Dessa forma, em caso de conflito
entre as versdes, 0s paises sé estardo reciprocamente obrigados a cumprir as
normas gque constem nas duas versoes.

b2%¢, Emenda ao tratado: No que tange a emenda ao tratado, esta é
considerada “o meio pelo qual os atos internacionais sdo revistos,
implicando em acréscimo, alteracdo ou supressdo de seus conteu-
dos normativos”?%. Por meio do art. 40, § 42 da Convencdo de Vie-
na sobre Direito dos Tratados de 1.969 (CVDT 69), como os tratados
sdo passiveis de emendas, é perfeitamente possivel a coexisténcia
de versdes diferentes de tratados?'®. O art. 40 da Convencdo de

206 Convengdo de Viena- Artigo 30 Aplicagdo de Tratados Sucessivos sobre o Mesmo Assunto

1. Sem prejuizo das disposigBes do artigo 103 da Carta das Nagdes Unidas, os direitos e obrigagdes dos
Estados partes em tratados sucessivos sobre o mesmo assunto serdo determinados de conformidade com
os paragrafos seguintes.

2. Quando um tratado estipular que estd subordinado a um tratado anterior ou posterior ou que ndo deve
ser considerado incompativel com esse outro tratado, as disposi¢es deste Ultimo prevalecerdo.

3. Quando todas as partes no tratado anterior sdo igualmente partes no tratado posterior, sem que o
tratado anterior tenha cessado de vigorar ou sem que a sua aplicagdo tenha sido suspensa nos termos do
artigo 59, o tratado anterior so se aplica na medida em que as suas disposi¢des sejam compativeis com as
do tratado posterior.

4. Quando as partes no tratado posterior ndo incluem todas a partes no tratado anterior:

a) nas relagBes entre os Estados partes nos dois tratados, aplica-se o disposto no paragrafo 3;

b) nas relagBes entre um Estado parte nos dois tratados e um Estado parte apenas em um desses tratados,
o tratado em que os dois Estados sdo partes rege os seus direitos e obrigagdes reciprocos.

5. O pardgrafo 4 aplica-se sem prejuizo do artigo 41, ou de qualquer questdo relativa a extingdo ou suspen-
sdo da execugdo de um tratado nos termos do artigo 60 ou de qualquer questdo de responsabilidade que
possa surgir para um Estado da conclusdo ou da aplicagdo de um tratado cujas disposi¢des sejam incompa-
tiveis com suas obrigagdes em relagdo a outro Estado nos termos de outro tratado. Grifos nosso.

207 (..) de uma emenda resultante de decisdo ndo unanime, os vencidos permaneceriam obrigados pelo
texto primitivo, criando-se no quadro convencional a duplicidade de regime juridico. Interpretagdo que,
de resto, veio a ser mais tarde assumida pela disciplina da Convengdo de Viena. REZECK Francisco. Direito
internacional publico curso elementar. Sdo Paulo: Saraiva, 2011, p. 116

208 MURILLO SAPIA GUTIER . Introducgdo ao direito internacional publico , p. 18-21. 2011: http://muril-
logutier.com.br/wpcontent/uploads/2012/02/INTRODU%C3%87%C3%830-A0 DIREITO-INTERNACIONAL-
-MURILLO-SAPIA-GUTIER.pdf

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

210 [Nota do Original] VARELLA, Marcelo Dias. Direito internacional publico. Sdo Paulo: Saraiva, 2009, p.
56.



Viena sobre Direito dos Tratados de 1.969 enfatiza a possibilidade
de dualidade ou duplicidade de regimes juridicos entre os tratados
original e emendado. Isto significa que ha a possibilidade de um
tratado original estar vigendo ao mesmo tempo entre as partes que
ndo concordaram com a emenda, e entre estas e o grupo que com
elas concordou, sem prejuizo de o tratado emendado estar vigendo
na sua integralidade para este ultimo grupo.

Assim dispde o art. 40 da CVDT 69.
Artigo 40
Emenda de Tratados Multilaterais

1. A ndo ser que o tratado disponha diversamente, a emenda de tra-
tados multilaterais reger-se-a pelos paragrafos seguintes.

2. Qualquer proposta para emendar um tratado multilateral entre to-
das as partes deverd ser notificada a todos os Estados contratantes, cada um
dos quais tera o direito de participar:

a) na decisdo quanto a ac¢do a ser tomada sobre essa proposta;

b) na negocia¢do e conclusdo de qualquer acordo para a emenda do
tratado.

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

4. 0 acordo de emenda ndo vincula os Estados que ja sdo partes no
tratado e que ndo se tornaram partes no acordo de emenda; em relacdo a
esses Estados, aplicar-se-a o artigo 30, paragrafo 4 (b).

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

a) parte no tratado emendado; e

b) parte no tratado ndo emendado em relagdo as partes no tratado
nao vinculadas pelo acordo de emenda.

Em conclusdo acerca da tematica, extrai-se o seguinte:

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

b) Quanto ao tratado original, é valido entre as partes que ndo apro-
varam a alteracdo do mesmo (duplicidade de regimes). Assim, se aprovou a
emenda, esta lhe abrangerd, se ndo aprovou, vigora o tratado original.
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(c) Ainda, quanto ao tratado original, este é valido para as partes que
aprovaram e para as partes que ndo aprovaram a emenda.

(d) A adesdo de Estado a um tratado em sua versdao emendada (ndo
original), esta versdo é a que valera para o Estado aderente, exceto se dispor
em contrario. Quanto as partes que aceitaram a emenda, o Estado aderente
obedecera este regime juridico internacional frente as partes que aceitaram.
Quanto as partes que ndo aceitaram a emenda, o Estado aderente respeitara
as normas originais.?!

2.4. Obrigac¢oes do Brasil como membro da UPOV 1978 e de TRIPS

Dessa forma, no caso do Brasil, como ele aderiu a TRIPS e UPOV 1978
€ mandatorio que ele cumpra o que esta estabelecido nos dois tratados. Na
hipdtese de conflito entre essas normas, prevalecerd 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 disposicdes obrigatdrias da UPOV 1978, como a norma que proibe
dupla protecdo por patente e por cultivar, visto que nenhuma norma de TRIPS
conflita com a UPQOV de 1978, como esclarecido por Nuno Pires de Carva-
Iho?'?, Observa-se, ainda, que o Brasil tem a possibilidade de até adotar algu-
mas disposicdes da UPOV de 1991, como na realidade o fez, todavia, sem se
tornar membro dessa ata, ou a ela se obrigar.

Entretanto, com relacdo a UPOV 1978 ele é de fato obrigado a cum-
prir com todos os requisitos desse diploma. A obrigacdo dos paises membros
de TRIPS e UPOV 1978 de cumprirem integralmente ambos os tratados é en-
fatizada por Helfner?3,

2.4.1. WTO and UPOV 1978 Act members

This designation in Table 3 currently applies to 24 nations: Argentina,
Bolivia, Brazil, Canada, Chile, China, Colombia, Ecuador, France, Ireland, Italy,
Kenya, Mexico, New Zealand, Nicaragua, Norway, Panama, Paraguay, Portugal,

211 MURILLO SAPIA GUTIER . Introdugdo ao direito internacional publico , p. 18-21. 2011: http://muril-
logutier.com.br/wpcontent/uploads/2012/02/INTRODU%C3%87%C3%830-A0 DIREITO-INTERNACIONAL-
-MURILLO-SAPIA-GUTIER.pdf

212 Vide nota 26
213 Helfer Op. Cit. p. 67-68



Slovakia, South Africa, Switzerland, Trinidad and Tobago and Uruguay. States
in this category enjoy somewhat greater discretion as a result of the more
limited protection of plant breeders’ rights contained in this earlier UPOV Act.
Mandatory requirements

States parties to both agreements must extend protection to all plant
varieties, comply with TRIPs’ national and MFN treatment rules and adopt ef-
fective enforcement measures. They must also comply with all of the other
1978 Act requirements, including its eligibility requirements, terms of pro-
tection, exclusive rights and mandatory breeders’ exemption. As compared to
the 1991 Act, however, breeders’ exclusive rights are more limited, terms
of protection for varieties are shorter and exceptions and limitations are
broader.

24.1.1. Options and implementation issues

States that become Members of the WTO after joining the 1978 UPOV
Act and adopting laws to comply with that Act face a similar situation to states
that are parties to both the WTO and the 1991 Act. To fully comply with TRIPs,
these 1978 Act member states must modify their national laws to protect the
four core requirements of article 27.3(b) and they must remove all provisions
of their laws which impose a reciprocity requirement as a condition for pro-
tecting varieties of foreign breeders. In addition, 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 article 27.3(b), inasmuch as the standards
found in the 1978 Act satisfy their obligation to protect plant varieties with
a sui generis IPR.? Grifos nossos.

Constata-se do texto acima que dentre os requisitos mandatorios que
um pais que seja membro da ata de 1978 e de TRIPS devem seguir esta inclu-
ido todas as normas impostas pela Convencdo de 1978 estando ai, incluida a
obrigacdo de ndo de conceder dupla protecdo para plantas.

214 Helfer p. 67-68
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2.5. A Regulamentacdo da protecao a plantas e variedade vegetal
no pais. 2%

O Codigo de Propriedade Industrial de 1945 admitiu pela primeira vez
em nosso ordenamento juridico a concessao de privilégio de variedades vege-
tais. Entretanto, esse dispositivo nunca recebeu a regulamentacdo exigida no
artigo 219 do mesmo decreto-lei*'®. Mesmo com a referida disposicdo legal, a
protecdo relativa as plantas e variedades vegetais e seus processos sé passou
a ser regulada no Brasil anos mais tarde, com o advento do acordo TRIPS.?Y

O Brasil incorporou o acordo por meio do Decreto 1355/94, entrando
em vigor no pais cinco anos apos a data da sua vigéncia®'®. Para se adequar as
imposicoes 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 prote¢ao
ndo patentaria para os cultivares, publicou uma lei especifica, a Lei 9459/97,
Lei de Protecdo de Cultivares — LPC, compatibilizando essa com o disposto na
Convencgdo UPQV 1978. A Convencao foi internalizada no pais em 1999%°, por

215 Mais detalhes acerca dos antecedentes histéricos sobre a protegdo dos cultivares: vide Denis Borges
Barbosa. Uma Introdugdo a propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2003; GARCIA, Selemara
Berckembrock Ferreira. A PROTECAO JURIDICA DAS CULTIVARES NO BRASIL — Plantas Transgénicas e Pa-
tentes. Ed. Jurud. Curitiba. 2004, p. 52-88; DEL NERO, Patricia Aurélia. BIOTECNOLOGIA — ANALISE CRITICA
DO MARCO JURIDICO REGULATORIO. Ed. Revista dos Tribunais. S30 Paulo. 2009; e BARROS, Carla Eugenia
Caldas, Op. Cit.

216 BARROS, Carla Eugenia Caldas. A sobreposi¢do dos direitos de propriedade intelectual em biotecno-
logia: patentes e cultivares. Modificagdes dos arts. 43 e 70 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. In PLAZA,
Charlene; NERO, Patricia. Protecdo juridica para as ciéncias da vida: Propriedade intelectual e biotecnologia.
Sdo Paulo, IBPI, 2012, p. 88.

217 Mais detalhes acerca da evolugdo histdrica da protegdo das plantas no pais podem ser encontrados
em Selemara Garcia, op. cit. P 73 e SS.

218 Acompanhamos as posi¢cdes de Denis Barbosa e Maristela Basso com relagdo ao periodo de carén-
cia de 5 anos para a aplicagdo de TRIPS no Brasil. Entendemos que o acordo TRIPS s6 entrou em vigor no
Brasil 5 anos apds a vigéncia deste, por se enquadrar como um pais em desenvolvimento. O acordo TRIPS
concedeu um periodo adicional de 5 anos para que os paises em desenvolvimento passassem a aplicar o
tratado internamente, ndo expressando exigéncia adicional para que essa concessdo de aplique, sendo a
condigdo econémica-social referida. Tal posi¢do, entretanto, ndo é unanime, ha que defenda que TRIPS teve
aplicacdo imediata no Brasil, a partir da sua vigéncia. Para rica discussdo acerca da vigéncia de TRIPS no
Brasil, inclusive com diversidade de indicagdes bibliograficas acerca deste tema vide:Denis Borges Barbosa:
Aplicacdo do acordo TRIPS a luz do direito internacional e do direito interno: http://denisbarbosa.addr.com/
parecer%201.pdf e Maristela Basso, op. cit. p.280 e SS.

219 As explained in section 1.3.1 above, countries generally give domestic effect to the UPOV
Act to which they are a party in one of two ways. In “automatic incorporation” states, courts
and administrative agencies directly apply and enforce the Act, although implementing legisla-
tion isoften needed to authorize administrative agencies to process applications to protect new
plant varieties. In “legislative incorporation” states, by contrast, the UPOV Act does not become
enforceable in domestic law until the state enacts a national plant variety protection law that
conforms to the Act’s requirements. HELFER, op. cit, p. 21..



meio do Decreto 3109/99%.

O Brasil, assim como diversos outros paises em desenvolvimento, op-
tou por aderir a Convencdo da UPQV na versdo de 1978, por entender que o
disposto naquela versdo da Convencdo eram os limites maximos que o pais
entendia adequado seguir devido ao seu nivel de desenvolvimento social e
econbmico e em vista do interesse publico nacional. Essa preocupagdo com
a versdo de que ata adotar e acerca dos niveis de protecdo adequados para a
protecdo das plantas e suas partes no pais foi algo amplamente discutido pelo
governo e pela sociedade.

O governo brasileiro argumentava que, a ndo adesdo a UPOV de 1978,
cujo prazo espirava em 1995, obrigaria a adesdo a versdo de 1991, o que ndo
parecia adequado[46]. Tendo em vista que a ata de 1991 é bem mais restrita,
pelo fato de permitir a dupla protegdo e prolongar a protecdo até o produto
final.2?!

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

O pais, em poucos artigos, escolheu se afastar em alguns aspectos???
do modelo de protecdo da convencdo dentro da discricionariedade que era
permitida ao pais??® e ndo colidente com a ata de 1978, estabelecendo, assim,
algumas poucas normas com padrdo compativel da ata de 1991, mas expres-
samente optando por ndo se obrigar regas dessa Ultima versdo da ata. A ndo
vinculacdo do pais a ata de foi uma opg¢do ostensivamente avaliada e discutida
pelo Governo e as suas razes para a ndo adoc¢do da ata de 1991 ficaram claras
ha época.

Continuamos com Selemara que, ao fazer uma revisdo histérica dos
antecedentes da LPC demonstra como foi aguerrida essa opc¢do pela UPOV
1978 e pela escolha em ndo se dar patente para as plantas e suas partes:

220 Com relagdo a adesdo do Brasil a UPOV apds a LPC, expomos comentario de Denis Barbosa : A adesdo
se deu apds a lei. Vide: “[Decisdo agravada incorporada e mantida] A promulgagdo da Convengdo Interna-
cional para a Protegdo das ObtencgGes Vegetais, por meio do Decreto n? 3.109, de 30 de junho de 1999, ndo
revoga, necessariamente, as disposi¢cdes contidas na Lei n2 9.456, r no Decreto n? 2.366, ambos de 1997.
Com efeito, referida Convengdo ndo derroga, especificamente, a defini¢do legal da homogeneidade e da
estabilidade contida nas normas internas”. TRF1, Al 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. Reflexos da globalizagdo sobre a lei de protegdo de cultivares no Brasil. Revista Juros-
doctos, n. 1, ano 1. Disponivel em: http://www.jurisdoctor.adv.br/revista/rev-01/art04-01.htm.

222 Como a previsdo de cultivar essencialmente derivada, por exemplo.

223 Conforme discutimos no item acercada Coexisténcia entre Tratados e Emendas
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Em 1977, outro Projeto Lei, sob o n? 3.674/77,[25] também tentou
regular tal cddigo com uma proposta de um dispositivo para garantir que “os
processos destinados a obtencdo ou modificacdo de sementes ndo constitui-
rdo invencdo privilegiada”.

Com esses Projetos de Lei apresentados tentava-se, proteger a Pro-
priedade Intelectual da Cultivar 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 a protecdo da propriedade intelectual de cultivares
ficou fora da pauta do Congresso Nacional.

Para Walter Rodrigues da Silva,[26] “essa atitude (do Ministério da
Agricultura) foi decorrente de inUmeras manifestactes de protesto em nivel
nacional pela ndo consulta a sociedade sobre assunto de tal importancia e
pelo seu contelddo altamente comprometedor do ponto de vista econémico,
social, politico e tecnolégico”. Salienta também, o referido autor que, uma
outra razdao fundamental para que o Ministério da Agricultura tivesse recuado
de sua posic¢do inicial quanto a aprovacgado da lei de protecdo de cultivares, te-
ria sido a inexisténcia de uma estrutura institucional que pudesse assumir as
atividades de registro de cultivares.??* (..)

Em 1991, a partir da discussdo do Projeto n® 824/91 que originou o
novo Cédigo de Propriedade Industrial, abriu-se novamente o debate sobre
propriedade intelectual dos cultivares no Congresso Nacional. Nesse mesmo
periodo a EMBRAPA, realizou um estudo especifico sobre a protecdo de culti-
vares, que foi usado como referéncia para a elaboracdo de um novo antepro-
jeto, de n2 199/95, o qual foi apreciado em 1996. Sua numeracgéo foi alterada
para 1.457/96, convertida posteriormente em lei, com o n2 9.456/97, que ins-
tituiu a Protecdo de Cultivares.

A referida lei foi regulamentada no dia 7 de novembro de 1997, atra-
vés do Decreto do n.2 2.366 do Presidente da Republica. Nesse mesmo decre-
to foi criado o Servico Nacional de Protecdo de Cultivares - SNPC, vinculado ao
Ministério da Agricultura. Esse servico tem como missdo a administracdo do
sistema de protecdo das inovagBes em plantas.

O Brasil optou por formatar sua lei de acordo com a convencgdo da
UPQV de 1978, introduzindo, porém, no texto, algumas modificacdes que in-
corporam conceitos da versdo de 1991. A LPC fornece os mecanismos legais
para que o obtentor tenha seu direito intelectual reconhecido.?®

224 Selemara Op. Cit. P. 71
225 Selemara, op cit. p. 82-82



Wilkson & Castelli??® destacam também as pressées externas sofridas
pelo Brasil para que o pais adotasse uma norma padronizada com as normas
do cendrio internacional:

A aprovacdo dessa lei era um imperativo para a adesdo do Brasil a
Convencdo 78 da Unido Internacional para a Protecdo de Obtencdes Vegetais
— Upov. A Ata final da Rodada do Uruguai do GATT, homologada pelo Congres-
so Nacional, prevé, no acordo TRIPs (Direitosde Propriedade Intelectual Rela-
cionados ao Comércio incluindo o de bens falsificados), a adogdo de sistemas
sui generis para a protecdo de variedades de plantas pelos paises signatarios
(Art.27.3.b), fixando para isso prazo até o ano 2005. Esse compromisso nao
implicava a obrigatoriedade da adesdo do Brasil a Upov, ja que um sistema sui
generis ndo coincide necessariamente com os padrdes de legislacdo impos-
tos por essa entidade. Na época, alguns setores nacionalistas da comunidade
cientifica brasileira recomendaram o sistema de franquia (franchising) como
o mais adequado perfil para a legislacdo sui generis brasileira. Ndo obstante,
na tomada de decisdo, predominou a posicdao do governo, que apontava o
isolamento diplomatico do pais, caso ndo aderisse a Upov.

“O sistema descrito pela legislacdo brasileira, resultado de fortes in-
fluéncias internacionais, adota um regime sui generis de protecao as varieda-
des vegetais, distinguindose do modelo de concessdao de patentes previsto
na Lei de Propriedade Industrial, criando, o Servico Nacional de Protecdo de
Cultivares SNPC, 6rgdo vinculado ao Ministério de Agricultura e do Abasteci-
mento, destinado a gerenciar o processo de protecdo das variedades??’

2.5.1. ALPC

Como discutido, o Brasil optou por uma legislacdo suis generis, mas
se preocupou, ao elaborar tal lei, em adequa-las ao disposto na Convencdo da
UPOV 1978, que juntamente com TRIPS, sdo os niveis de protecdo que o Brasil
assim entendeu pertinente adotar.

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

226 WILKINSON, J. & CASTELLI, P. A transnacionalizagdo da industria de sementes no Brasil —biotecnolo-
gias, patentes e biodiversidade. Rio de janeiro: ActionAid, Brasil, 2000. http://www.ieham.org/html/do-
cs/A_transnacionaliza%E7%E30_da_industria_de_sementes_no Brasil.pdf

227 Natalia Bonora Vidrih Ferreira, Gabriel Luis Bonora Vidrih Ferreira. O privilégio do agricultor e a pro-
priedade intelectual sobre variedades vegetais: http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php/?n_
link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12341&revista_cadern =5
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De acordo com a Lei n2 9.456, o obtentor do direito da cultivar serd
pessoa fisica[29] ou juridica que obtiver um novo cultivar ou cultivar essen-
cialmente derivada, ou seja, é o titular do direito da protecdo podera ser o
melhorista ou qualquer terceiro que tenha deste conseguido cessdo ou outro
titulo juridico.

A protecdo recai sobre o material de reproducdo das plantas, ou seja,
semente, tubérculo, estacas, etc. O periodo de protecdo é de 15 anos para as
espécies anuais e de 18 anos para as videiras, arvores florestais e ornamentais.

Pode-se proteger para fins de exploracdo comercial a nova cultivar e
a cultivar essencialmente derivada, desde que preenchidos os seguintes requi-
sitos:[ser distinta, diferentes de outra cultivar; homogénea, apresentar unifor-
midade nas suas caracteristicas; estavel, manter a homogeneidade durante os
sucessivos plantios. Além disso, ndo podera ter sido oferecida a venda, no Bra-
sil, ha mais de 1 (um) ano em relacdo a data do pedido de protecédo, e ndo ter
sido oferecida a venda em outros paises, com o conhecimento do obtentor, ha
mais de 6 (seis) anos. A novidade deve ser uma criacdo e ndo uma descoberta.

E importante ressaltar que, se ndo houvesse a previsdo expressa do
teste de DHE na legislacdo, seria permitido a protecdo ou a apropriacdo priva-
da das descobertas ou da propria biodiversidade em si.

O pedido de protecdo de cultivares é feito diretamente no SNPC, em
Brasilia, DF, que é o 6rgdo responsavel pela emissdo dos certificados de pro-
tecdo de cultivares. Uma vez que a cultivar estd protegida, é proibida a sua
venda, reproducdo, importacdo, exportacao etc., sem autorizacdo do titular.
Caso isso ocorra, o infrator terd o material apreendido, pagara indenizagdo e
multa de 20% do valor da mercadoria. Além disso, responderd por crime de
violagdo dos direitos do melhorista. Caso haja reincidéncia, o infrator pagara
duas vezes o valor da multa.

A lei brasileira prevé excecbes aos direitos do obtentor protegendo:
a) o direito do agricultor que podera reservar e plantar sementes em seu esta-
belecimento, usar ou vender para consumo proprio, produto obtido do plan-
tio de um cultivar protegido; b) o direito do melhorista, que podera utilizar o
material como fonte de variagcdo genética; exceto o repetido uso da cultivar
para formacado de hibridos ou para a criacdo de cultivares essencialmente de-
rivadas. Nesse caso é necessaria a autorizacao do titular da cultivar protegida,
ou, o pagamento de uma porcentagem de royalties sobre a venda, caso sejam
obtidas novas cultivares; c) e o direito do pequeno produtor rural, que podera
trocar ou doar as sementes por ele produzidas a outro pequeno produtor ru-
ral, desde que ndo o faca com fins comerciais.



A LPC também criou mecanismos para punicdo de abuso do poder
econbmico ou mesmo para manobras de marcado. Caso tais situagdes ocor-
ram, o governo pode utilizar-se de dois mecanismos: emitir licenca compulsé-
ria a terceiros ou determinar o uso publico restrito, também usado em casos
de catdstrofes. Em ambos os casos, o titular perde o direito de exploracdo da
cultivar protegida por trés anos, podendo esta determinacdo ser prorrogada
por mais trés anos. Durante esse periodo, o titular da cultivar recebera remu-
neracdo determinada pelo governo e, apds retomar os seus direitos, a dura-
¢do da protecdo sera subtraida pelo nimero de anos de punicdo.

O direito de protecdo pode ser cancelado, quando houver renuncia
do titular ou dos seus sucessores, perda da homogeneidade e da estabilidade
da cultivar, auséncia do pagamento da anuidade, ndo apresentacdo da amos-
tra viva quando requerida e, ainda, caso a cultivar apresente impacto desfavo-
ravel. Apds o término do periodo de protecdo, o direito do titular serd extinto
e a cultivar torna-se de dominio publico.

2.5.1.1. A proibi¢ao de dupla protecao as cultivares

Das diversas disposicdes elencadas pela LPC, a que é central para as
respostas dos quesitos do presente parecer € a que estabelece que a Unica
protecao possivel para cultivares é a prote¢ao do direito conferido pela Lei
9456/97, sendo esse o unico direito que pode obstar a livre utilizagdo de
plantas e suas partes:

Art. 22 A protecdo dos direitos relativos a propriedade intelectual re-
ferente a cultivar se efetua mediante a concessdo de Certificado de Prote¢do
de Cultivar, considerado bem mavel para todos os efeitos legais e Unica forma
de protecdo de cultivares e de direito que podera obstar a livre utilizacao
de plantas ou de suas partes de reproducdo ou de multiplicagao vegetati-
va, no Pais.

Com relagdo a possibilidade o Unico direito permitido no pais a ser
validamente oponivel a livre utilizacdo de plantas e suas partes de reproducao
ou multiplicacdo vegetativa é o direito conferido pelo Certificado de Protegao
de Cultivar - CPC, mais nenhum outro. Nesse aspecto a lei é explicita e cogen-
te, bem como ndo abre espaco para qualquer interpretagao diversa. Ressalta-
se que a imposicdo da norma é que qualquer outro direito de propriedade
intelectual conferido a terceiros que ndo o garantido pelo CPC, mesmo que
validamente concedido e vigente, NAO sera oponivel contra qualquer pes-
soa para impedi-la de utilizar livremente plantas e suas partes sobre as
quais o direito alienigena direta ou diretamente recaia.
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Assim como o art. 2.1 da Convencgdo da UPQV 1978, o artigo 22 parte
final da LPC é uma norma de saneamento de antinomia normativa, uma vez
gue o disposto nesse artigo equaciona eventual discussdo acerca da possibi-
lidade de oponibilidade de direito de propriedade intelectual ou outro direito
de mesma finalidade??®, que ndo o garantido pelo CPC - mesmo que tal direito
alienigena proteja bem distinto de cultivar - para obstar o uso livre de plantas
e suas partes.

Trata-se de uma questdo de ndo oponibilidade do direito. Ele existe,
mas simplesmente, por forca de lei posterior, ele ndo sera oponivel se a sua
consequéncia for obstar o livre uso de plantas e suas partes.

A lei de cultivares taxativamente estabelece que a cultivar ou as ob-
tencdes originais a partir da biotecnologia vegetal sé podem ter a sua proprie-
dade intelectual conferida no ambito do direito do melhorista, afastando a
protecdo via patentes as plantas com o intuito de permitir a salva das semen-
tes e afastar a cobranca pelo uso da tecnologia RR. Logo, a soja transgénica é
uma cultivar cuja protecdo da propriedade intelectual, no Brasil, pelo sistema
da Lei de protecdo de cultivares, afastando qualquer cobranca a esse titulo
pela lei de propriedade industrial. 2°

Denis Barbosa?°, primeiro autor nacional de que temos conhecimen-
to que discute com profundidade a questdo crucial da duplicidade de fungdes
da parte final do art. 22 da LPC, leciona que essa norma tem dupla natureza:

(a) A primeira de norma de natureza exclusiva, por sé aceitar
como forma de protecdo o direito conferido pelo CPC, proibindo
assim a dupla protegao.

(b) E a segunda de norma de natureza excludente, pois exclui
qualquer possibilidade de terceiro opor direito*!, que ndo o con-
ferido pelo CPC, com o fito de impedir a livre utilizagao de culti-
var objeto do conflito:

228 Ou seja, com a mesma finalidade de protecdo exclusiva de bem intelectual.

229 GIARETA, Lucas. A cobranca de royalties na comercializagdo da soja transgénica frente a Lei de Prote-
¢do de cultivares e a Lei de Propriedade industrial. Monografia de graduagdo. Universidade de Passo fundo.
2012:

230 Barbosa, 2010, op, cit,

231 Novamente, utilizamo-nos da acurada observagdo de Denis Borges Barbosa, que chama a atengdo
de que deve se entender por “Unica forma de direito”, direito regulado por esta Lei, ou seja, direito de
propriedade intelectual ou outro de qualquer natureza, mas com a mesma finalidade e natureza do direito
regulado na lei de cultivar. Como argumenta Denis Barbosa, muitas razdes de direito podem obstar a livre
utilizagdo do cultivar, por exemplo, obrigagdes entre partes de um contrato celebrado sem violagdo das leis
de defesa da concorréncia. BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo Il, Rio de
Janeiro: Lumens Juris, 2013.



Direito exclusivo e excludente

Segundo o art. 20 da LPC, o Certificado é “a Unica forma de protecdo
de cultivares e de direito que podera obstar a livre utilizacdo de plantas ou de
suas partes de reproducdo ou de multiplicacdo vegetativa, no Pais”?32.

Com esta redacdo imprecisa, a Lei assegura exclusividade (“direito
[de] obstar a livre utilizacdo de plantas ou de suas partes de reproducdo ou de
multiplicagdo vegetativa”) ao titular de um Certificado de Protegdo a cultivar.

Este direito também € exclusivo, ao afastar outras modalidades de
protecdo ao mesmo objeto, como por exemplo, a das patentes tradicionais
e, até mesmo, o do segredo industrial. A sabedoria desta exclusdo objetiva
poderia - e serd - muito questionada, em particular em face da evolucdo da
técnica®s. (..,)

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 protecdo, ela ndo pode proibir a livre utilizacdo des-
crita. Em outras palavras, sem sequer precisar discutir a validade de quaisquer
patentes, a LPC criou uma condicdo de inoponibilidade de gualquer privilégio,
em face do objeto singularizado em seu art. 292,

Assim, o direito sobre cultivares ndo é sé exclusivo, como o é a paten-
te, mas também excludente, pois repele e inoponibiliza qualquer jus prohiben-
di, que ndo o contido em sua norma de regéncia.

232 [Nota do Original]”[Voto do Des. Carlos Roberto Lofego Canibal] Ndo se pode admitir a prefalada
dupla protegdo 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 Clearfield e pela Lei
de Cultivares, tendo por objeto variedade de arroz, no caso, denominada IRGA 422CL (mutagenia) porque
dai decorre que, em principio, também n&o se pode admitir dupla cobranga de royalties pelo detentor dos
direitos da Carta-Patente pelo detentor do Certificado de Protegdo de Cultivar, isso porque os cultivares
incorporam a tecnologia, como ¢ sabido, e ndo sendo outro o motivo por que o art. 22 da Lei 9.456/97,
estabelece que o Certificado é a “Unica forma de protegdo de cultivares e de direito que poderd obstar a
livre utilizagdo de plantas ou de suas partes de reprodugdo ou de multiplicacdo vegetativa no Pais” E de
compreender que Lei 9.279/96 (LPI) funciona como lei geral; logo, aplica-se aos cultivares apenas na medi-
da em que a Lei 9.456/97 (LC), lei especial, for omissa. Desta forma, ndo se aplica aos cultivares o art. 42, da
LPI, pelo qual tem o titular de Carta-Patente o direito de impedir terceiro de produzir, usar, colocar a venda,
vender ou importar..” TIRS, Al 70021344197, Primeira Cadmara Civel, DES. IRINEU MARIANI, 12 de dezembro
de 2007.

233 [ Nota do Original] Vide Martinez Canellas, Anselmo M., Dual Protection of Industrial Property Rights
on Transgenics Plants: As Inventions and as Plant Varieties (La Proteccion 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: http://ssrn.com/abstract=1762691

234 Vide, em posigdo parcialmente contraria, o parecer de Paulo Brossard de Souza Pinto, Criagdes Inte-
lectuais resultantes da engenharia genética, Revista Forense, v. 101, n. 377, p. 255-261, fev. 2005.

119



120

Ndo obstante tal tema ter sido extensivamente litigado, especialmen-
te no TJRS, ndo se tem cadeia precedencial nem sélida, nem sequer indicativa,
que afronte a interpretacdo que ora oferecemos?®.

Assim é que nos cabe responder: na lei brasileira vigente, nenhuma
patente, nem de produto, nem por forca da aplicacdo de invencdo de proces-
so, podera obstar a livre utilizacdo de eucaliptos ou de suas partes de repro-
ducdo ou de multiplicagdo vegetativa, no Pais?*. Grifo nosso.

Observa-se que o voto do divergente do Des. Jorge Luiz Lopes do Can-
to, da 52 Camara Civel do Tribunal de Justica do Rio Grande do Sul, na decisdo
de apelacdo da acgdo relativa a esse estudo, qual seja, AC 70049447253, com-
preendeu e expressou 0s objetivos centrais da UPOV 1978, traduzidos no art.
22 e da LPC:

“Referida Ata, como antes analisado, resguardava o denominado
privilégio do agricultor e vedava a dupla prote¢ao, conceitos que serdo
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 proprio, assim como usar ou vender como alimento ou maté-
ria-prima o produto obtido do seu plantio, bem como o direito de multiplicar
sementes, para doagdo ou troca.

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

Para que se garantisse a efetividade do privilégio do agricultor e das
demais excec¢des a exclusividade do obtentor, resguardando, assim, o interes-
se social e econdmico do pais, ndo bastava que em sua redacdo a LPC proi-
bisse a dupla protecdo de cultivares, instituindo forma exclusiva de protecdo,
por meio do direito conferido pelo CPC. Era essencial que a lei excluisse qual-
quer possibilidade de outro direito de natureza afim e mais restritivo - como

235 [ Nota do Original] Decisdo conjunta nos Agravos de Instrumento n. 70010897772 e 70010740264,
julgados pela 182 Camara Civil do TJRS, em 17/02/2005, Relator Pedro Luiz Pozza, entendeu que seria dis-
cutivel a dupla protecdo: “pois mesmo que se entenda que tal diploma legal afaste o direito assegurado
na Lei de Patentes, o que é bastante discutivel...”. Sugere-se, assim, uma reavaliagdo na analise de BRUCH,
dissertagdo, cit., p. 116.

236 Barbosa, 2010, op, cit,



o direito de patentes - mitigar ou anular os efeitos das limitacdes previstas na
LPC e de interesse do pals. E a lei assim procedeu por meio do seu art. 29, 0
escudo protetor dos reais objetivos e interesses do pais, quanto a protecdo
adequada aos cultivares no Brasil.

Com relacdo a legitimidade de um pais criar norma de sua natureza
exclusiva e excludente, como a do art. 2 da LPC, para garantir a efetividade
da orientacdo escolhida pelo pais quanto a ndo incidéncia de dupla protecdo,
diferente ndo é a interpretacdo do direito internacional. Carlos Corréa®’ de-
brucou-se em extensa e ponderada pesquisa para verificar se um pais mem-
bro de TRIPS teria liberdade de elaborar o seu regime de protecdo de varie-
dades vegetais de forma a prever neste excecdes especificas para limitar o
alcance da patente com relagcdo a protecdo de plantas sem que isso violasse
TRIPS e chegou a uma resposta positiva.

Na realidade, tal limitagdo por parte da legislacdo do pais seria a uni-
ca forma de se garantir a plena efetividade da norma de cultivares. Pondera
0 autor que a menos que se estabelecam legalmente meios para impedir a
incidéncia do direito de patentes sobre plantas, as atividades que sdo impor-
tantes para se garantir acesso aos alimentos (por meio dos direitos dos fazen-
deiros) e para a agricultura sustentavel (por meio dos direitos dos melhoristas)
estardo ameacadas pelos atos impeditivos dos titulares de patente ao livre uso
das plantas que contenham material protegido pelo privilégio.

IV.1 Can Specific Exceptions be Crafted for Plants.

If patents over plants are admitted, the exceptions generally provided
for by patents laws may not be adequate to allow activities 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’
traditional practices 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 transformation event) to develop a new variety.

O autor continua sua anadlise ao ponderar que TRIPS permite que seus
membros adotem limitacGes ao direito de patente para atividades de relevan-
te interesse publico, sem que isso possa ser entendido como uma discrimi-
nacdo proibida pelo tratado. Finaliza seus argumentos mencionando que tal
questdo ja foi objeto de apreciacdo pelo érgdo de resolucdo de controvérsias

237 CORREA, Carlos. Patent protection for plants: legal options for developing countries. South Center
Paper , n. 55. 2014, p. 7. http://www.southcentre.int/wp content/uploads/2014/11/RP55_Patent-Protec-
tion-for-Plants_EN.pdf
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da OMC e que esse 6rgdo sedimentou entendimento que TRIPS ndo proibe
gue os paises adotem limitagBes justificadas aos direitos de patentes para li-
dar com problemas existentes em determinadas dreas de producdo.

It is often held that patent laws should be neutral and do not distin-
guish among sectors of technology®®. In particular, article 27.1 of the TRIPS
Agreement has been read as preventing such laws from making distinctions
based on the field of technology. The relevant provision reads.

patents shall be available and patent rights enjoyable without discrim-
ination as to the place of invention, the field of technology and whether prod-
ucts are imported or locally produced.

‘Discrimination’, however, implies the unjust or prejudicial treatment
of different categories of interests. The referred to article 27.1 cannot be read
as banning any differentiation justified by diversity in the protectable subject
matter. This is what a WTO the EC case against Canada on the ‘Bolar excep-
tion?°. The panel stated that

Article 27 prohibits only discrimination as to the place of invention, the
field of technology, and whether products are imported or produced locally.
Article 27 does not prohibit bona fide exceptions to deal with problems that
may exist only in certain product areas. Moreover, to the extent the prohi-
bition of discrimination does limit the ability to target certain products in
dealing with certain of the important national policies referred to in Arti-
cles 7 and 8.1, that fact may well constitute a deliberate limitation rather
than frustration of purpose.?*°

As discussed below, several European laws have already introduced
specific exceptions to the patent rights that only apply to plants.?** None of
these provisions has been challenged as being incompatible with article 27.1
or any other provision of the TRIPS Agreement. panel clarified in the EC case
against Canada on the ‘Bolar exception’.78 The panel stated that In summary,
‘discrimination’ as referred to in article 27.1 of the TRIPS Agreement must be-
distinguished from ‘differentiation’. WTO Members bound to observe the Agre-
ement can introduce different rules for particular fields of technology, provided
that they are adopted for bona fide purposes.

238 [ Nota do Original] See, e.g., Timothy A. Caulfield and Bryn Williams-Jones, The Commercialization of
Genetic 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 [Notado Original] See, e.g., Viola Prifti, ‘The Breeding Exemption in Patent Law: Analysis of Complian-
ce With Article 30 of the TRIPS Agreement’, The Journal of World Intellectual Property, volume 16, issue 5-6,
pp. 218-239, December 2013.



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
practices, 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 relating to the compatibility with the TRIPS Agreement of an ex-
ception under patent law equivalent to the farmers’ privilege, have never been
raised in the context of the WTO dispute settlement mechanism. Article 11 of
the EC Directive 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 additional payment,
a solution that developing countries may extend to all their farmers (most of
whom would probably fall under the EC definition of ‘small farmer’).

It is worth noting that despite the efforts made by developing cou-
ntries to eliminate trade distorting measures in agriculture in the context of
WTO negotiations, European farmers continue to receive massive State sub-
sidies.112 Hence, the negative impact that payment of royalties for the re-use
of seeds may have on farmers is to some extent neutralized in Europe by the
financial support they receive. A similar obligation on farmers in developing
countries may put a burden on them that may endanger their very survival.
Hence, the farmers’ privilege on a non-remunerative basis would seem to
be the best policy option in those countries.**

2.5.1.2. Da dupla protecao

Além da diretriz excludente acima, a parte final do art. 22 da LPC, da
mesma forma que o art. 2.1 da Convencdo UPQV 1978, expressa o interesse
do pais em impedir a dupla protecdo de cultivar. Determinando que a Unica
forma de protecdo de cultivar é por meio da concessdo do CPC.

A dupla ou multipla protecdo de direitos de propriedade intelectual é
a sobreposicdo ou a colisdo de dois ou mais direitos de propriedade intelectual
sobre um mesmo bem material.

O fendmeno da Colisdo de Direitos de Propriedade Intelectual- CDPI é
o conflito de dois direitos que incidem em diferentes bens imateriais existen-
tes em um mesmo bem material.

242 CORREA, Carlos. Patent protection for plants: legal options for developing countries. South Center
Paper , n. 55. 2014, p. 7. http://www.southcentre.int/wp content/uploads/2014/11/RP55_Patent-Protec-
tion-for-Plants_EN.pdf
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Ja o fendbmeno da Sobreposicdo de direitos de propriedade intelectu-
al —SDPI é a sobreposicdo 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 funcdes distintas. Ou seja, a natureza
intrinseca de um bem imaterial se divide em duas ou mais funcBes e este
passa a se enquadrar em duas ou mais categorias protegidas por direitos de
propriedade intelectual.

Tal fendmeno ocorre quando um direito ultrapassa os limites de sua
atuacdo e se sobrepde a outro direito de propriedade intelectual ou colide
com ele, podendo estes fendmenos limitar, anular ou modificar a funcdo e a
finalidade do direito de propriedade intelectual sobreposto com relagcdo ao
bem por ele tutelado.?®

A consequéncia da sobreposicdo e da colisdo, se ndo ponderadas e
cotejadas com os limites e as fun¢des de cada instituto, é muitas vezes limitar
0 acesso a um bem que ja deveria estar livre para a sociedade, em virtude
da expiracdo de um regime de exclusiva, pela existéncia de outro regime de
exclusiva ainda em vigor, que coexiste neste bem devido as multiplas prote-
cOes. 24

Especificamente acerca da natureza, definicdo e principais caracte-
risticas da sobreposicdo de direitos entre parente e cultivar, Charlene Avila?*®
assim esclarece:

“A sobreposicdo de exclusivas através de patentes e certificados de
cultivares pode ser analisada sob o aspecto da complementaridade entre as
formas de protec¢do. No caso da protecdo de plantas pela legislacdo brasileira
de cultivares os direitos de exclusiva é obtida por meio de concessdo de cer-
tificados de protecdo de cultivares. A contrario senso, as variedades vegetais,
em tese, podem ser protegidas através da Lei 9.456/97 e, concomitantemen-
te, os processos de insercdo que tenham por objeto genes manipulados gene-
ticamente e os proprios genes, se patenteados abarcardo a protecdo pela Lei
9.279/96.

243 Dissertamos acerca do conceito e modalidades no artigo: PORTO. Patricia Carvalho da Rocha. Limites
a Sobreposicdo de Direitos de Propriedade Intelectual. Revista da ABPI n2 109, 2010, p. 3.

244 Derclaye & Leistner (2011, p. 3) definem a cumulacdo de direitos de propriedade intellectual- DPI
como “the situation where two or more IPRs apply to the same physical object, where they have partially or
fully the same legal subject matter”.

Tomkowikz (2011, p. 5-7) divide o tema em duas dimensdes para melhor defini-lo. Para esse autor, existem
dois tipos de cumulagdo de DPI: (a) overlaps in fact, que segundo o autor sdo as tensdes entre DPI que pro-
tegem diferentes bens intelectuais inseridos ou fixados em um bem material e; (b) overlaps in Law, que em
sua concepgdo sdo as cumulagdes de diferentes DPI sobre um mesmo bem imaterial, devido ao fato deste
exercer duas ou mais fungdes distintas protegiveis por diferentes direitos.

245 PLAZA, Charlene Maria Coradini de Avila, e SANTOS, Nivaldo dos, “Interpenetragdo de direitos de

protegdo em propriedade intelectual: o caso das patentes de invengdo e cultivares, Anais do XIX Encontro
Nacional do CONPEDI, realizado em Fortaleza- CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010



Além de que, no sistema de patentes, a prote¢cdo de um processo se
estende aos produtos obtidos diretamente por ele, por forca do artigo 42,
incisos | e Il, 0 que, no caso das plantas, pode ser entendido como abarcando
ndo so a primeira geracdo resultante do processo, como as ulteriores.

Especificamente, a protecdo para os organismos transgénicos assu-
me formas distintas, vez que alguns paises reconhecem patentes de produto
para genes e sequéncias de genes desde que satisfeito o requisito de utilidade
(como nos EUA), enquanto o Brasil protege por patentes de produto, como ex-
cecdo, apenas 0s microrganismos geneticamente modificados, se atenderem
aos requisitos de patenteabilidade prescritos no artigo 8° da Lei 9.279/96.”

Aintencdo do legislador ao redigir tal norma é limitar a protecdo das
cultivares a lei especifica, extirpando com isso qualquer duvida que pudesse
existir de que a UNICA protecdo possivel para cultivar no pais é por via da
protecdo conferida pela LPC. Por forca do disposto no artigo 22 da LPC, o
legislador também preceitua que ndo é possivel apropriar-se legalmente de
uma mesma cultivar por meio de dois diretos distintos, como o de cultivar e o
de patente, por exemplo.

Aloizio Borém?*®, ao comentar esse artigo é enfatico ao argumentar
que a parte final do art. 22 da LPC foi incorporada pelo legislador com o pro-
posito de impedir o patenteamento direto ou indireto e qualquer outro tipo
de monopdlio, que ndo o direito de melhorista, de plantas ou suas partes,
impedindo, dessa forma, a dupla protegéo .

2.6. A Incompatibilidade da abrangéncia do direito de patente na
LPI face a abrangéncia das limita¢Oes aos direitos dos cultivares na LP.

Ao analisarmos e compararmos o alcance e as limitacGes do direito de
patentes previstos pela LPI, face o alcance e as limitagGes ao direito de cultivar
estabelecidos pela LPC, constatamos que ha incompatibilidades cruciais entre
tais direitos.

O alcance de protecdo da patente é mais extenso do que o do direito
garantido pelo CPC a cultivar, de forma contraria, as limitagdes ao direito de
cultivar previsto da LPC sdao mais abrangentes do que as estipuladas na LPI
para as patentes.

“A regulamentacdo sobre cultivares, também conhecida por “Direitos

de melhorista” — que é a pessoa fisica que obtém a nova cultivar —, € menos

246 BOREM, Aluizio. Melhoramento de Espécies cultivadas. Vicosa: UFV, 1999. Apud Selemara Grcia. Op.
Cit.
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restritiva que o sistema de patentes. A protecdo as cultivares é mais flexivel:
hd o registro da propriedade intelectual do titular, mas o agricultor pode usar
a cultivar protegida, desde que para consumo proprio, sem o pagamento de
nenhuma remuneracdo ao titular da variedade vegetal protegida. Ou seja, ndo
ha pagamento de royalties. Além disso, diferencia-se a protecdo sobre cultiva-
res do sistema de patentes, uma vez que setores de pesquisa tém livre utiliza-
¢do da cultivar protegida, como fonte de pesquisa e de informacéao cientifica.

E, ainda, ha a possibilidade de comercializagdo do produto obtido do
plantio da cultivar protegida, desde que para fins alimentares, independen-
temente de pagamento de royalties ao titular do certificado de protecdo de
cultivar. A tutela da biotecnologia vegetal serd exclusivamente por meio do
sistema do direito de melhorista, pois o art. 22 da Lei n. 9.456/97 o prevé
como Unica forma de protecdo de cultivares, afastando a protecdo via patente
as plantas. Tais caracteristicas da protecdo das cultivares, previstas na Lei n.
9.456/97, decorrem principalmente da adesdo do Brasil a UPOV/1978 (sigla em
inglés para Convencdo Internacional para Protecdo das Obtencdes Vegetais),
gue expressamente prevé o livre acesso do melhorista na utilizacdo da varie-
dade desenvolvida e proibe a simultaneidade da dupla protecdo, via patente
e protecdo sui generis?*’”

Denis Borges Barbosa?*® de forma precisa esclarece o conflito:

Segundo o art. 27 de TRIPs, os Estados-membros poderiam excluir
dos seus sistemas de patente a protecdo dos inventos referentes as plantas e
animais (como produto), mas obrigatoriamente deveriam constituir sistema
proprio para a protecdo de variedades de plantas.

O Brasil cumpriu tal exigéncia pela adesdo a versdo 1978 do Acordo
da UPQV, e pela promulgacdo da lei n.2 9.456, de 25 de abril de 1997 2*°. Den-
tro das flexibilidades propiciadas pela cldusula de TRIPs, a decisdo de filiar-se
ao sistema internacional de cultivares se fez a versdo de 1978, e ndo a ja exis-

247 KISHI, Sandra Akemi Shimada. Tutela juridica do acesso a biodiversidade no Brasil. Disponivel em:
<http://www.museu-goeldi.br/institucional/Sandra_A_S.pdf:  http://jus.com.br/artigos/20639/biodiversi-
dade-e propriedade-intelectual#ixzz3QwRiTggi

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

249 Em 2008, iniciaram-se discussdes quanto a modificagdo deste diploma , ainda ndo levadas a termo.
Vide quanto ao exercicio de modificagdo legislativa Borges Barbosa, Denis and Lessa, Marcus, The New
Brazilian Government Draft Law on Plant Varieties (Or... How a Developing Country May Want to Enhance
IP Protection 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: http://ssrn.com/abstract=1415406



tente UPQV 1991, ja que importantes aspectos distinguem os dois regimes 2°°,

No modelo UPQV 1978, a concessdao de uma protecdo de cultivares
exclui a protegdo de patentes sobre o mesmo objeto; a versdo posterior, de
1991, ja ndo inclui essa vedacdo. A lei de cultivares assim implementa tal regra:

Art. 22. A protegdo dos direitos relativos a propriedade in-
telectual referente a cultivar se efetua mediante concessdo
de Certificado de Protecéo de Cultivar, considerado bem
movel para todos os efeitos legais e unica forma de pro-
teclo de cultivares e de direito que poderd obstar a livre
utilizacGo de plantas ou de suas partes de reproducdo ou
de multiplicacéo vegetativa, no Pais. (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 ndo ha qualquer vedacdo de pa-
tentes de processo de plantas ou animais®!:

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impe-

250 “Scope of protection. Under UPOV 1978, commercial use of reproductive 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 offers the same
protection, but in some cases takes it further, to the products of the protected variety. According to this res-
triction, 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 varieties) are also accorded IP protection. Duration of protection.
UPQV 1978 provides for a minimum of 15 years of protection, 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 royalties again to the breeder—a burden which would be
particularly difficult for poor farmers. UPOV 1978 allows for farmers’ privilege, while UPOV 1991 leaves it
at the discretion of the national government. Breeders’ exemption. Breeders’ exemption refers to the prac-
tice of allowing breeders free access to protected varieties for research purposes—a measure devoted to
fostering increased innovation. UPOV 1978 allows for such an exemption. UPOV 1991 allows only a limited
application of this exemption. If the resulting improved variety is deemed to be “essentially derived” from
the original protected variety (i.e., sufficiently genetically 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 “essentially derived” will be defined in practice. This last element of UPOV 1991 might be
thought to benefit traditional farmers, since a number of improved commercial varieties might be deemed
to be essentially derived from land races. However, since there is no protection for such land races in the
first place under UPQV, this potential protection for varieties derived from them is not available either”
Aaron Cosbey, The Sustainable Development Effects of the WTO TRIPS Agreement: A Focus on Developing
Countries, International Institute for Sustainable Development (1996). http://www.tradeobservatory.org/
library.cfm?filename=Sustainable_Development_Effects_of the_W TO_TRI.htm, last visited on 5/31/2009.

251 Importante também consignar que pelo mesmo art. 18, Ill, um microorganismo trangenico tambam
pode ser patenteado. Em caso de trangenia com o todo ou parte do microorganismo, como um gene, que €
inserido na semente de uma planta passando a integrar o cddigo genético dessa, o problema aqui discutido
também ocorre.
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dir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar,
colocar a venda, vender ou importar com estes propdsitos:
| - produto objeto de patente;

Il - processo ou produto obtido diretamente por processo
patenteado {(...)

O elemento central de distingdo do sistema de patentes em face do
de cultivares é a existéncia de limitacGes ou excecGes ao direito de cultivares,
inexistentes no sistema de patentes, que desaparecem em face de uma dupla
protecdo, ou de uma extensdo da exclusiva patentdria ao campo dos cultiva-
res.

Especificamente, fala-se das limitacdes do fazendeiro (“farmer’s ex-
ception”) e do melhorista (“breeder’s exception”) #°2. Até eventual alteracdo
da legislacdo brasileira no sentido de restringir tais limitacdes, é parte da
politica publica nacional que o tais limitacGes sejam elementos do equilibrio
constitucional da protecdo de cultivares, e a inexisténcia dos cuidados na in-
tercessdo desses dois sistemas frustra tal politica, e deixa de aproveitar as
pertinentes flexibilidades propiciadas pelo direito internacional aplicavel ao
Brasil. 23

Por isso, na hipdtese de um direito de patente entrar em conflito com
um direito de cultivar, ambos incidentes em uma mesma variedade vegetal,
a consequéncia é a limitacdo ou eliminacdo pelo direito de patente das exce-
¢Oes permitidas na LPC ao direito exclusivo sobre a cultivar.

As implicacBes praticas de tal fendbmeno, como ineficacia das exce-
¢cOes da lei em beneficio dos agricultores e dos melhoristas, tém o potencial
de causarem sérios danos aos agricultores nacionais, ao desenvolvimento de

252 “The original UPOV Convention laid down the rules for PBR that would have to be included in natio-
nal laws in order for countries to qualify for membership. In essence, plant breeders are given a limited
monopoly over the reproductive material of the variety. Even if it may seem only a nuance, this entails an
important difference with patents, since patent holders claim ownership to the germplasm, technology
and industrial processes, while breeders - in the original UPOV concept - can only control multiplication
and sale of seeds. UPOV has also provided- until the 1991 version discussed below- special protection for
farmers and the continued free access to plant genetic resources. Farmers have been allowed to continue
with their ancestral costume of saving seeds for the coming seasons and informally exchanging them with
other farmers, even from protected varieties, 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
“ constitutional right” in agriculture. “A right going back 12’000 years to the dawn of agriculture and the
domestication of all these crops we grow or have grown.” For the same reason, breeders have been allowed
to make use of protected varieties” genetic material to develop new lines without having to pay royalties
or ask permission. This right is included in UPQV as breeders’ exemption. Without the possibility to freely
exchange germplasm there is maybe agribusiness but not agriculture. June Grain, UPOV: Getting a Free
Trips Ride? Seedling, June 1996, http://www.grain.org/seedling/?id=161, last visited on 5/22/2009.

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



novas pesquisas e experimentos?* e, mesmo que indiretamente, ao interesse
da coletividade com relacdo ao acesso a alimentos a pregos justos.

Dessa forma, ocorre um desequilibrio no modelo constitucional de
protecdo das cultivares adequado aos interesses do pais, podendo acarretar
na faléncia desse sistema de protecdo.

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
practices, which are vital indeed for food security??>.

Permitir no pais a cumulacdo de protecdes em uma mesma cultivar,
mesmo que por via indireta256, por meio de concessdao de CPC e de carta
patente, além de violar norma legal e prevalente, visto que posterior no tem-
po, viola principios e dispositivos constitucionais e elimina efeito de politica
publica nacional.

A protecdo legal, resultantes das patentes de invencao, difere da pro-
tecdo legal dos direitos de cultivares quanto as fungdes tépicas de cada insti-
tuto. E, em havendo a sobreposi¢ao ou cumulagao das referidas exclusivas
em um mesmo bem imaterial, had desequilibrio dos interesses e principios
gerais da propriedade constitucionalmente resguardados, consequente-
mente, conflitos sdo gerados entre as fungGes topicas de cada sistema in-
fraconstitucional de proteg¢do.””’

2.6.1. Do direito comparado

Observamos, ainda, que disposicdo dessa natureza nao é exclusivida-
de ou inovagdo do nosso ordenamento juridico.

Conforme permitido por TRIPS?%, paises como Alemanha, Franga e
Suica estabelecem limitagdes a aplicacdo da exclusiva de patentes no campo
das cultivares. E para afastarem qualquer possibilidade de conflito de normas

254 Essenciais para as inovagdes dessa area.

255 CORREA, Carlos. Patent protection for plants: legal options for developing countries. South Center
Paper, n. 55. 2014, p. 7. http://www.southcentre.int/wp content/uploads/2014/11/RP55_Patent-Protec-
tion-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 geneticamente modificados, que ao ser inserido na cadeia
genética da semente passa a

257 AVILA, Charlene, op. Cit.

258 Ao excepcionar a obrigacdo de que os seus membros concedam patentes a plantas e suas partes.
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ou de interpretacdo, assim como o Brasil, esses paises adotam disposicdes
semelhantes para garantirem a efetividade da norma com relagdo a protecao
de plantas e suas partes e acerca dos limites dos titulares de patentes com
relacdo a qualquer direito dessa natureza, de forma direta ou indireta.

Dessa forma, esses paises apresentam disposicdes compardveis ao
art. 22 da LPC em suas leis de Cultivares e, avangando ainda mais, incorpora-
ram nas suas leis de patentes as exce¢des previstas naquelas, para que duvida
alguma persista com relagdo ao tema.

“Integration of the biotechnology directive into French law in Decem-
ber 2004 produces another type of flexibility that replaces the compulsory
cross-licence for dependence. French legislation proposes to limit the breadth
of protection by patent. Article L 613 5-318 aims to guarantee access to genetic
diversity, including GMO varieties 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 genetic diversity of the GMO minus
the patented gene(s). Use of this genetic diversity through free access is facili-
tated by the biotechnological innovations: molecular marker-assisted selection
allows a bypassing (non-selection) of any crossing results in which the patented
gene is present. Thus in French legislation, as with Germany and Switzerland,
access to genetic diversity again becomes automatic, free and open, but there
are other constraints — in particular, on access to seed markets and to the char-
acteristics patented in the GMQ0.19"%%°

“The transposition of the farmers’ privilege from PVP to patent law is
an interesting approach that other countries may adopt, for instance, by incor-
porating in their patent laws, mutatis mutandi, the exceptions contemplated
in their PVP or sui generis regime. Notably, such a transposition does not need
to provide for payment of royalties to the patent owner if this is not required
under the PVP or sui generis regime.?° (...)

As noted above, in accordance with article. L. 613-5-3 of the French
Industrial Property Code, the exclusive rights conferred by a patent relative to
a biological material do not extend to the acts accomplished with a view to
creating or discovering and developing other plant varieties. This provision has
been interpreted as creating 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
functional.

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

260 CORREA, Carlos. Patent protection for plants: legal options for developing countries. South Center
Paper , n. 55. 2014, p. 7. http://www.southcentre.int/wp content/uploads/2014/11/RP55_Patent-Protec-
tion-for-Plants_EN.pdf



French legislation proposes to limit the breadth of protection by pat-
ent. Article L 613 5-3 aims to guarantee access to genetic diversity, including
GMO varieties 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 genetic diversity of the GMO minus the patented gene(s) .

2.7. Dacompatibilidade das exce¢des e das limitagcdes da LPC com
TRIPS e UPOV 1978

Da mesma forma como analisamos a adequacdo do artigo 2.1 da Con-
vencdo da UPOV de 1978 face a TRIPS, bem como a possibilidade de coe-
xisténcia das atas de 1978 e de 1991, entendemos pertinente analisarmos a
validade do art. 22 da LPC, frente ao disposto em TRIPS e UPQV 1978.

Como ja ponderado nesse estudo, TRIPS, no seu artigo 27, ndo obriga
gue seus membros adotem a Convencdo da UPQV ou o sistema de patentes
para a protecdo das cultivares no seu ordenamento interno. Os paises nao
descumprem normas de TRIPS ao escolherem uma legislacdo especifica que
se afaste dos dois modelos mencionados.

A exigéncia de TRIPS é que os seus membros protejam de alguma
forma as variedades vegetais. Portanto, quando o pais escolheu aderir a UPOV
1978, seja por entender os parametros de protecdo dessa norma adequados
para os interesses do pais, seja por pressdo internacional, ele o fez sem estar
obrigado a fazé-lo.

Entretanto, uma vez vinculado a UPQV 1978 o pals estd obrigado a
cumprir as normas mandatdrias desta ata, ficando livre para adotar outras
disposicGes que se afastem desta norma nas questdes discricionaria 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, lancaremos mao da precisa avaliacdo de Denis Barbosa:

Note-se que a afiliacdo a versdo UPQV representa o nivel de protecdo
a que o Brasil esta sujeito pelo direito internacional; a ndo ser quando tal trata-
do estabeleca limites mdximos a protecdo, a legislacdo interna pode afastar-se
do padrdo internacional oferecendo ao titular um nivel mais exacerbado de

261 CORREA, Carlos. Patent protection for plants: legal options for developing countries. South Center
Paper , n. 55. 2014, p. 7. http://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2014/11/RP55_Patent-Protec-
tion-for-Plants_EN.pdf
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protecdo?®?. Assim é que a legislacdo brasileira incorpora dispositivos cons-
tantes da UPOV 1991, mais favoravel aos titulares do que o modelo 197825,

Um exemplo de limite maximo imposto pela UPOV 1978 (Art. 2.1%4),
qgue é o vigente no pais, € que a protecdo de uma variedade de planta por
cultivar exclui a protecdo do mesmo objeto por patente?®®:

(LPC) Art. 22 A protecdo dos direitos relativos a proprieda-

de intelectual Cultivar, considerado bem madvel para todos
os efeitos legais e unica forma de protecdo de cultivares e
de direito que poderd obstar a livre utilizacdo de plantas
ou de suas partes de reproducdo ou de multiplicacdo ve-
getativa, no Pais.

Atente-se: a obrigatoriedade da LPC no cumprimento do art, 2.1 da
UPOV 1978, frente a antinomia de normas, sé encontraria, no caso em analise,
objecdo em duas possibilidades: (a) O conflito das regras do acordo com a nos-
sa Constituicdo (b) o conflito de precedéncia no tempo de norma interna de
mesma hierarquia ou a ela equivalente, com disposi¢cdes contrdrias as regras
mandatodrias no tratado. O que veremos ndo ser o caso aqui.

262 Vide WIPO, WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, encontrado em http://www.
wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf, visitado em 4/5/2014. Vide Informag&es aos
Usudrios de Protecdo de Cultivares, (atualizadas em 2010), encontrado em http://www.agricultura.gov.br/
arqg_editor/file/INFORMACOES_AOS_USUARIOS_SNPC_nov2010.pdf, visitado em 4/5/2014.

263 Quanto ao diferimento do prazo de afiliagdo a 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
Convention by the grant either of a special title of protection or of a patent. Nevertheless, a member State
of the Union whose national law admits of protection under both these forms may provide only one of
them for one and the same botanical genus or species. Veja http://www.upov.int/en/publications/conven-
tions/1978/w_up780_.htm#_1_3 visitado 10 de abril 2014.

265 “Correa (Correa, 1992), entiende que este articulo a dado una solucién al critico problema de la acu-
mulacién de derechos. El articulo 2 del Acta de 1978 de UPOV, con tenia la explicita prohibicion de doble
proteccion de variedades, de manera tal que cada Estado debia optar por dar una proteccion del estilo del
Acta de UPOV o aplicar el sistema de patentes. Segun este autor, la eliminacion de esta prohibicion era uno
de los objetivos principales de quienes buscaban el fortalecimiento de los sistemas de proteccion aplicados
a plantas. El Acta de 1978 de UPOV decia en su Articulo 2 que “todo Estado de la Unidn, que admita la pro-
teccion en ambas formas (convenio y patente), deberd aplicar solamente una de ellas a un mismo género
0 una misma especie botanica” (UPOV, 1978).” RAPELA, Miguel Angel. Derechos De Propiedad Intelectual
En Vegetales Superiores. Ed. Ciudad Argentina. Buenos Aires. 2000. Pg. 41-43 e 57-70. Vide também PLAZA,
Charlene. M. C. Avila. Interface dos direitos protetivos 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 institucionalidade propriedade intelectual no Brasil: os impactos da politica de articulagdo da
Embrapa no mercado de cultivares no Brasil’ Cadernos de estudos avangados. v.2, n.1, 2005, p. 35 e seg.



Valemos-nos das licdes de Luiz Roberto Barroso para introduzirmos
0s temas que discutiremos nessa sec¢do 2°:

Um dos critérios comumente utilizados para evitar as antinomias, so-
lucionando o conflito entre normas, é o critério hierarquico: a norma superior
prevalece sobre a inferior. Assim, pois, se a Constituicdo e uma lei ordinaria
divergirem, é a Constituicdo que prevalece. Se um decreto regulamentar des-
virtuar o sentido da lei, serd invalido nesta parte. Se a resolucdo deixar de
observar o teor do regulamento, ndo podera prevalecer. E assim por diante.

Um segundo critério de que se vale o sistema normativo para selecio-
nar a regra aplicavel, em meio a preceitos incompativeis, é o da especializa-
¢do. Havendo, em relacdo a dada matéria, uma regra geral e uma especial (ou
excepcional), prevalece a segunda: lex specialis derogat generalis.?®’

Existem, no entanto, duas espécies de conflitos de normas cuja solu-
¢do, a0 menos em principio, ndo se socorre dos critérios hierarquico ou de es-
pecializacdo, mas, sim, de outro instrumental tedrico. Sdo os conflitos de leis
no espaco e no tempo, cujo equacionamento percorre caminhos complexos e
acidentados, que passam por diversos ramos do direito.

()

Pois bem: os conflitos de leis no tempo, que geralmente se observam
no ambito de um mesmo sistema juridico, sdo equacionados e resolvidos den-
tro de um dominio cientifico denominado direito intertemporal. Os conflitos
de leis no espaco, isto é, os que exigem a definicdo de qual ordenamento ju-
ridico regera a espécie, constituem objéto do direito internacional privado.
Cada um deles tem principios e regras peculiares, que, singularmente, ndo se
aglutinam em um texto normativo Unico, mas se espalham difusamente pelos
diferentes documentos legais.?®

O direito intertemporal e o direito internacional privado, cujas regras
integram o chamado “sobredireito”, desempenham papel de destaque na mis-
sdo do direito de assegurar a continuidade e a estabilidade das relacées juridi-
cas. Com efeito, funda-se o primeiro no principio da ndo-retroatividade da lei
e no respeito as situacdes juridicas preexistentes.

266 BAROSO. Luiz Roberto. Interpretagdo e aplicagdo da constituigdo- fundamentos de uma dogmatica
constitucional transformadora. Rio de Janeiro: Saraiva, 1999., parte I.

267 [Nota do Autor] Norberto Bobbio, Teoria do ordenamento juridico, cit., p. 81 e s

268 [Nota do Autor] Nada obstante, existe uma especial concentragdo dessas normas na Lei de Introdugdo
ao Caédigo Civil. Sdo de direito intertemporal os arts. 12, 22 e 62. Sdo de direito internacional privado maior
parte das normas remanescentes, notadamente do art. 72 em diante.
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Paralelamente a isso, e ingressando em faixa de intensa conexdo com
o direito internacional publico, existem normas que ndo sdo criadas pelo 6r-
gdo legislativo interno, mas, sim, resultam de acordos entre Estados: sdo os
tratados e convencgdes internacionais. Surge, ai, nova possibilidade de conflito:
0 que venha a contrapor a norma internacional e os principios e regras de
direito interno. E o chamado conflito entre fontes. Para os fins do estudo aqui
desenvolvido, interessa especialmente a incompatibilidade entre o tratado e
a Constituicdo.

2.7.1. Da prevaléncia das disposi¢cdes da UPOV 1978 e da LP.

2.7.1.1.A UPOV 1978 foi recepcionada pela Constituicdao Federal de
1988.

No direito patrio, as normas de tratados internacionais sdo subordina-
das a controle de constitucionalidade. Norma de tratado que va de encontro
a preceitos constitucionais sucumbem frente a Carta Maior ndo sendo o pais
obrigado cumprir a lei internacional, a despeito das eventuais ilicitos que o
pais venha a ter que responder no plano internacional. E o que explica Rezeck:

(... o primado do direito das gentes sobre do Estado soberano é ainda
hoje uma proposicdo doutrinaria. Nao ha, em direito internacional positivo,
norma assecuratdria de tal primado. Descentralizada, a sociedade internacio-
nal contemporanea vé cada um de seus integrantes ditar, no que Ihe concerne,
as regras de composicdo entre o direito internacional e o de produgdo domés-
tica. Resulta que, para o Estado soberano, a constituicdo nacional, vértice do
ordenamento juridico, é a sede de determinacdo da estatura da norma juridi-
ca convencional. Dificilmente uma dessas leis fundamentais desprezaria, nes-
te momento histdrico, o ideal de seguranca e estabilidade da ordem juridica
a ponto de subpor-se, a si mesma, ao produto normativo dos compromissos
exteriores do Estado. Assim, posto o primado da constituicao em confronto
com a norma pacta sunt servanda, é corrente que se preserve a autoridade
da lei fundamental do Estado, ainda que isto signifique a pratica de um
ilicito pelo qual, no plano externo, deve aquele responder.

Embora sem emprego de linguagem direta, a Constituicdo brasileira
deixa claro que os tratados se encontram aqui sujeitos ao controle de cons-
titucionalidade, a exemplo dos demais componentes infraconstitucionais do
ordenamento juridico. Tao firme é a convic¢ao de que a lei fundamental



nao 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 conflitante com a constituicao sé
pode ser concluido depois de se promover a necessaria reforma constitu-
cional.”®

Com relagdo ao conflito normativo entre normas e tratados, cumpre-
nos esclarecer que o nosso pais adotou a teoria dualista moderada?”® e, com
relacdo a hierarquia das normas internacionais frente as nacionais, optou pelo
principio da paridade entre normas. O critério de prevaléncia, se verificado a
paridade entre tratado e norma constitucional, é o cronoldgico, que estabele-
ce que a norma posterior derroga norma anterior contraria:

Abstraida a constituicdo do Estado, sobrevive o problema da concor-
réncia entre tratados e leis internas de estatura infraconstitucional. A solucdo,
em paises diversos, consiste em garantir prevaléncia aos tratados. Noutros,
entre os quais o Brasil contemporaneo, garante-se-lhes apenas um tratamen-
to paritdrio, tomadas como paradigma as leis nacionais e diplomas de grau
equivalente.?’*

Retomando a analise entre a UPOV 1978 e a LPC, verifica-se que o dis-
posto na ata ndo viola primado constitucional. Ao contrario, suas disposicdes
estdo em harmonia com as clausulas e principios constitucionais?’2. No plano
nacional, como ja mencionamos, ela foi recepcionada em 1999 e, j4 antes,
teve muitas de suas normas, inclusive a disposta no artigo 2.1 da Convencao -
que proibe a dupla protecao de cultivar — incorporada no texto da LPC.

As disposicdes da ata de 1978, ao serem incorporadas pela Lei
9456/97, passam a vigorar no regulamento interno como lei infraconstitucio-

269 REZECK Francisco. Direito internacional publico curso elementar. Sdo Paulo: Saraiva, 2011, p. 126-127.

270 Em sua obra, Denis Barbosa cita relevante julgado da Corte Constitucional que explica o tema: Em
face do direito internacional, o sistema brasileiro tem sido classificado como de dualismo moderado: ADIN
1480-DF de 1997. Ou seja, a norma internacional vige em estamento separado da norma interna, mas
com intercessdes relevantes: “A eventual precedéncia dos tratados ou conveng@es internacionais sobre as
regras infraconstitucionais de direito interno somente se justificara quando a situagdo de antinomia com o
ordenamento doméstico impuser, para a solugdo do conflito, a aplicagdo alternativa do critério cronoldgico
(“lex posterior derogat priori”) ou, quando cabivel, do critério da especialidade”. Dentro desse sistema,
ndo cabem conflitos entre normas igualmente dotadas de teor juridico, sendo seja através dos sistemas de
subsungdo (como os indicados no acérddo do STF citado aqui) seja através da ponderacdo de principios,
quando as normas tenham a natureza destes. BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual.
Tomo I, Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2013

271 REZECK Francisco. Direito internacional publico curso elementar. Sdo Paulo: Saraiva, 2011, p. 128.

272 Quando a UPOV 1978 assegura o direito a excegdo do melhorista, e do fazendeiro, ela vai ao encontro
como de normas constitucionais como as que protegem o pequeno e médio produtor rural e a que vincula
a protegdo da propriedade industrial ao interesse social e ao desenvolvimento econdmico e tecnolégico do
pais, prevista no art. 52, XXIX da CFRB/88.
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nal e, em eventual conflito com outras normas de mesma hierarquia, vem
também a prevalecer se tal norma for anterior a vigéncia da LPC. Como vere-
mos a seguir.

Pelo exposto acima, verificamos que (a) a LPC se adequou aos aspec-
tos mandatorios da UPOV 1978, que por sua vez (b) sdo compativeis com as
normas internacionais e (c) como norma incorporada pela LPC prevalece fren-
te a norma interna anterior a LPC.

2.7.1.2. Da prevaléncia da LPC a LP.

Passamos agora a examinar como se resolve o conflito das disposi-
¢Oes da lei de propriedade industrial, que rege as patentes, frente aos disposi-
tivos da LPC, que regula os direitos e deveres relativos aos cultivares.

Como ja mencionado das licdes de Barroso?”?, a Lei de Introdugdo
as Normas de Direito Brasileiro -LINDB?”*, no que diz respeito a antinomia de
normas de mesma hierarquia e na qual uma ndo é especial em face da outra,
como ocorre no presente caso?’®, estabelece que o critério de prevaléncia a
ser utilizado é o cronoldgico. Ou seja, lei posterior no tempo derroga276 lei
anterior, salvo disposi¢do expressa em contrario.?”’

A LPC e a LPI sdo normas federais, de mesma hierarquia, portanto,
as duas normas apresentam paridade no ordenamento juridico.. Observamos,
entdo, que o critério a ser aplicado aos conflitos existentes entre as duas leis
mencionadas é o cronoldgico. Dessa forma, as disposi¢cdes da LPC que é de
1997, quando em conflito com as normas da LPI, que é de 1996, prevalecem.

273 BAROSO. Luiz Roberto. Interpretagdo e aplicagdo da constitui¢do- fundamentos de uma dogmatica
constitucional transformadora. Rio de Janeiro: Saraiva, 1999., parte .

274 Nome atual da Lei de introdugdo ao Cédigo Civil

275 ALPCe alPlsdo normas federais, de mesma hierarquia. Ndo entendemos que a LPC é norma especial
a LPI, uma vez que a LPI ndo dispde de forma geral sobre plantas e suas partes, a ndo ser para afirmar que
tal protecdo ndo é possivel por patente, instituto por esta lei regulado. A LPI regula patentes de outros
direitos de propriedade industriais, mas ndo versa, mesmo que de forma geral, sobre a regulamentacgdo de
variedades vegetais, estando essa competéncia a cargo da LPC. Isto posto, entendemos que as duas normas
apresentam paridade no ordenamento juridico.

276 Frente ao principio do didlogo das fontes, podemos interpretar também que a norma perde eficacia
frente a situagdo na qual conflitar com a norma posterior, sim a necessidade de revoga-la por completo.
Como entendemos ser o caso em questdo. Sobre o assunto, vide: . Vide: MARQUES, Claudia Lima. Supera-
¢do das Antinomias pelo Didlogo das Fontes: o modelo brasileiro de coexisténcia entre o Cédigo de Defesa
do Consumidor e o Cddigo Civil de 2002. Revista de Direito do Consumidor n. 51; Sdo Paulo: Revista dos
Tribunais, 2004, p. 35

277 Art. 29, par. 1: Alei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela
incompativel ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.



Essa é mais uma das razdes pelas quais as prescricdes da LPC, e em
particular as do artigo 29, acerca do carater exclusivo e excludente desta lej,
devem prevalecer sobre as disposicdes da LPI que sejam com elas conflitantes.

Dessa forma, frente a prevaléncia do artigo 22 da LPC pelo principio
da prioridade no tempo, mesmo que o artigo 42 da LPI obrigue que se estenda
a protegdo por patente ao produto resultado de processo protegido e que o
artigo 18, lll da mesma lei, ndo vede protecdo por patente de microorganis-
mos geneticamente modificados278, tais direitos de nada valem para obstar
o livre uso de plantas e suas partes, visto que revogados pelos direitos de
exclusdo e de exclusividade da lei de cultivar.

Todo o exposto acima acompanha o entendimento esposado ante-
riormente por Denis Borges Barbosa, cujas ponderacdes entendemos essen-
ciais:

Como ja se exp0s, a LPC, que é posterior a LPI, contém em seu art. 22
uma norma de exclusdo de sobreposicdo de protecdes:

Art. 22 A protecdo dos direitos relativos a propriedade intelectual re-
ferente a cultivar se efetua mediante a concessdo de Certificado de Protecao
de Cultivar, considerado bem mdvel para todos os efeitos legais e Unica forma
de protecdo de cultivares e de direito que podera obstar a livre utilizacdo de
plantas ou de suas partes de reproducdo ou de multiplicagcdo vegetativa, no
Pais.

Também notamos que, ao incluir tal norma, a LPC da aplicabilidade
interna a norma internacional pertinente:

[UPOV 1978] Artigo 2 - Formas de protecdo

1. Cada Estado da Unido pode reconhecer o direito do obtentor pre-
visto pela presente Convencgdo, mediante a outorga de um titulo especial de
protecdo ou de uma patente. Porém, um Estado da Unido, cuja legislacdo na-
cional admite a protecdo em ambas as formas, deverd aplicar apenas uma
delas a um mesmo género ou a uma mesma espécie botanica.

Como ja notamos, quanto a aplicacdo dos tratados de propriedade
intelectual.

(...) a lei em vigor, consagrada pela Constituicdo, pode cumprir ou
opor-se ao previsto pelo texto internacional, sem que com isso perca norma-
tividade. Assim, pode-se dar o caso de que a lei em vigor tenha optado por

278 Que atendam os requisitos legais.

137



138

seguir caminho divergente, ou ndo tenha acolhido o texto internacional. Se tal
ndo se der, a interpretacdo devida deve ser conforme com o texto internacio-
nal.

Em suma, a integridade do sistema juridico ¥’° impele a que — salvo
decisdo politica, expressa pelo sistema legal — se procure dar maxima eficacia
a norma internacional a qual o Brasil se vincula.

Tomado o texto internacional como fulcro de interpreta¢do, ndo ca-
beriam duvidas quanto a proibicdo direta de dupla ou multipla protecdo por
patentes e cultivares, especificamente sobre “a livre utilizacdo de plantas ou
de suas partes de reproducdo ou de multiplicagdo vegetativa, no Pais”.

2.7.2. A LPC é compativel com TRIPS

No tocante a compatibilidade entre a LPC e TRIPS, especialmente com
relacdo ao art. 22 daquela lei, entendemos que ela ndo contraria dispositivos
do acordo, sobretudo o aduzido no seu artigo 27.3(b).

Como ja expusemos neste estudo, os mais autorizados interpretes
de TRIPS, como Nuno Pires de Carvalho280, Carlos Corréa281 e Denis Borges
Barbosa282 ja analisaram a questdo e sdo enfaticos em afirmar que a exclusado
da dupla protecdo estd em conformidade com TRIPS. Esses autores afirmam
gue esse acordo exige somente que o pais membro garanta alguma forma
protecdo para os cultivares seja por patente, seja por regime suis generis?®?,
uma vez que o artigo foi redigido de forma alternativa. Podendo esse regime
alternativo ser a UPOV 1978 ou outro suis generes. Sendo a Unica exigéncia de

279 [Nota do Original] Em face do direito internacional, o sistema brasileiro tem sido classificado como de
dualismo moderado: ADIN 1480-DF de 1997. Ou seja, a norma internacional vige em estamento separado
da norma interna, mas com intercessdes relevantes: “A eventual precedéncia dos tratados ou convengdes
internacionais sobre as regras infraconstitucionais de direito interno somente se justificard quando a situa-
¢do de antinomia com o ordenamento doméstico impuser, para a solugdo do conflito, a aplicacdo alternati-
va do critério cronoldgico (“lex posterior derogat priori”) ou, quando cabivel, do critério da especialidade”.
Dentro desse sistema, ndo cabem conflitos entre normas igualmente dotadas de teor juridico, sendo seja
através dos sistemas de subsungdo (como os indicados no acérdado do STF citado aqui) seja através da pon-
deragdo de principios, 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 International 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 artigo ndo
menciona essa Convengdo dentre as quais os membros sdo obrigados a aderir.



TRIPS com relacdo ao regime adotado a garantia de protecdo efetiva?®* para
as cultivares.

Indo além, com relagdo as sementes transgénicas, Robert Paarlberg
esclarece que os governos dos paises em desenvolvimento, desde que garan-
tam algum tipo de protecdo para os cultivares, podem, inclusive, ndo adotar
uma politica permissiva de outros direitos de propriedade intelectual para as
transgenias nas sementes das plantas, que ainda assim, estardo dando cum-

primento a TRIP.

(..) governments in the developing world do not have to adopt a fully
promotional or even a permissive IPR policy toward GM crops in order to com-
ply with TRIPS. A national plant variety law modeled after the 1978 version of
UPQV, an approach classified here as “precautionary,” is likely to be enough to
satisfy the WTO (Dutfield 1999). 2%

De forma clara: no que diz respeito a forma de protecdo dos cultiva-
res o acordo deixou em espaco livre para que os paises escolhessem um re-
gime que melhor se adequasse aos seus interesses, necessidades, bem como
a dispositivos e principios constitucionais?®®, podendo esse regime afastar-se
completamente do alcance do sistema de parentes. Como assim escolheu o
Brasil. De forma didatica esclarece o estudo do Grupo Internacional de Pesqui-
sa em Agricultura — IPGRI.

Under all options, plants could be excluded from patentability; in-
deed, there is no obligation 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 varieties and plant groupings beyond plant
varieties under exclusive control.

284 Finally, reading of Article 27.3(b) seems to suggest that the only requirement of a sui generis system
is that it must be eff ective. ‘Eff ective’ in legal parlance may be interpreted as a system that contains imple-
mentation of juridical and/or administrative procedures for PVP holders to execute their rights. United Na-
tion for Development Program — UNDP. NARASIMHAN. Savita (org). Towards a balanced ‘sui generis’ plant
variety regime: Guidelines to Establish a National PVP Law and an Understanding of TRIPS-plus Aspects of
Plant Rights. UNPD, 2008, p. 5.

285 PAARLBERG, Robert. The politics of precaution: genetically modified crops in developing countries.
Estados Unidos: International Food Research Policy Institute. 2001, p.19.

286 E aqui, cabe um exercicio de andlise de situagdo hipotética: antes de tudo, para ser aceito no ordena-
mento juridico naconal, mesmo que TRIPS apresentasse algum dispositivo contrario a esse artigo da LPC, tal
conflito, para ter possibilidade de ser analisado frente a regra cronoldgica, teria que passar antes pelo crivo
do controle hierarquico constitucional Estando em desarmonia com os preceitos constitucionais, hipotético
dispositivo contrario ndo seria constitucional e ndo teria a situacdo de paridade com a LPC. Prescindindo,
dessa forma de qualquer analise cronoldgica. Uma vez que a sua validade cairia por terra no momento da
sua internacionalizagdo. .
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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 different 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. Daviolagdo aos tratados internacionais

2.8.1. Necessidade de observancia ao disposto no tratado

O Brasil ¢ membro da Convengdo de Viena, tendo incorporado tal nor-
ma em seu ordenamento juridico, por meio do Decreto 7030/20009.

Um dos principios basilares da Convengao é o pacta Sunt servanda,
normatizado pelo artigo 26 da Convencgdo de Viena. Por meio desse dispositivo
0s paises membros da convengdo obrigam-se a cumprir e respeitar os tratados
dos quais fazem parte. Em seu artigo 46 a Conven¢do dispde acerca da possibi-
lidade de suspenséo ou extingdo do tratado em razéo de violagGo substancial.

Art 26 Pacta sunt servanda

Todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas
de boa fé.

Artigo 46 DisposicGes do Direito Interno sobre Competéncia para
Concluir Tratados

1. Um Estado ndo pode invocar o fato de que seu consentimento em
obrigar-se por um tratado foi expresso em violacdo de uma disposicdo de seu
direito interno sobre competéncia para concluir tratados, a ndo ser que essa
violacdo fosse manifesta e dissesse respeito a uma norma de seu direito inter-
no de importancia fundamental.

2. Uma violacdo é manifesta se for objetivamente evidente para qual-
quer Estado que proceda, na matéria, de conformidade com a pratica normal
e de boa fé.

Artigo 60 Extin¢cdo ou Suspensdo da Execu¢do de um Tratado em Con-
seqUéncia de sua Violagdo



1. Uma violacdo substancial de um tratado bilateral por uma das par-
tes autoriza a outra parte a invocar a violagdo como causa de extingdo ou
suspensdo da execucdo de tratado, no todo ou em parte.

2. Uma violagdo substancial de um tratado multilateral por uma das
partes autoriza:

a) as outras partes, por consentimento unanime, a suspenderem a
execucdo do tratado, no todo ou em parte, ou a extinguirem o tratado, quer:

i) nas relagBes entre elas e o Estado faltoso;
ii) entre todas as partes;

b) uma parte especialmente prejudicada pela violacdo a invoca-la
como causa para suspender a execucdo do tratado, no todo ou em parte, nas
relacOes entre ela e o Estado faltoso;

c) qualquer parte que ndo seja o Estado faltoso a invocar a violagdo
como causa para suspender a execucdo do tratado, no todo ou em parte,
no que lhe diga respeito, se o tratado for de tal natureza que uma violagdo
substancial de suas disposicdes por parte modifique radicalmente a situacdo
de cada uma das partes quanto ao cumprimento posterior de suas obrigacdes
decorrentes do tratado.

3. Uma violacdo substancial de um tratado, para os fins deste artigo,
consiste:

a) numa rejeicdo do tratado ndo sancionada pela presente Conven-
¢do; ou

b) na violagdo de uma disposicdo essencial para a consecugdo do ob-
jeto ou da finalidade do tratado.

4. Os pardagrafos anteriores ndo prejudicam qualquer disposi¢do do
tratado aplicavel em caso de violacdo.

5. Os pardagrafos 1 a 3 ndo se aplicam as disposicGes sobre a prote-
¢do da pessoa humana contidas em tratados de cardter humanitdrio, espe-
cialmente as disposi¢cdes que proibem qualquer forma de represalia contra
pessoas protegidas por tais tratados.

A convencdo também é regida pelo principio da efetividade da nor-
ma, “effet utile”. Segundo Carlos Corréa®®’, este é reconhecido pelo direito

287 CORREA, Carlos. Patent protection for plants: legal options for developing countries. South Center
Paper , n. 55. 2014, p. 7. http://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2014/11/RP55_Patent-Protec-
tion-for-Plants_EN.pdf
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internacional como um coroldrio basico das regras interpretativas dos trata-
dos.288 O Brasil, ao tornar uma norma com a do artigo 2.1 da UPOV1978
sem efetividade contraria frontalmente esse principio basilar da Convencao
de Viena.

Acerca das consequéncias para um pais por descumprimento a tra-
tados internacionais, Rezeck289 leciona que a violagdo justifica protestos dos
demais paises membros e em ultima instancia, incluindo cobrancas diretas
entre um pais membro e a parte que viola o acordo.

A violacdo substancial de um tratado da direito a outra parte de en-
tende-lo extinto, ou de suspender também ela seu fiel cumprimento, no todo
ou parcialmente. Se o compromisso é coletivo igual direito tém, em conjun-
to, os pactuantes nao faltosos, e o tem ainda cada um deles nas suas rela-
¢O6es com o Estado responsavel pela violagao. A Convencgdo de Viena propde
essa disciplina no art. 60, esclarecendo que por violagdo substancial deve en-
tender-se tanto o repudio puro e simples do compromisso quanto a afronta a
um dispositivo essencial para a consecucdo de seu objeto e finalidade.

()

“é 6bvio que a violagdo do compromisso, ainda que em proporg¢ao
minima, justifica o protesto e a chamada a ordem do Estado faltoso. Nao se
pode calcular o nimero de casos em que, a todo tempo, a adverténcia dos
demais convenentes faz cessar a violacao tépica, sem outras consequéncias. A
Convencdo de Viena passou ao largo desta hipdtese simples, e versou apenas
a violacdo de porte bastante para conduzir a parte prejudicada a dar o com-
pPromisso por suspenso ou extinto”

Dominicé®° esclarece que, por forca do o pacta sunt servanda, as
obrigacbes dos paises frente aos tratados devem ser interpretadas como
absolutas, vinculando os estados membros uns aos outros. Pondera o
autor que violacGo do acordo internacional por um dos membros atinge
e ofende a todos os demais membros do tratado. Esse autor aduz, por
fim, que se uma norma de um tratado é descumprida por um dos seus
membros, os demais estéo legitimados para adotar medidas coercitivas
e repressivas, desde que proporcionais a violagdo sofrida e de acordo
com a legislagdo internacional, contra o membro violador, até que o mes-
mo cesse tal violagdo.

288 Verifica-se que o direito interno também recepciona tal principio como instumento de interpretagdo
das normas nacionais. Vide: MARQUES, Cldudia Lima. Superagdo das Antinomias pelo Didlogo das Fontes: o
modelo brasileiro de coexisténcia entre o Codigo de Defesa do Consumidor e o Cédigo Civil de 2002. Revista
de Direito do Consumidor n. 51; Sdo Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 35

289 REZECK, Francisco. Direito internacional publico curso elementar. Sdo Paulo: Saraiva, 2011, p. 116

290 Dominicé, C. The international responsibility of states for breach of multilateral obligations. European
Jornal of International Law. Vol 10, 1999. http://www.ejil.org/article.php?article=585&issue=44



O Brasil ainda incorporou em seu ordenamento juridico as normas da
Corte Internacional de Justica — Corte de Haia, por meio do Decreto 19841/45.
O artigo 36 dessa norma disp&e sobre a resolucdo de controvérsias pela Corte:

Artigo 36. 1. A competéncia da Corte abrange todas as questdes que
as partes Ihe submetam, bem como todos os assuntos especialmente previs-
tos na Carta das Nag®es Unidas ou em tratados e convengdes em vigor.

2. Os Estados partes no presente Estatuto poderdo, em qualquer mo-
mento, declarar que reconhecem como obrigatdria, ipso facto e sem acordo
especial, em relacdo a qualquer outro Estado que aceite a mesma obrigacao,
a jurisdicdo da Corte em todas as controvérsias de ordem juridica que tenham
por objeto:

a) a interpretacdo de um tratado;
b) qualquer ponto de direito internacional;

c) a existéncia de qualquer fato que, se verificado, constituiria a viola-
¢do de um compromisso internacional;

d) a ou a extensdo da reparacdo devida pela rutura de um compro-
misso internacional.

3. As declara¢Ges acima mencionadas poderdo ser feitas pura e sim-
plesmente ou sob condicdo de reciprocidade da parte de varios ou de certos
Estados, ou por -prazo determinado.

4. Tais declaracBes serdo depositadas junto ao Secretério Geral das
NacGes Unidas, que as transmitird, por copia, as partes contratantes do pre-
sente Estatuto e ao Escrivdo da Corte.

5. Nas relagdes entre as partes contratantes do presente Estatuto, as
declarag@es feitas de acordo com o artigo 36 do Estatuto da Corte Permanen-
te de Justica Internacional e que ainda estejam em vigor serdo consideradas
como importando na aceitacdo da jurisdicdo obrigatoria da Corte Internacio-
nal de Justica pelo periodo em que ainda devem vigorar e de conformidade
com 0s seus termos.

Para avaliar as obrigagdes do Brasil frente a Corte de Haia, toma-
remos como base as licoes da Professora Carmem Tiburcio®*:

291 TIBURCIO, Carmem. Estado n3o pode acionar Brasil na Corte de Haia. Consultor Juridico, 2011: http://
www.conjur.com.br/2011-jan-08/battisti-italia-nao-acionar-brasil-corte-haia
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A Corte Internacional de Justica da Haia é o principal érgdo judiciario
das NagBes Unidas, conforme estabelecido no artigo 92 da Carta da ONU. Sua
jurisdicdo pode ser contenciosa ou consultiva. A jurisdicdo contenciosa se ma-
nifesta essencialmente em trés situacGes distintas: j) diante de declaracdo de
natureza geral, submetendo-se o Estado a Corte com base no art. 36 de seu
Estatuto; i) quando, no caso concreto, as partes envolvidas consentem em
submeter a disputa a Corte; e jij) se ha previsdo expressa em tratado firmado
entre os Estados para a jurisdicdo da Corte sobre os conflitos dele decorren-
tes.

Vale lembrar, alids, que a primeira hipdtese, conhecida como jurisdi-
¢do compulsoria opcional, resulta dos esforcos do delegado brasileiro Raul
Fernandes ainda na época da extinta Corte Permanente de Justica Interna-
cional. A Corte Internacional de Justica manteve esse sistema que representa
importante avango no direito internacional. Note-se que nem o Brasil e tam-
pouco a Italia emitiram declaracdo reconhecendo a jurisdicdo compulséria da
Corte da Haia.

De outro lado, o tratado Brasil Itdlia ndo prevé a jurisdicdo da Corte
para dirimir controvérsias fundadas em suas disposi¢es. Ou seja: também nado
poderia haver jurisdicdo da Corte com fundamento no tratado. Dessa forma,
salvo diante de consentimento especifico do Brasil para submissdo do caso a
Haia, a Itdlia ndo poderd submeter a questdo a Corte Internacional de Justica.

Observamos que a Prof. Carmem Tiburcio, apesar de analisar caso
especifico e diverso do presente, forneceu importantes elementos para en-
tendermos as obrigacBes e vinculos do Brasil frente a Corte de Haia.

Inicialmente, devemos notar que o pais s poderia ser demandado
por outro pais perante a Corte de Justica de forma ndo voluntaria por previsdo
no tratado que violou - ja que o Brasil ndo aderiu a jurisdicdo compulséria. En-
tretanto, notamos que o sistema da UPOV1978 ndo tem previsdo de sangdes
especificas em caso de descumprimento de dispositivos dessa Convencao.

Com relacdo a Convencdo de Viena, podemos entender que a nao
observancia dos artigos mandatérios da UPOV 1978 - como € o caso do artigo
2.1, uma vez que esta é norma integralmente recepcionada pela CFRB/88 e
incorporada em sua quase totalidade a LPC, norma que prevalece no tempo
e no direito sobre a LPI - viola o pacta Sunt servanda, normatizado pelo artigo
26 do tratado.



Por fim, cumpre observar que o Brasil reservou-se ao direito de ndo
ratificar o artigo 66 da Convencdo de Viena. Este artigo, justamente, é a nor-
ma que estipula as regras para eventual processo de solucdo judicial, de arbi-
tragem e de conciliagdo.

Ndo obstante a ndo vinculagdo do Brasil com um sistema de resolu-
¢do de controvérsia reiteramos, no tocante a matéria em andlise, importancia
do cumprimento do pacta Sunt servanda, frente a comunidade internacional,
dispositivo fundamental da Convencdo de Viena e a sua violagdo, sem legitima
escusa, é ato que pde em cheque a boa fé do pais membro frente aos demais
paises.

Aprovado o tratado pelo Congresso, e sendo este ratificado pelo Pre-
sidente da Republica, suas disposi¢cbes normativas, com a publicacdo do texto,
passam a ter plena vigéncia e eficdcia internamente. E de tal fato decorre a
vinculagdo do Estado no que atinge a aplicacdo das normas, devendo cada um
dos seus Poderes cumprir a parte que lhes cabe nesse processo: ao Legislativo
cabe aprovar as leis necessarias, abstendo-se de votar as que lhe sejam con-
trarias; ao Executivo fica a tarefa de bem e fielmente regulamenta-las, fazen-
do todo o possivel para o cumprimento de sua fiel execucdo; e ao Judiciario
incumbe o papel preponderante de aplicar os tratados internamente, bem
como as leis que o regulamentam, afastando a aplicacdo de leis nacionais que
Ihes sejam contrarias®?

2.9. Da Inconstitucionalidade do direreito a dupla protecao de
cuntivar.

2.9.1. Da Constitucionalidade dos direitos de propriedade intelec-
tual

Observamos que a criagdo de um sistema de protecdo de direitos de
propriedade intelectual é uma escolha politica e uma medida de fundo eco-
ndémico. Por serem direitos criados para serem excecdes e ndo a regra, estes
devem ser limitados e utilizados de modo a atingir os objetivos para os quais
foram criados. Portanto, um regime juridico e econémico 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 Publico, Sdo Paulo: Revista dos Tribu-
nais, 2010, 4 ed, p.339

145



146

librado e condicionado a observacdo dos interesses dessa coletividade, assim
como ao atendimento dos demais direitos afetados por esse regime.

O aspecto proprietdrio do bem protegido por cultivar ou por patente
serd um aspecto do bem intelectual, e essa propriedade sé sera constitucio-
nal, na medida em que cumprir o seu fim social e observar o interesse social,
econbmico e tecnoldgico do pais. Ou seja, essa propriedade terd a sua vali-
dade condicionada a clausula finalistica constitucional, devendo ser cotejado
também com outros direitos e principios derivados da Constituicdo que com
ele conflitem.

O sistema atual foi criado para resolver problemas e atingir objetivos
especificos. As normas de propriedade intelectual sdo cria¢des artificiais para
resolverem problemas especificos de retencdo de valor econédmico do bem,
por conta da sua natureza ndo excludente, ndo concorrente e cumulativa.
Para justificar esse regime de exclusdo, os modelos de protecdo por direitos
de propriedade intelectual devem ser funcionalizados de forma a restringir o
acesso ao bem intelectual somente na medida necessaria para que esse pro-
blema de retencdo de valor seja resolvido de forma justa e razodvel a todas as
partes: titulares e sociedade. Devendo sempre o Estado resguardas os direitos
e garantias da coletividade ao acesso mais pleno possivel ao bem enquanto
excluido do mercado. Deve ele também zelar para que o bem se torne plena-
mente acessivel no momento que a vigéncia da exclusiva expirar.

Cada modelo de protecédo foi criado com base em uma racionalidade
politico-econdmica diferente, sendo que o seu equilibrio e validade depen-
dem de que os titulares dos direitos ao abrigo de tal modelo respeitem os
limites deste, ndo se utilizando de seus direitos de forma sobrepor estes
sobre os dominios de outros direitos de diferentes institutos. Caso o con-
trario, um direito corre o risco de frustrar as finalidades dou outro direito de
modelo diverso.

No caso do Brasil, a constitucionalidade da protecdo de um direito
de propriedade intelectual fica condicionada ainda ao atendimento de obje-
tivos especificos estabelecidos pela clausula finalistica do artigo 52 XXIX da
CFRB/88. Dessa forma, cada modelo de protecdo foi cuidadosamente criado e
limitado no seu alcance e no tempo, ndo devendo uma protecdo ultrapassar
os limites de outra de forma a frustrar o seu modelo e, inclusive, de forma a
anular a eficacia das disposicGes nele previstas para limitar o alcance dessa
protecdo, em prol do interesse publico, sob pena de ferir direitos e garantias



constitucionais da sociedade. Caso esses limites ndo sejam respeitados, esse
direito viola expressamente o artigo 52 da CFRB/88 e ndo sera valido e reco-
nhecido perante a constituicao.

Denis Barbosa**® nomeou e definiu essa restricdo cogente e funcio-
nalizada dos direitos de propriedade intelectual. De acordo com o principio
constitucional da especificidade das protec¢des, “cada direito de propriedade
intelectual tera a proteg¢do adequada a seu desenho constitucional e ao
equilibrio ponderado dos interesses aplicaveis, respeitado ainda a regra de
que s6 se pode apropriar o que ndo esta no dominio comum”. Tais objetivos
devem ser tomados como parametros e limites intransponiveis para o equili-
brio do sistema.

A adocdo de uma norma exclusiva e excludente, como o art. 29 da
LPC, assim como de outros dispositivos limitadores do direito exclusivo sobre
o cultivar previstos na LPC, representa a observancia do legislador aos precei-
tos constitucionais de prote¢do ao pequeno agricultor, de direito fundamental
a alimentacdo, de cumprimento pela propriedade de sua funcdo social, bem
como de atendimento da propriedade industrial aos interesses sociais e ao
desenvolvimento econdmico e tecnolégico do pais.

Nesse sentido, a interpretacdo da prevaléncia da LPC frente a LPI,
também se dd por uma questdo de interpretacdo do direito em face da cons-
tituicdo. E, como explica Luiz Roberto Barroso®**, nenhuma norma pode pre-
valecer se estiver em contradi¢gdo com a constituicao.

A Constituicdo, como é corrente, € a lei suprema do Estado. Na for-
mulagdo tedrica de Kelsen, até aqui amplamente aceita, a Constituicdo é o
fundamento de validade de toda a ordem juridica. (...) [N]Jenhuma norma de
hierarquia inferior pode estar em contradicdo com outra de dignidade supe-
rior (principio da hierarquia), e nenhuma norma infraconstitucional pode estar
em desconformidade com as normas e principios constitucionais, sob pena de
inexisténcia, nulidade, anulabilidade ou ineficdcia (principio da constituciona-
lidade).

E retornamos a Denis Borges Barbosa, por ser a maior autoridade
doutrinaria no pais a analisar a propriedade intelectual face a constitui¢do. Em
suas licdes, esse autor explica que os cultivares encontram-se entre os direitos
de propriedade industrial tutelados pela Constituicdo de 1988, no seu artigo

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

294 BAROSO. Luiz Roberto. Interpretagdo e aplicagdo da constituicdo- fundamentos de uma dogmadtica
constitucional transformadora. Rio de Janeiro: Saraiva, 1999., parte .
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52 XXIX, dentre as criagées industriais . Este autor é categdrico para que du-
vidas ndo restem que a correta interpretacdo de normas infraconstitucionais
que regem os direitos de propriedade intelectual é de acordo com a clausula
finalistica do art. 52 XXIX, Que no presente caso deve ser interpretada com-
binada com outras clausulas constitucionais mais abrangentes como (a) a que
determina que a propriedade cumprira a sua funcdo social, art. 52, XXIII; (b)
que é direit social a alimentacao, art. 62 caput; (c) as que protegem os direitos
dos agricultores, artigos 52, XXVI, 43, par. 32 e 185, [; (d) que a propriedade
privada e condicionada ao cumprimento de sua fungdo social, art. 170 .2%

A lei estabelece, sob 0 amparo da Constituicdo Federal, art. 50., inciso

XXIX, a protecdo, no campo da Propriedade Industrial, de uma forma especi-

fica de criacdo industrial. Além dos inventos industriais, protegidos desde a
Carta de 1824, a atual Constituicdo dispde:

a lei asseqgurard (...) protegcdo as criagées industriais (...), tendo em

vista o interesse social e o desenvolvimento tecnologico e econémico
do Pais

Desta forma, além dos inventos industriais, o texto constitucional pre-
vé a possibilidade de prote¢do, sempre dentro dos parametros do interesse
social e o desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do Pais, de criagdes in-
dustriais. Vimos no segundo capitulo deste livro tal previsao.

Quais serdo tais criagdes? Serdo elas criagdes. Aqui, como na hipdtese
anterior, nGo se trata de protecdo a descobertas. E serdo elas industriais, ou
seja, prdticas numa acep¢do econémica. Assim como dd fundamento a cons-
trucdo da lei ordindria, a Carta também lhe dd limites e constitui obrigagdes
correlativas. Em grande parte, a protegdo dos cultivares compartilha do es-
tatuto constitucional das patentes(...) °°

Ja é um truismo a no¢do que a propriedade, no nosso sistema juridi-
co, é funcional (Afonso da Silva, 1989); longe de ser um direito absoluto, ela
se constréi como uma derivada dos vetores constitucionais que se dirigem a
pessoa e a sua dignidade. Como se |é no primeiro capitulo deste livro.

(...) o contexto e eficacia da institui¢do juridica 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,



dicalmente desde a nogdo romana da plena in re potestas. Esculpida como
um direito-funcdo, com fins determinados, confiada a cada titular para re-
alizacdo de objetivos socialmente portantes, a propriedade em geral tem
seu estilo novo no desenho do Caodigo Civil de 2002 (...)

A raiz histérica e os fundamentos constitucionais da propriedade
intelectual sdo muito menos naturais e muito mais complexos do que a da
propriedade romanistica; como se vera, disto resulta que — em todas suas
modalidades — a propriedade intelectual é ainda mais funcional, ainda
mais condicionada, ainda mais socialmente responsdvel, e seguramente
muito menos plena do que qualquer outra forma de propriedade. Sendo
um truismo no direito brasileiro, a ndo merecer quaisquer comentarios.
Vale, no entanto, notar que mesmo no sistema constitucional francés, berco
dos “absolutismos” da Propriedade Intelectual, nosso ramo do direito se en-
contra firmemente “finalizado”, ou, como dizemos, funcionalizado 61. Com
efeito, num sistema em que se dizia que o Ou seja, superou-se o paradigma
identificado por Gustavo Tepedino, em relacdo a nocgdo absolutista da pro-
priedade: propriedade cumpriria necessariamente a sua funcdo social pela
apropriacdo em si, sendo forma maxima de expressdo e de desenvolvimento
da liberdade humana.”62 Certo é que, no que for objeto de propriedade
no sentido constitucional (ou seja, no alcance dos direitos patrimoniais),
todos os objetos de exclusivas sobre bens incorpdreos - inclusive o direito
autoral - esta sujeito as limitagGes constitucionalmente impostas em favor
do bem comum - a fungao social da propriedade de que fala o Art. 52, XXIII
da Constituicdo de 1988 .

O Art. 52, XXIl da Constituicdo, que assegura inequivocamente o direi-
to de propriedade, deve ser sempre contrastado com as restricdes do inciso
seguinte, a saber, que a esta atendera sua fungdo social. Também, no Art. 170,
a propriedade privada é definida como principio essencial da ordem econémi-
ca, sempre com o condicionante de sua fungdo social.

Para os objetos da Propriedade Industrial, inclusive as “criacdes in-
dustriais” e “outros signos distintivos”, que constituem clausulas abertas para
abrigar novas formas destes direitos, a funcionalizacdo geral do Art. 52, XXl
da Constituicdo se soma a cldusula finalistica do Art. 50., XXIX, objeto de uma
secdo deste capitulo, mas abaixo. E uma dupla incidéncia de vetores.

Ha que se ressaltar que a Constituicdo Federal assegura ao inventor
de patentes direito autoral e a patente era “a mais sagrada, a mais legitima,
a mais inatacdvel, a mais pessoal de todas as propriedades” (Le Chapelier e
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Boufflers), hoje se dessacralizou essa propriedade, ou antes, se a santificou
como sendo um poder-funcdo.

Ou seja, superou-se o paradigma identificado por Gustavo Tepedino
em relacdo a nogdo absolutista da propriedade: propriedade cumpriria neces-
sariamente a sua funcdo social pela apropriacdao em si, sendo forma maxima
de expressdo e de desenvolvimento da liberdade humana.”62 Certo é que,
no que for objeto de propriedade no sentido constitucional (ou seja, no al-
cance dos direitos patrimoniais), todos os objetos de exclusivas sobre bens
incorporeos — inclusive o direito autoral - estd sujeito as limitacdes constitu-
cionalmente impostas em favor do bem comum - a fungdo social da proprie-
dade de que fala o Art. 59, XXIIl da Constituicdo de 1988 . O Art. 52, XXIl da
Constituicdo, que assegura inequivocamente o direito de propriedade, deve
ser sempre contrastado com as restricdes do inciso seguinte, a saber, que a
esta atenderd sua funcdo social. Também, no Art. 170, a propriedade privada
é definida como principio essencial da ordem econémica, sempre com o con-
dicionante de sua funcdo social.

Para os objetos da Propriedade Industrial, inclusive as “criacdes in-
dustriais” e “outros signos distintivos”, que constituem clausluas abertas para
abrigar novas formas destes direitos, a funcionalizacdo geral do Art. 52, XXII|
da Constituicdo se soma a cldusula finalistica do Art. 50., XXIX, objeto de uma
secdo deste capitulo, mas abaixo. E uma dupla incidéncia de vetores:

Hd que se ressaltar que a Constituicdo Federal assegura
ao inventor de patentes monopdlio tempordrio para a sua
utilizacdo, tendo em vista o interesse social e o desenvol-
vimento tecnoldgico e econémico do Pais (artigo 59, XXIX),
mas a mesma Lei Magna também determina que a pro-
priedade deve atender a sua fun¢éo social (artigo 58, inciso
XXIll). Al 200602010084342, decidido em 27 de junho de
2007, Relatora Marcia Helena Nunes, Juiza”?®’

Outro ndo é o sentido do entendimento da jurisprudéncia especiali-
zada na matéria:

“Assim, o direito intelectual, mesmo sendo garantia constitucional,
deve ser funcionalizado a fim de promover a dignidade da pessoa humana, um
dos fundamentos do Estado Democratico de Direito, e 0 seu exercicio ndo é

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



um fim em si mesmo, mas antes um meio de promover os valores sociais, cujo
vértice encontra-se na propria pessoa humana. Assim, aspectos sociais devem
prevalecer sobre as razGes econémicas de um direito de patente, o que carac-
teriza a sua funcdo social. Um desses aspectos se mostra quando se verifica
a imensa diferenca tecnoldgica existente entre os paises desenvolvidos e os
subdesenvolvidos. Aumentar em demasia o periodo de vigéncia da patente
significard um prejuizo para toda a sociedade que ndo podera utilizar uma
tecnologia ja obsoleta para realizar novos desenvolvimentos ou simplesmente
utilizar um produto de tecnologia ultrapassada”. Tribunal Regional Federal da
22 Regido, 12 Turma Especializada, AMS 2006.51.01.524783-1, JC Marcia Hele-
na Nunes, DJ 12.12.2008.

“ a observancia do fungdo social do direito que se exerce encontra-
se disseminada por toda a Constituicdo Federal., conduzindo o intérprete das
normas a uma releitura dos institutos, incluindo-se ai, a Lei de Propriedade
Industrial e demais normas de direito civil. A CRFB/88 determina, ainda, que
a ordem econdmica observe a funcdo social da propriedade, sendo este um
dos limites a livre iniciativa conferida. Evidencia-se que, hodiernamente, todos
os direitos devem atender a uma funcdo social, sendo certo que a solucdo
do caso concreto deve atender, além do interesse das partes, o interesse da
coletividade, dentre os quais se inclui, sem duvidas, o Principio da Preservacao
da Empresa”. Tribunal de Justica do Estado do Rio de Janeiro, 92 Camara Civel,
Des. Roberto de Abreu e Silva, AC 2006.001.63393, Julgado em 10.11.2009.
“No estdgio atual da evolugdo social, a protecdo da marca ndo se limita apenas
a assegurar direitos e interesses meramente individuais, mas a prépria comu-
nidade, por proteger o grande publico, o consumidor, o tomador de servicos, o
usuario, o povo em geral, que melhores elementos terd na afericdo da origem
do produto e do servico prestado” (STJ — REsp 3.230 — DF — 42 T. — Rel. Min.
Salvio de Figueiredo — DJU 01.10.1990)"%°®

Portanto, qualquer direito de propriedade intelectual que néo ob-
servar os limites do seu modelo e que frustrar a finalidade do sistema de
propriedade intelectual - que é promover o desenvolvimento econémico e
tecnoldgico do pais, mas sempre respeitando e visando os interesses so-
ciais - é um direito inconstitucional e ndo pode prevalecer.

Um direito de patente que impede que a sociedade use livremente
plantas e suas partes, que por lei prevalente e vigente so poderiam ser ex-
cluidas por certificado de protegéo especifico, ndo atende as finalidades da

298 DecisGes colacionadas e comentadas no livro Codigo 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 finalistica constitucional que o condiciona e, portanto, ndo pode
ser reconhecido frente a constitui¢do.Da interpretacdo das normas de acor-
do com a Constituigao e a mens legis

Finalizamos nosso estudo com o Ultimo ponto relativo a correta inter-
pretacdo do artigo 22 da LPC, qual seja, a mens legislatoris por tras da letra da
lei e de acordo com a Constituicdo.

De acordo com os ensinamentos de Humberto Davila*®.

“O ordenamento juridico estabelece a realizacdo de fins, a preser-
vacdo de valores e a manutencado ou busca de determinados bens juridicos
essenciais a realizacdo daqueles fins e a preservacdo desses valores. O inter-
prete ndo pode desprezar esses pontos de partida”.

No caso dos bens de propriedade intelectual, o ponto de partida in-
terpretativo é a clausula finalistica, que deve ser lida em conjunto com os de-
mais artigos 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 econémico do pais, sem prejuizo da ob-
servancia de outros direitos fundamentais que envolvam o caso em questao.

Ademais, o artigo 52 da LINDB estabelece que, na aplicacdo da lei o
juiz deve sempre observar aos fins sociais a que ela se dirige e as exigéncias do
bem comum. Claro estd, no caso em comento, que a disposicdo do artigo 29
da LPC e a previsdo das limitagBes aos direitos de cultivar em favor dos agri-
cultores e da sociedade em geral sdo as medidas que o legislador entendeu
adequadas para atingir as finalidades desse modelo protetivo. Outra interpre-
tacdo ndo seria possivel.

O modelo legal de protecdo de cultivares no pais - incluindo a ela-
boracdo de Lei 9456/97, assim como a adesdo do Brasil a UPOV 1978 - foi
amplamente discutido e avaliado, conforme expusemos na sec¢do 2.1 acima.
De forma que a versdo final adotada foi a considerada mais adequada para
Brasil, tendo em vista os interesses e necessidades sociais e econdémicos e

tecnoldgico do pais.

Dessa forma, o Brasil escolheu incentivar o setor agroindustrial e bio-

299 AVILA, Humberto. Teoria dos principios. Da definigdo a aplicacdo dos principios juridicos. 3a ed. amp.
Sdo Paulo: Malheiros, 2004, p. 26.



tecnologico®®, passando a reconhecer direitos de cultivar para tecnologias
vegetais, regulados pela LPC, e direitos de patentes para processos biotecno-
l6gicos, seus produtos e microorganismos modificado, por meio da LPI.

Entretanto, o Brasil, se preocupou em equilibrar os interesses dos ti-
tulares desses direitos e o incentivo ao desenvolvimento do setor pertinente,
com as necessidades e direitos fundamentais da sociedade a alimentacao ao
progresso cientifico, assim como os direitos da categoria dos agricultores na-
cionais, por meio da garantia da sua subsisténcia e renda.

Nota-se que no cotejo entre normas constitucionais fundamentais re-
gras também devem ser observadas:

Determinadas categorias de bens estdo mais estreitamente vincula-
das a funcdo social, e ndo podem ser cogitadas dela apartadas. Como os bens
de producdo e os bens de consumo essenciais ao desenvolvimento da socie-
dade, e manutencdo do ser humano, sendo esses bens indispensaveis - Como
alimentos basicos e medicamentos.?%

Enfatizamos, como ja exposto, que o disposto no artigo 22 da LPC é o
limite mdximo de protecdo que o pais decidiu dar para plantas e suas partes.
O Estado brasileiro pode, ainda, quando ndo contrariar normas cogentes dos
tratados internacionais302 a que se vincula, ampliar a limitacdo desses direi-
tos303 em obediéncia a exegese do interesse publico e dos imperativos cons-
titucionais, como o da cldusula finalistica do artigo 52 XXIX da CFRB/88., que
condiciona o direito de propriedade das cria¢cdes industriais aos fins sociais,
assim como ao desenvolvimento econémico e tecnoldgico.

Nesse sentido, corretamente observou o Des. Jorge Luiz Lopes do
Canto, em seu voto divergente acerca da real inten¢ao do legislador com
relacdo ao escopo e aos limites dos direitos de cultivares no Brasil, quando da
adoc¢do das normas que integram a LPC:

Na mesma medida, vislumbra-se a op¢do de aderir unicamente a Ata
de 1978 da UPQV, que lastreou a Lei de Protecdo aos Cultivares, defluindo-se
que o legislador elegeu expressamente um tratamento mais benéfico aos pe-
guenos agricultores, ou seja, a mens legislatoris é no sentido de protecdo ao

300 Também em atendimento de dispositivos constitucionais como o de promover o desenvolvimento
tecnoldgico no pals.

301 A Propriedade como relagdo juridica complexa. Sdo Paulo: Renovar, 2003. 143
302 Desde que compativeis com a Constituigdo.

303 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo II, Rio de Janeiro: Lumens Juris,
2013
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hipossuficiente, no caso o agricultor.3%*

Destarte, (a) tanto a letra da lei, (b) quanto a mens legislatoris, frente
as necessidades e interesses do pais, bem como (c) a prevaléncia cronoldgica
dos dispositivos da LPC sobre os da LPI estdo em harmonia no sentido de que
o melhor para o pais e, portanto, o que se determina é.

(1) ndo conceder qualquer direito para cultivar que ndo por meio do Certi-
ficado de Protecdo de Cultivar, escolhendo essa a forma exclusiva de pro-
tecdo de plantas e suas partes, excluindo assim a possibilidade de dupla
protecdo, como ordena a ata de UPOV 1978; bem como

(2) excluir qualquer possibilidade de que outro direito de natureza seme-
Ihante, mas que ndo seja o direito de cultivar tenha incidéncia, direta ou
indireta, em plantas e suas partes de forma a se opor e a impedir a livre
utilizagdo destas no pais.

Continuamos com a percepc¢do do Des. Jorge Luiz Lopes do Canto em
seu voto.

Nessa seara, utilizado o critério da especialidade, verifica-se que, ha-
vendo alteracdo da variedade da espécie capaz de Ihe conferir a qualidade
de cultivar, evidente a aplicacdo do direito dos melhoristas. Ja congregando o
critério temporal, outra ndo € solucdo, na medida em que a Lei dos Cultivares
é posterior a 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 antinomia, median-
te interpretagdo conforme das regras em questdo, aplicando-se ao caso em
analise a incidéncia da hipdtese adequada ao tema, evitando-se o sentido que
esteja em descompasso com a Carta Maior

Né&o respeitar ou permitir o desrespeito aos limites exclusivos e exclu-
dentes do art. 22 da LPC, além de violacdo a tratado internacional e infracdo as
normas e principios constitucionais e infraconstitucionais, é também comple-
tamente incoerente com as escolhas feitas pelo pais ao decidir ndo dar paten-
te para plantas e suas partes e de somente permitir a exclusividade no uso de
uma cultivar por um titular 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 52 Camara Civel do Tribunal de Justica do Rio
Grande do Sul, na AC 70049447253.



A razoabilidade em conferir efetividade a mecanismos e a interpre-
tar a vontade do legislador, especialmente no que toca a uma interpretagao
restritiva do direito de patente frente ao de cultivar, foi objeto, inclusive, de
analise sob o prisma do direito internacional realizada por Carlos Corréa3®.

Este autor enfatiza que se um pais escolhe ndo permitir a patentea-
bilidade de plantas e suas partes, mas admite o patentemento de genes de
plantas ou de seus elementos306 esse pals estd sendo incoerente com suas
proprias escolhas! Pois dessa forma permite que os efeitos dos direitos de pa-
tente afetem o exercicio do direito que se escolheu conceder para o cultivar.

Ao se permitir a validade de uma patente quando esta estiver em
conflito com um direito de cultivar, na pratica, estd se permitindo anular o
efeito da lei de cultivar e de tornar sem efetividade as escolhas feitas pelo pais
acerca dos limites de protecdo adequados aos seus interesses.

Tal contradicdo, esclarece Corréa, viola o principio efetividade da
norma - obrigacdo dos paises em conferir eficacia as normas internacionais -,
preceito incorporado a Convencdo de Viena. A ndo observancia a tal principio
ja foi, inclusive, reconhecida como violagdo a tratado internacional pelo érgao
de resolucdo de controvérsias da OMC:

The non-patentability of a plant may be irrelevant, in practice, if the
patenting of parts and components of the plant is allowed. A patent owner
will be normally entitled to prevent the commercialization and other acts re-
lating 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
transformation event) is incorporated into a plant made up of thousands of
coding genes®”. In one case discussed below, for instance, Monsanto, the US
biotechnology company, attempted to prevent the commercialization in some
European countries of soya meal produced in Argentina on the argument that
it contained traces of a transformation 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 protection for plants: legal options for developing countries. South Center
Paper , n. 55. 2014, p. 7. http://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2014/11/RP55_Patent-Protec-
tion-for-Plants_EN.pdf

306 E aqui acrescentamos nossa posi¢do: ou a validade de patente de microrganismos que passardo a
integrar a 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 http://www.
nature.com/news/2009/091119/full/news.2009.1098.html.
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and components of a plant as an excludable subject matter, 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 time, deny the same treatment to their parts and components in a
way that would frustrate the exclusion itself. A different interpretation would
be at odds with the principle of effectiveness (‘effet utile’) recognized under in-
ternational customary law as a basic corollary of the interpretive rules codified
by the Vienna Convention on the Law of the Treaties.?°® Thus, in the US-Gasoli-
ne case the WTO Appellate body held that:

[O]ne of the corollaries of the “general rule of interpretation” in the
Vienna Convention is that interpretation must give meaning and effect 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
inutility.

An interpretation that allows for the non-patentability of plants and
their parts and components is the only one that guarantees a practical effect
of the permitted exclusion.?® Grifos nosso.

3. Das respostas as questoes

Passamos agora a responder as questdes que nortearam o presente
estudo, com o objetivo de que, por meio delas, se chegue a uma conclusdo
acerca do assunto em analise.

1. A Luz da Convengdo da UPOV 1978 e da Lei 9456 de 1997 a
dupla protegcdo de uma mesma cultivar por direito de cultivar e por direito
de patente e é admitida no pais.

2. Pelo disposto na Lei 9456/97, em especial no seu art. 29,
existe possibilidade no Brasil de que um direito de patente obste direta ou
indiretamente a livre utilizagdo de plantas e suas partes?

308 [ Nota do Original] Available at http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conven-
tions/1_1_1969.pdf..

309 [ Nota do Original] US-Gasoline, WT/DS2/AB/R , p. 23, DSR 1996:1, p. 3 at 21. In Canada — Dairy, the
Appellate Body also stated that “... the task of the treaty interpreter is to ascertain and give effect to a legally
operative meaning for the terms of the treaty. The applicable fundamental principle of effet utile is that a
treaty interpreter is not free to adopt a meaning that would reduce parts of a treaty to redundancy or inu-
tility’, 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 Justice, similarly, ‘refers to the so-called effet utile, which means that amongst several
possible interpretations the one will prevail which best guarantees the practical effect of existing communi-
ty law’ (http://www.zar.kit.edu/DATA/projektseiten/ECJ-ALAI/DATA/script/I11.htm)



Com relagdo as perguntas 1 e 2 cumpre-nos responder ao que segue:

A Luz da Convencdo da UPOV 1978 e da Lei 9456 de 1997 a dupla
protecdo de uma cultivar por direito de cultivar e por direito de patente nao
é admitida no pals.

Pelo disposto na Lei 9456/97, em especial no seu art. 22, ndo existe
possibilidade no Brasil de que um direito de patente obste direta ou indireta-
mente a livre utilizacdo de plantas e suas partes.

Expusemos nas se¢Bes acima razdes categdricas para que se reste cla-
ro que no pais, por forca da vigéncia, da prevaléncia e da constitucionalidade
da Convencdo da UPQOV 1978 e da LPC, especialmente nos seus 22 e 109,

é proibido.
(i) a protecdo de cultivares®® por direitos de patentes, seja por via
direta ou seja indiretamente.

(i) a dupla protecdo de uma mesma cultivar por privilégio de paten-
te3! e por privilégio de cultivar; bem como

(iii) impedir, por meio de oposicdo de direitos de patentes ou de ou-
tros direitos de propriedade intelectual®?,que ndo os direitos previstos na Lei
9456/97, o livre uso de plantas ou suas partes, de forma a mitigar ou anular
a eficacia das excecGes aos direitos exclusivos dos titulares, previstas na LPC,
em especial nos seus artigos 22 e 109

uma vez que:

(a) a LPC e, em especial, os seus artigos 22 e 102 foram criados em
adequacdo as regras mandatdérias da UPOV 1978, incluindo a inserta no seu
art. 2.1, e ao disposto em TRIPS33, estando as disposi¢cdes dos mencionados
artigos da LPC completamente em harmonia com os diplomas internacionais
citados. Cabendo ainda mencionar que a limitacdo imposta pelo artigo 2.1 da
UPQV 1978 igualmente encontra-se em consonancia com as disposicées de
TRIPS em matéria de protecdo de plantas e suas partes.

(b) a UPOV 1978 passou pelo crivo do controle da Constituicdo Fede-
ral de 1988, estando seus dispositivos em harmonia com esta Carta. A Con-
vencdo foi incorporada em sua quase totalidade a LPC, incluindo artigo 2.1,

310 Lembrando que por exclusdo de protecdo prevista da propria LPI, art. 18, Ill, é proibido o patentea-
mento de plantas e suas partes.

311 ou por qualquer outro direito de propriedade industrial ou de finalidade semelhante, que ndo o con-
cedido por meio do Certificado de Protecdo de Cultivar.

312 oude finalidade semelhante.

313 Afastando-se a LPC destes diplomas internacionais quando assim por eles permitidos
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e foi internalizada em sua totalidade por meio da promulgacdo do Decreto
3109/99, passando essa norma a ser incorporada ao nosso ordenamento juri-
dico. Cabe-se mencionar ainda que a Convencgdo vai ao encontro das obriga-
¢Oes dispostas por meio dos artigos 52 XXIX, 59, XXIIl, 62 caput, 43, par. 39, art.
170 e 187 da CFRB/8S;

(c) a LPC e, em especial, os seus artigos 22 e 102 foram elaborados de
acordo e ao atendimento a principios e a dispositivos constitucionais ja men-
cionados no item b acima, estando em completa harmonia com a Constituicdo
Federal.

(d) A LPC e suas disposicdes tém precedéncia no tempo e no direito
frente as disposicGes da LPI, como detalharemos na resposta 3.

(e) A mens legislatoris quando da criacdo do regulamento nacional
para a protecdo de cultivares foi no sentido de equilibrar os direitos de pro-
priedade intelectual dos titulares e os interesses e direitos da sociedade e dos
agricultores. Aplicacdo da Lei de forma a desequilibrar esse modelo, vai contra
a o sentido que se quis dar ao direito e contra o espirito dessa lei. Viola ainda
o principio constitucional dos equilibrios das protecdes, bem como os direitos
insculpidos nos artigos mencionados no item b acima.

3. Uma decisdo judicial que reconhece a dupla proteg¢do de
uma mesma cultivar por direitos de patente e por direitos de cultivares,
bem como permite a oponibilidade do direito de patentes para obstar o
livre uso das plantas e suas partes contraria as regras de solugdo de anti-
nomia entre as normas?

Sim. A LPC e a LPI sdo normas infraconstitucionais, estando, portan-
to, em paridade hierarquica. Entretanto, a LPC entrou em vigéncia em 1997,
posteriormente a LPI, que entrou em 1996. Conforme o critério cronolégico
de antinomia normativa, a LPC tem prevaléncia e validade gente a LPI. Dessa
forma, as disposi¢cdes da LPI que entrem em colidéncia com os dispositivos da
LPC devem ser revogadas, no limite de tais colidéncias.

Frente a prevaléncia da LPC sobre a LPI, em nenhuma hipdtese: (i) a
dupla protecdo de cultivares por direitos conferidos pela LPI serdo validos e (i)
nem esses direitos poderdo ser oponiveis quando colidirem com os direitos e
as limitacdes a estes garantidos a LPC



Dessa forma, por exemplo, no pais: os direitos garantidos pelos arti-
gos 18, lll e 42 da LPI - para invencGes de produto®!*, de processo ndo essen-
cialmente bioldgico®®, bem como de produto obtido por meio de processo
patenteado 3'°- ndo serdo validos se forem alegados para impedir a livre
utilizacdo de plantas e suas partes, incluindo cultivares e seus produtos.
Mesmo nos casos em que objetos de patentes estejam inseridos ou fagam
parte de cultivar e dos produtos deles advindos.

Expomos abaixo o trecho do voto divergente com a percepc¢do do
problema:

“Nessa seara, utilizado o critério da especialidade, verifica-se que, ha-
vendo alteracdo da variedade da espécie capaz de Ihe conferir a qualidade
de cultivar, evidente a aplicacdo do direito dos melhoristas. Ja congregando o
critério temporal, outra ndo € solugdo, na medida em que a Lei dos Cultivares
é posterior a 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 antinomia, median-
te interpretacdo conforme das regras em questdo, aplicando-se ao caso em
anadlise a incidéncia da hipdtese adequada ao tema, evitando-se o sentido que
esteja em descompasso com a Carta Maior”

4. Uma decisdo judicial no sentido indicado na questdo 3 con-
traria disposi¢oes constitucionais, bem como a mens legislatoris quando da
elaboragéo da Lei 9456/97?

Como demonstramos ao longo desse estudo, principalmente nas se-
¢Oes 2.2.2 e 2.5, o modelo legal de protecdo de cultivares no pais - incluindo
a elaboracdo de Lei 9456/97, assim como a adesdo do Brasil a UPOV 1978 - foi
amplamente discutido e avaliado. De forma que a versdo final adotada foi a
considerada mais adequada para Brasil, tendo em vista os interesses e neces-
sidades sociais e econdmicos e tecnoldgico do pais.

Dessa forma, o Brasil escolheu incentivar o setor agroindustrial e bio-
tecnoldgico®’, passando a reconhecer direitos de cultivar para tecnologias
vegetais, regulados pela LPC, e direitos de patentes para processos biotecno-
l6gicos, seus produtos e microorganismos modificado, por meio da LPI.

314 Como microorganismo transgénico.
315 Como um processo de criagdo de um gene de planta geneticamente modificado
316 Como o gene obtido diretamente do processo patenteado.

317 Também em atendimento de dispositivos constitucionais como o de promover o desenvolvimento
tecnoldgico no pais.
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,

Entretanto, € mandatério observar que o Brasil se preocupou em
equilibrar os interesses dos titulares desses direitos e o incentivo ao desenvol-
vimento do setor pertinente, com as necessidades e direitos fundamentais da
sociedade a alimentacdo, ao progresso cientifico, assim como os direitos da
categoria dos agricultores nacionais, por meio da garantia da sua subsisténcia
e renda.

Verifica-se que o pais escolheu, ostensiva e categoricamente, impor
limites aos direitos exclusivos dos titulares de propriedade de intelectual, de
maneira que as excec¢des a estes direitos garantissem a manutencdo do equili-
brio entre esses direitos, muitos de natureza constitucional, como ja indicado.
Esse modelo foi cuidadosamente pensado para promover a equacdo ideal en-
tre exclusdo e acesso. Por essa razdo, necessario interpretar o arcabougo nor-
mativo que regula os direitos de propriedade de cultivares ou os que incidam
sobre o livre uso de plantas ou suas de acordo com esse contexto e modelo
constitucional de protecao.

Por todo o exposto, uma interpretacdo que direta ou indiretamente
prejudigue esse equilibrio entre direitos de propriedade intelectual e outros
direitos e garantias, muitos de cunho constitucional e fundamental®® é uma
interpretacdo contraria principios e dispositivos constitucionais. Ademais, in-
terpretacdo que ndo leva em conta os fins sociais desse arcabouco normativo
e que ignora as necessidades e exigéncias do bem comum e do interesse e
finalidade da norma, é uma interpretacdo que ndo observa a mens legislatoris
guando a criacao de tais direitos.

Novamente, expomos a sensibilidade do voto divergente quanto ao
tema:

“Na mesma medida, vislumbra-se a opcdo de aderir unicamente a Ata
de 1978 da UPQV, que lastreou a Lei de Protecdo aos Cultivares, defluindo-se
que o legislador elegeu expressamente um tratamento mais benéfico aos pe-
guenos agricultores, ou seja, a mens legislatoris é no sentido de protecdo ao
hipossuficiente, no caso o agricultor.”

5. O Brasil viola tratado internacional regularmente interna-
lizado e recepcionado pela Constituicdo Federal de 1988 ao proferir uma
decisdo judicial no sentido indicado na questdo 3 acima?

318 E aqui relembramos as palavras de Loureiro: Determinadas categorias de bens estdo mais estreita-
mente vinculadas a fungdo social, e ndo podem ser cogitadas dela apartadas. Como os bens de produgdo
e os bens de consumo essenciais ao desenvolvimento da sociedade, e manutengdo do ser humano, sendo
esses bens indispensaveis- Como alimentos basicos e medicamentos. LOUREIRO, Francisco Eduardo. A Pro-
priedade como relagdo juridica complexa. Sdo Paulo: Renovar, 2003. 143.



Sim. Como ja exposto o reconhecimento e permissao de dupla prote-
¢do de cultivares contraria disposicdo expressa do artigo 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 artigo 2.1, a LPC, norma que prevalece no tempo e no direito
sobre a LPI, o pais ndo tem razdo legitima e de boa fé para ndo dar efetividade
a essa norma. A decisdo de ignorar a obrigatoriedade do Brasil, como membro
da UPOV 1978, de observar o disposto no artigo 2.1 dessa Convencdo, faz com
gue o pais viole a UPOV de 1978, mitigue o principio da efetividade do Tratado
internacional (effet utile) e descumpra o pacta Sunt servanda, normatizado
pelo artigo 26 da Convencdo de Viena.

Ap0ds o presente estudo e apds as respostas das questdes acima foi-
nos possivel verificar que ao lado do direito de propriedade sobre o cultivar
coexistem outros direitos constitucionais que devem ser levados em conside-
ragdo para o equilibrio do modelo constitucional dessa protecao.

Por essa razdo, o alcance da protecdo deste bem deve ser limitado
pela observancia do que dispde a cldusula finalistica do artigo 59, XXIX, da
CFRB/88, ou seja, pelo interesse social e de forma a promover o desenvol-
vimento econdmico e tecnildgico do pais. Ademais, essa protecdo ja funcio-
nalizada, deve ainda ser compatibilizada de forma a equilibrar o direito cons-
titucional a propriedade intelectual sobre o cultivar com os demais direitos
constitucionais que garantem os direitos a alimentacdo, a protecdo dos pe-
guenos e médios produtores rurais, a funcdo social da propriedade, etc.

Por conta destas constricdes constitucionais e em respeito ao cum-
primento de acordos internacionais regularmente internalizados no pais, a lei
federal que tutela a protecdo dos cultivares foi elaborada para excepcionar
todos os mecanismos de protecdo e exclusdo que pudessem frustrar o mode-
lo de protecdo adequada para os cultivares no pais.

Dessa forma, a lei Lei 9456/97, tal qual protecdo para corpo fechado
“cerrou” o espaco de apropriacdo dos cultivares para qualquer outro tipo de
protecdo que ndo a conferida pelo Certificado de Protecdo de Cultivar. Nesse
sentido, a lei criou ainda um “escudo” que impede que qualquer outro direito
de propriedade intelectual, que ndo o direito de cultivar seja utilizado para
obstar o livre uso de plantas e suas partes.

Por conseguinte, e, sem margem para interpretacao diversa, a dupla
protecdao de um mesmo cultivar por direito de patente e por direito de cultivar
ndo é admitida no pafs. Do mesmo modo, um direito de patente, mesmo que
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concedido para outro objeto que ndo um cultivar, ou para um processo que
protege indiretamente um cultivar, ndo pode ser utilizado para impedir o livre
uso de plantas e suas partes.

Qualquer norma ou decisdo judicial em sentido contrario violam acor-
do internacional regularmente internalizado no pais, sdo inconstitucionais e,
por isso, devem ser revistas. Outrossim, decisdo judicial que ndo respeita as
mencionadas proibicdes legais e é proferida em sentido contrério do acima
exposado ndo oberva a mens legislatoris do legislador, quando da criacdo do
arcabouco juridico para a prote¢do dos cultivares. Ademais, o magistrado que
profere tal decisdo ndo atende aos fins sociais que a lei de cultivares se des-
tina e, tampouco, a exigéncias do bem comum, ferindo assim, diretriz basica
disposta no art 52 da LINDB.



A ANTINOMIA JURIDICA DA INTERCESSAO
ENTRE PATENTES E CULTIVARES

Charlene de Avila

INTRODUCAO
Alguns apontamentos gerais sobre a matéria:

Questdes quanto aos limites de incidéncia e aplicabilidade sobre a
intercessdo dos direitos de exclusiva especialmente no Brasil estdo distantes
de serem solucionadas e quando verificada a sobreposicdo de exclusivas em
um mesmo objeto imaterial tém-se uma série de problemas técnicos, juridi-
cos, legais e administrativos que extrapolam matéria constitucional e direitos
adquiridos.

A incorporac¢do do Brasil ao tratado internacional da Unido de prote-
cdo de obtencdo vegetal — UPQOV assimilou pardametros das Atas ou revisées
de 1978%° e de 1991, criando uma situacdo bem peculiar, pois ndo se ateve a
uma Ata em especifico.

A proibicdo da intercessdo entre patentes de invengao e cultivares em
um s6 bem imaterial, ndo consta da revisdo de 1991. Por outro lado, o Brasil,
mesmo pingando aspectos das duas Atas®*! 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 international pour la protection des obtentions vegetales. Textes 1978 e 1991. Vide:
http://www.upov.int/fr/publications/.

321 A lei brasileira de protegdo a cultivares formatou-se pelas seguintes caracteristicas: Proibe a dupla
protegdo considerando a Unica forma de protegdo legal de cultivares a concessdo de certificado de protegdo
de cultivar (segue os moldes da Upov de 1978). Deve a variedade, para gozar de protegdo ser distinta, ho-
mogénea, estdvel e nova — (segue os moldes da Upov de 1991). O requisito “novidade” foi introduzido, ndo
existindo na Ata de 1978 e permanecia como elemento a ser definido pela legislagdo nacional. Hoje, por for-
¢a do artigo 3°, V, define a novidade de cultivar como: nova cultivar: a cultivar que ndo tenha sido oferecida
avenda no Brasil hd mais de doze meses em relagdo a data do pedido de protecdo e que, observado o prazo
de comercializagdo no Brasil, ndo tenha sido oferecida a venda em outros paises, com o consentimento do
obtentor, hd mais de seis anos para espécies de arvores e videiras e hd mais de quatro anos para as demais
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nalmente pela revisdo de 1978 que proibe explicitamente a dupla protecado
dos direitos de exclusiva.

Parece-me claro ao estudar vdrios anos a matéria sobre intercessdo
entre patentes e cultivares®?> em um mesmo objeto imaterial é que a legisla-
¢do nacional de propriedade intelectual ndo traz em seu bojo limita¢des sa-
tisfatdrias e, quando o faz ndo ha previsdo consistente a uma neutralizagdo
relativa a patente de processo de plantas quanto a patentes de produto.

Por consequéncia, essa afirmacdo enseja a problematica contida no
artigo 42, | e 1l da lei 9.279/96 que protege o “processo ou produto obtido
diretamente por processo patenteado”.

Denis Barbosa em 2010 prop0s a inser¢cdo de um § 3° para o enuncia-
do do artigo 42: “art. 42 § 3° - “o disposto no inciso Il do caput, no tocante aos
produtos diretamente obtidos por processos patenteados, ndo sera aplicavel
as cultivares suscetiveis de protecdo segundo legislacdo propria”.

O referido doutrinador esclarece que:

(...) uma vez que se faca chegar ao agricultor material de propaga-
¢do (ou seja, o elemento que é protegivel por registro de cultivares)
gue porventura se tenha protegido por patentes, o agricultor tera,
em relacdo a tal material, exatamente as mesmas faculdades que
teria, se tal material fosse protegido por registro de cultivares.

espécies. Introduz a protecdo para a variedade essencialmente derivada a partir de variedades reconheci-
das, (segue os moldes da Upov de 1991); Reconhece o direito de protecdo para todas as espécies, ressal-
tando que estas serdo definidas progressivamente, através de atos da autoridade competente; Reconhece
retroativamente, para fins de derivagdo essencial, variedades que ndo tenham sido colocadas & venda até
dez anos antes da promulgacdo da lei. Igualmente reconhece os direitos sobre variedades que tenham sido
comercializadas até doze meses antes da solicitagdo de direitos de protecdo; Mantém a isengdo do direito
do obtentor, ressalvando a exigéncia de autorizagdo do titular da cultivar utilizada, (Na Upov de 1991, fica a
critério de cada pais a adogdo ou ndo em sua legislacdo da permissdo para o agricultor reutilizar a semente
protegida para seu uso préprio); Protege por prazo inferior ao estipulado pela Upov de 1991 — 15 anos para
as variedades de culturas e 18 anos para arvores e videiras — Ata de 1978. Na Ata de 1991 a duragdo da
protegdo de cultivares passa de 15 anos para 20 anos e, de 25 anos para as arvores. O privilégio do agricul-
tor — facultativa — autorizagdo do reemprego na prépria producdo de material de propagagdo 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 international pour la protection des obtentions vegetales. Textes
1978 e 1991. Vide: http://www.upov.int/fr/publications/.

322 Cultivar deriva da expressdo em inglés cultivated variety e que segundo ponto de vista
agrondmico deve ser distinta de outros cultivares, homogénea, estavel e possuir denominagdo
propria. Assim declara o artigo 3°, IV da Lei de protecdo de cultivares: IV- cultivar: a variedade
de qualquer género ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguivel de outras cul-
tivares conhecidas por margem minima de descritores, por sua denominagdo propria, que seja
homogénea e estdvel quanto aos descritores através de geragdes sucessivas e seja de espécie
passivel de uso pelo complexo agro florestal, descrita em publicagdo especializada disponivel e
acessivel ao publico. No ambito da LPC o termo “cultivares” é considerado sindbnimo de varie-
dade de planta ou variedade vegetal.



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 transgénicos, e que por
sua vez, incide no artigo 43 da Lei 9.279/96. Com efeito, o doutrinador prop&e
também as insercdes do inciso VIII no artigo 43 e pardgrafo Unico da mencio-
nada lei, a saber:

Art. 43 (...)

VIIl- A venda ou outra forma de comercializagdo de material de pro-
pagacdo vegetal a um agricultor pelo titular da patente ou com seu
consentimento para o uso agricola implica a permissdo de o agricul-
tor utilizar o produto de sua colheita nas hipdteses previstas no art.
10 da lei 9.456/97°2%,

O disposto no artigo anterior ndo se aplica: (...)

Paragrafo Unico: Considerando a destinacdo do sistema de paten-
tes ao interesse social, ao desenvolvimento econdmico e social do

323 Artigo 10. Ndo fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que: I- re-
serva e planta sementes para uso proprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento
de terceiros cuja posse detenha; II- usa ou vende como alimento ou matéria-prima o produto
obtido de seu plantio, exceto para fins reprodutivos; Ill- utiliza a cultivar como fonte de varia-
¢do no melhoramento genético ou na pesquisa cientifica; IV- sendo pequeno produtor rural,
multiplica sementes, para doagdo ou troca, exclusivamente para outros pequenos produtores
rurais, no ambito de programas de financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais,
conduzidos por drgdos publicos ou organizagBes ndo governamentais, autorizados pelo Poder
Publico. §1° Ndo se aplicam a s disposi¢Ses do caput especificamente para a cultura de cana-
de-agucar, hipdtese que serdo observadas as seguintes disposicoes adicionais, relativamente ao
direito de propriedade sobre o cultivar: I. para multiplicar material vegetativo, mesmo que para
uso proprio, o produtor obrigar-se-a a obter a autorizagdo do titular do direito sobre a cultivar;
Il. Quando, para a concessdo de autorizacdo, for exigido pagamento, ndo podera este ferir o
equilibrio econémico-financeiro da lavoura desenvolvida pelo produtor; Ill. Somente se aplica o
disposto no inciso | as lavouras conduzidas por produtores que detenham a posse ou dominio
de propriedades rurais com area equivalente a, no minimo a quatro modulos fiscais, calculados
de acordo com o estabelecido na Lei n. 4.504 de 30 de novembro de 1964, quando destinadas
A producao para fins de processamento industrial; IV. As disposicdes deste paragrafo nfo se aplicam aos
produtores que, comprovadamente, tenham iniciado, antes da data da promulgacdo desta lei, processo
de multiplicagdo, para uso préprio, de cultivar que venha a ser protegida § 2°. Para efeitos do inciso Il do
caput, sempre que: I. for indispensavel a utilizagdo repetida da cultivar protegida para produgdo comercial
de outra cultivar ou de hibrido, fica o titular da segunda obrigado a obter autorizagdo do titular do direito
de protec¢do da primeira; Il. Uma cultivar venha a ser caracterizada como essencialmente derivada de uma
cultivar protegida, sua exploragdo comercial estard condicionada a autorizagdo do titular da protegdo desta
mesma cultivar protegida; § 3° Considera-se pequeno produtor rural, para fins do disposto no inciso IV do
caput, aquele que, simultaneamente, atenda os seguintes requisitos: |. explore parcela de terra na condigdo
de proprietdrio, posseiro, arredantério ou parceiro, Il. Mantenha até dois empregados permanentes sendo
admitido ainda o recurso eventual da ajuda de terceiros, quando a natureza sazonal da atividade agrope-
cudria o exigir, Ill. Ndo detenha a qualquer titulo, drea superior a quatro médulos fiscais, quantificados se-
gundo a legislagdo em vigor; IV. Tenha, no minimo, oitenta por cento de sua renda anual proveniente da ex-
ploragdo agropecuaria ou extrativa, e V. resida na propriedade ou em aglomerado urbano ou rural préximo.
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Pais, e levando em conta especialmente as necessidades de saude
publica, assim como o propdsito de estimular os investimentos na
obtencdo de novas tecnologias, a decisdo judicial podera declarar
num caso especifico que o disposto no art. 42 ndo se aplica em
outros casos que ndo os mencionados neste artigo, quando a hipé-
tese em questdo ndo conflite de forma ndo razodvel a exploracdo
normal da patente e ndo prejudique de forma ndo razoavel os inte-
resses legitimos de seu titular.3?*

Em se tratando de patentes biotecnoldgicas, existem especificidades
e condicionantes distintas daquelas aplicadas & matéria ndo bioldgica. Pelo
artigo 42 da lei de propriedade intelectual cldssica ndo se verifica a aplicacdo
da norma que apregoa que “a terceiros, no caso de patentes relacionadas com
matéria viva, utilizem, ponham em circulagdo ou comercializem um produto
patenteado, que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor
da patente ou por detentor de licenca, desde que o produto patenteado ndo
seja utilizado para multiplicacdo ou propagacdo comercial da matéria viva em
causa”, (art. 43, VI).

O enunciado do artigo 43 abarca um rol de limites ao exercicio dos
direitos exclusivos determinados pelo artigo 42 da Lei 9.279/96 que neutraliza,
em tese, os efeitos da intercessdo entre exclusivas.

Assim sendo.

Qualquer outro ato posterior, relativo ao produto que fora patentea-
do, ou que fora fruto de processo patenteado, foge do controle do titular do
privilégio, independentemente da semente estar impregnada pelo elemen-
to genético patenteado, a exaustdo de direitos®?® redimiria ou neutralizaria o
controle.

324 BARBOSA, Denis Borges. Proposta para regular a intercessdo entre patentes/cultivares, 2010. Vide:
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos.200/economia/patente_cultivar.pdf

325 Um produtor estd licenciado para produzir sementes e uma dada cultivar protegida. A produgdo do
material propagativo (sementes) foi autorizada pelo titular que recebeu a remuneragdo estabelecida em
contrato entre as partes. Desse modo, as agdes subsequentes, que ndo envolvam nova multiplicagdo de
sementes, estdo isentas de autorizagdo do titular da protegdo, seja para beneficiamento, acondicionamento
em embalagens, venda a intermediarios (um estabelecimento comercial, por exemplo), antncio de oferta,
venda a agricultores, etc. No que diz respeito a prote¢do a propriedade intelectual, ndo cabe qualquer
restri¢do por parte do titular de protecdo de cultivar. Uma vez posta legalmente no mercado, o titular perde
o direito de impedir a circulagdo da cultivar. BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento.
Protegdo de cultivares no Brasil Brasilia — MAPA, 2011.



O referido doutrinador®?® também procura minimizar a intercessao
dos direitos de exclusivas utilizando os moldes pertinentes ao exemplo da
Unido Europeia, no tocante a reciproca licenca de dependéncia entre as duas
modalidades de prote¢do (emenda ainda a Lei 9.279/96):

Art. 70-A

Caso o requerente ou titular dos direitos previstos pela lei n.2 9.456, de
25 de abril de 1997 ndo puder explorar o respectivo cultivar sem infringir
uma patente anterior, ser-lhe-a facultado solicitar ao Instituto Nacional
da Propriedade Industrial licenca compulséria, ndo exclusiva, da invengdo
protegida pela patente, sujeita ao pagamento da remuneracgdo calculada
na forma do art. 73 desta Lei.

Paradgrafo Unico - Sendo tal licenga concedida, o titular da patente terd
direito a uma licenca cruzada em condicdes razoaveis, para utilizar a va-
riedade protegida.

Art. 70-B

Caso o titular de uma patente relativa a uma invengao biotecnoldgica ndo
puder explora-la sem infringir um direito de registro de cultivares, ser-lhe-
-a facultado solicitar ao 6rgdo competente para a emissdo do respectivo
certificado de registro uma licenca obrigatdria para a exploragdo ndo ex-
clusiva da variedade protegida por esse direito, sujeito ao pagamento de
uma remuneracgao adequada.

Paradgrafo Unico - Caso tal licenca seja concedida, o titular do registro de
cultivar tem direito a uma licenca cruzada, em condi¢Ges razoaveis, para
utilizar a invengédo protegida.

Art. 70-C

Nas hipoteses dos artigos 70-A e 70-B desta lei, os requerentes das licen-
cas deverdo provar:

(A) que solicitaram, sem obterem, ao titular da patente ou do registro de
cultivar uma licenga voluntaria;

(B) a variedade vegetal ou a invengdo representa um progresso técnico im-
portante de interesse econdmico consideravel relativamente a invengao
reivindicada na patente ou a variedade vegetal protegida.

326 BARBOSA, Denis Borges. O objeto e dos limites ao direito sobre cultivares — doutrina e
precedentes correntes. No prelo, 2014.
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A protecdo como patente de produto para organismos transgénicos
assume distintas facetas nas legislacdes de propriedade intelectual. Diferente-
mente do Brasil, os EUA e a Unido Europeia, Australia, Japdo abarcam a prote-
¢do a genes e suas sequencias com a condicionante de atenderem o requisito
de utilidade industrial®?’. Isto significa que, somente serdo patenteadas as cria-
¢Bes enquanto consideradas invencdes aptas a resolver um problema técnico
em um contexto industrial.

Nos termos da legislacdo europeia, os materiais encontrados na natu-
reza, incluindo genes (DNA) podem ser considerados patentedveis — “o mate-
rial bioldgico que é isolado a partir de seu ambiente natural ou produzido por
meio de um processo técnico pode ser objeto de uma invencdo, mesmo que
anteriormente tenha ocorrido na natureza”.

O Brasil, ao adotar as flexibilidades do artigo 27 de Trips, protege por
patentes de processo apenas 0s microorganismos transgénicos que contive-
rem os requisitos de patenteabilidade do artigo 8° da lei 9.279/96.

Segundo os artigos®?® 10 e 18 da lei patria, uma variedade de cultivar
transgénica ndo pode alcancar a protecdo classica por patentes de produto.
Entretanto, seu melhoramento vegetal, através de métodos bioldgicos ou ndo,
serd protegido através de certificados de protecdo de cultivares, a Unica for-
ma de protecdo legal por forca do enunciado do artigo 2° da Lei 9456/97.

O artigo 8° da lei de cultivares®?® diz que a protecdo da cultivar recaira
sobre o material de reproducdo ou de multiplicacdo da planta inteira, ou seja,
o objeto de protecdo de uma planta a protege como um todo, bem como o
conjunto de suas caracteristicas.

Note-se, no caso de plantas transgénicas a legislacdo prevé a prote-
¢do intelectual em dois niveis.

327 Muito embora a lei de patentes procure distinguir entre o que seja “descobertas” e “inven¢es” esta
distingdo tornou-se diluida. Por exemplo, muitas leis (Austrélia, CE, Japdo e os Estados Unidos) protegem
por patentes materiais bioldgicos isolados a partir de seu ambiente natural e, portanto, considerados in-
vengdes, mesmo que anteriormente tenha ocorrido na natureza. Note-se que ao resolver um problema
técnico através de uma solugdo técnica, invento serd. Assim quando seleciona um material da natureza e
essa selegdo apresenta propriedades especificas e distinguiveis, e importa numa solugdo técnica para um
problema técnico, existe uma invengdo potencialmente patenteavel.

328 Lei9.279/96 —art. 10. Ndo se considera inven¢do nem modelo de utilidade: (...) XI- o todo ou parte de
seres vivos naturais e materiais bioldgicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o
genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biolégicos naturais.

Art. 18. Ndo sdo patentedveis: (...) o todo ou parte dos seres vivos, exceto microorganismos transgénicos
que atendam aos trés requisitos de patenteabilidade — novidade, atividade inventiva e aplicacdo industrial
— previstos no artigo 8 e que ndo sejam mera descoberta.

329 Art. 82 A protegdo da cultivar recaird sobre o material de reprodugdo ou de multiplicagdo vegetativa
da planta inteira.



- Patentes tdo somente para microorganismos geneticamente
modificado, ndo encontrado na natureza, vedando a protecdo para gene e
sequencia de genes e,

- Certificados de cultivares para plantas que ndo sdo matéria
de protecdo patentaria no Brasil. Sua protecdo se exerce através do sistema
sui generis conferido pela Lei 9.456/97.

A protecdo pela lei classica de patentes de processo (insercdo ou
melhoramento do material genético) veda ao produtor rural reproduzir a
semente transgénica sem autorizacdo do titular do direito, mutatis mutandi,
premissa permitida pela lei de cultivares (protege a cultivar transformada em
organismo geneticamente modificado).

Conjuga-se, portanto, os efeitos de protecdo ao processo de insercao
do material genético em uma planta através de patentes, e do produto, no
caso o material propagativo, a propria planta e suas partes, através do sistema
de cultivares.

Dessa perspectiva, analiso os problemas relativos a incidéncia e apli-
cabilidade da intercessdo entre patentes e cultivares no material propagativo
da variedade vegetal: Em que limite o sistema brasileiro de propriedade in-
telectual acolhe a intercessdo entre a lei classica e a lei sui generis sobre um
mesmo objeto imaterial? Ha afronta sistémica dos principios constitucionais
pertinentes?

Em linhas gerais, o presente trabalho demonstrara os problemas re-
lativos aos limites da intercessdo entre patentes e cultivares e quais os dese-
quilibrios constitucionais pertinentes quando verificados sobreposicdes entre
as exclusivas.

Em seguida analiso com base em Trips®*3° as limitacGes de protecdo
por patentes do material vegetal e as omissGes das legislacdes nacionais tendo
como suporte analitico a legislacdo da Unido Europeia e legislacdo Patria de
propriedade intelectual.

Analiso, em um segundo instante, as diferencas estruturais de prote-
cdo entre patentes e cultivares na legislacdo brasileira.

Faco um breve apontamento sobre a problematica técnica e a vulne-
rabilidade legal quanto ao termo “cultivares essencialmente derivada”, cons-
tante da Ata de 1991 e abarcada pela Ata de 1978 e na legislacdo brasileira de
cultivares.

330 TRIPS- (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights ou Acordo sobre Aspectos
dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio).
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E por fim, discorro sobre a limitacdo dos direitos dos agricultores (far-
mer’s rights) sob a dtica da propriedade intelectual, considerando que o direi-
to dos agricultores formatado pela legislacdo patria podera constituir ilusério
guando constatado a incidéncia da intercessdao de direitos exclusivos em um
s objeto imaterial.

I. INTERCESSAO DE DIREITOS ENTRE PATENTES E CULTIVARES — A
AFRONTA SISTEMICA DOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS

Segundo Minuta de Resolucdo da Associacdo Brasileira de Proprie-
dade Intelectual — ABPI em seus Considerandos IX e X relativa aos direitos de
propriedade intelectual em variedades vegetais geneticamente modificadas:

IX. (...) que ndo ha nada no ordenamento juridico vigente que exclua a
protecdo por patentes para matérias biotecnoldgicas que podem estar
presentes em uma variedade vegetal. De fato, para obter-se uma varie-
dade vegetal geneticamente modificada, construgdes génicas, DNAs qui-
meéricos, vetores e técnicas de transformagdo sdao normalmente utilizados.
N&o havendo nenhuma proibicdo legal expressa na Lei No. 9.279/96 (Lei
da Propriedade Industrial) e, se os requisitos de patenteabilidade forem
satisfeitos, tais matérias podem ser protegidas por patentes.

X. (...) que a variedade vegetal protegida por um certificado de protecdo
de cultivar pode também incorporar tecnologias passiveis de protecdo por
patentes, resultantes de inveng@es. Estas invengGes, por sua vez, podem
até ter sido realizada por terceiros que ndo o proprio obtentor da varie-
dade: a cultivar é fruto do trabalho do melhorista, que, por cruzamentos
variados e outras técnicas, traz a nova variedade a vida; por outro lado,
os vetores, as construgdes génicas, as técnicas de transformacdo, entre
outras matérias biotecnoldgicas, sdo resultado do engenho de inventores
da drea de biotecnologia, cuja atividade de pesquisa difere bastante da ati-
vidade de melhoramento. Quando uma invengdo biotecnoldgica, a partir
de um evento, for incorporada ao fruto do trabalho do melhorista, havera
dois diplomas juridicos diferentes (Lei de Protecdo de Cultivares e Lei da
Propriedade Industrial) regendo duas realidades: a cultivar e a invengao

biotecnoldgica.

A ABPI adota a presente RESOLUGAO, nos seguintes termos:

1. Ndo ha nenhuma antinomia ou exclusdo de quaisquer direitos garanti-
dos na Lei de Protecdo de Cultivares ou na Lei da Propriedade Industrial,
pois cada uma regula situagOes faticas e objetos juridicos diferentes: varie-
dade vegetal (objeto do certificado de protegdo de cultivar) e construgbes
génicas, DNA quimérico, processos biotecnoldgicos, entre outros (objeto
da patente). Os direitos garantidos em ambas as leis sdo distintos e, assim,



um terceiro ndo autorizado deve observar as normas existentes na Lei de
Protecdo de Cultivares e na Lei da Propriedade Industrial se desejar reali-
zar atos de comércio com uma variedade vegetal protegida por meio de
Certificado de Protecdo de Cultivar e que incorpore elementos biotecno-
|6gicos patenteados.

2. Os direitos oriundos de um certificado de prote¢do de cultivar podem
coexistir harmonicamente com aqueles conferidos por patentes no caso
de biotecnologias incorporadas a variedades vegetais, sem que os dois
direitos incidam sobre o mesmo objeto juridico, eis que a invencéo biotec-
nolégica ndo se confunde com a variedade vegetal.

3. Assim, a ABPI recomenda que ndo sejam impostas quaisquer limitagdes
ou excegBes a aplicagdo, em sua integra, dos comandos legais vigentes
em cada uma das duas legisla¢des, de cultivares (Lei No. 9.456/97) e de
propriedade industrial (Lei No. 9.279/96) as variedades vegetais genetica-
mente modificadas.

Pois bem, dessas declaracdes, algumas analises sdo necessarias:

Sempre é de bom alvitre lembrar que é no “principio da razoabilidade
que se funda os objetivos de equilibrio de direitos a fim de balancear com igual
pericia os interesses e evitar os excessos dos direitos contrastantes —e no que
desmensurar deste equilibrio tenso e cuidadoso, esta inconstitucional:33%”

N&o se dard mais alcance ao conteudo legal dos direitos de patente
do que estritamente, imposto para cumprir a fungdo do privilégio
de estimulo ao investimento — na minima proporgao para dar curso
a satisfacdo de tais interesses®?.

Na legislacdo brasileira de propriedade intelectual cldssica encon-
tramos duas situagGes limitrofes.

- uma de natureza declaratdria sujeita a condicionante prevista
no artigo 10, IX, que ndo reconhece nessas criacdes uma atividade inventiva
enquanto ndo representem uma solucdo técnica para problemas utilitarios
técnicos. Prevista como condicionante os requisitos objetivos de patenteabi-
lidade — assim, “o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais bioldgicos
encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou
germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos bioldgicos naturais”,
nao serdao consideradas invencdes, e

331 BARBOSA, Denis Borges. Uma introducdo a propriedade intelectual. Segunda Edi¢do Revisada e Atua-
lizada, 2010.

332 Sears, Roebuck & Co. v. Stifell Co, 376 U.S 255 (1964), relator Mr. Justice Black.
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- de natureza proibitiva prevista no artigo 18, lll, devido a ques-
tées de politicas publicas, com exce¢do aos microorganismos transgénicos
gue atendam os requisitos objetivos de patenteabilidade previstos no artigo
8° da Lei 9.279/96 e que ndo sejam mera descoberta —assim, “o todo ou parte
dos seres vivos, exceto 0s microorganismos transgénicos que atendam aos
trés requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicacdo
industrial - previstos no art. 82 e que ndo sejam meras descoberta”.

Entretanto, bastante contestdvel a excecdo legal prevista no artigo
18, lll que permitem patentes a microorganismos transgénicos.

Mesmo com a inser¢do de um microorganismo (que pressupde ativi-
dade humana), em uma planta, (esse material genético que é parte dela), ou
ainsercdo de um microorganismo em uma semente, o patenteamento dessas
tecnologias podera ser questiondvel:

- Primeiro porque a intervengdo humana ndo é requisito obje-
tivo de patenteabilidade e, sim de apropriacdo;

- Segundo, porque haverda um desequilibrio constitucional
guando da concessdo de patente sobre um processo biotecnoldgico para a
criacdo de uma planta transgénica, vez que confere ao titular, em tese, os
mesmos direitos de propriedade sobre essa planta criada a partir do processo
patenteado dependendo de andlises de cada caso em particular.

- Terceiro, a impossibilidade juridica e legal existente na lei de
propriedade intelectual brasileira que proibe patentes de plantas e suas par-
tes, sendo que o enunciado do artigo 18 trata-se de uma norma restritiva e
na verdade, a protecdo por patente abarcara o invento de aparelho (elemento
genético) encontrado na semente (veiculo) ou em varias sementes e nao ela
em si, mesmo se transgénicas.

- Quarto, as patentes sdo conferidas quando satisfizerem, con-
comitantemente, todos os requisitos do artigo 8° da lei 9.279/96; e finalmen-
te,

- Esse tipo de prote¢do vai de encontro a natureza juridica dos
bens em que se pede a exclusiva. No caso, a semente, pela legislacdo patria,
jamais serda um bem sujeito a apropriacdo privada.

Quanto aos microorganismos, seu conceito se limita a seres micros-
copios como bactérias, protozoarios, virus, etc., entretanto, algumas vezes, as
reivindicacdes para a protecdo patentdria engloba-se ndo somente microor-
ganismos em si, mas também seus componentes, inclusive genes.



David Hathaway afirma que:

O gene “inovado” e patenteado pode ser transferido de uma bac-
téria para uma planta ou animal. Uma planta obtida dessa forma
—uma planta transgénica — poderia ser excluida do patenteamento
por ser planta. Mas, como é que ficam os direitos sobre o gene pa-
tenteado que esta inserido nela? Obviamente a planta ndo é paten-
tedvel, na teoria, na pratica fica patenteada®®.

A legislacdo ordinaria que regulamenta a matéria confere ao titular
direitos de propriedade sobre a patente de produto de multiplicacdao ou pro-
pagacdo de uma variedade vegetal transgénica (protegida por legislacdo sui
generis), e concomitantemente em alguns casos, uma patente de processo via
lei patentaria.

A protecdo para o processo de transgenia, uma vez patenteado, abar-
ca a variedade vegetal e suas partes, além de todos os materiais provenientes
derivado da multiplicacdo ou propagacao.

Segundo o art. 82 da LPC, a protecdo da cultivar recairad sobre o mate-
rial de reproducdo ou de multiplicacdo vegetativa da planta inteira.

O que recebe protecdo direta ndo é sequer o cultivar, mas o material
de propagacdo deste (art. 90., art. 37) como, por exemplo, sementes, estacas,
tubérculos e brotos e outras partes das plantas®*.

O material de propagacdo é definido pela lei de cultivares como toda
e qualquer parte da planta ou estrutura vegetal, o que inclui sementes, na sua
especifica definicdo legal. E, assim, tanto o polo ativo quanto o passivo de um
procedimento de reproducdo ou multiplicacdo.

De acordo com Barbosa®®® na lei sui generis a propagacdo é a explo-
racdo econdmica, através de um dos meios de Direito, seja pela reproducdo
sexual ou qualquer outro meio (multiplicacdo):

A redacgdo é compativel com a UPQOV 1978; a Convencgdo de 1991
protegeria todo o material da planta, e ndo sé o elemento repro-
dutivo. Sendo o cultivar simultaneamente um exemplar de uma re-
gra de reprodugdo (objeto de um direito intelectual) e um objeto
material, como compatibilizar as duas coisas? A lei entende que a

333 HATHAWAY, David. Intervengdo na Cadmara dos Deputados em 13/04/93. Protecdo intelectual de mi-
croorganismos apud Varella, Marcelo. Vide: marcelodvarella.org.

334 Com excegdo a cana-de-agucar o qual o artigo 10, 1° da lei de cultivares especifica que o direito do
obtentor se estende até o material que se destina para fins de processamento industrial, ou seja, a protecdo
se estende até o produto final.

335 BARBOSA, Denis Borges. O objeto e dos limites ao direito sobre cultivares — doutrina e precedentes
correntes. No prelo, 2014.
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protecdo recai ndo sobre a planta inteira, mas sobre o material de
propagacgdo. Mais precisamente - e isso € importante - sobre a fun-
¢cdo de propagacao.

Note-se a definigdo legal de “planta inteira”: a planta com todas as suas
partes passiveis de serem utilizadas na propagacdo de uma cultivar. Por
oposicdo ao material propagativo, e aos elementos vegetais em geral, a
planta inteira se define pelo composto de todas as partes passiveis de se-
rem utilizadas na propagagdo de uma cultivar®:

O objeto da protecdo do direito exclusivo sobre as cultivares é a solugdo
técnica, expressa em informacdo genética, tal como contida num elemen-
to vegetal classificado como cultivar. Enquanto tal informacéo assegure a
reprodutibilidade da solugdo técnica — que ela seja estavel de geracdo a
geracdo e homogénea a cada espécime no qual se aplique — e satisfizer os
requisitos de novidade e contributo minimo (além das demais exigéncias
legais) o Estado constituira a exclusiva pertinente.

E essa relagdo necessaria com a materialidade do elemento vegetal que
constitui um dos tragos distintivos da protecdo 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 protecdo: é sobre esse bem, ou corpus mysticum,
tomado na sua peculiar relagdo com o elemento vegetal pertinente, que a
exclusividade incide.

O material de propagacdo - uma semente - pode ser comida, ou dela ex-
traida 6leo combustivel; nem porisso haverad direito exclusivo do titular do
Certificado. Ndo é por ser material de propagacdo, mas por ser ele usado
como tal, que se exerce o direito.

Com efeito, todo o material propagativo é protegido pela Lei de cultivares,
ou seja, qualquer parte de uma planta de cultivar protegida utilizada na
reproducdo ou multiplicagdo e sua funcionalidade como tal.

Assim, o limite de protecdo sui generis encontra-se na materialidade
da planta em si, em suas partes ou na estrutura vegetal protegendo a sua re-
producdo e multiplicacdo de modo integral.

Essa protecdo sui generis exercida através de certificados de prote-
¢do de cultivar abarca o material de reprodugdo ou de multiplicacdo vegetati-
va da planta inteira e veda por forca do artigo 2° a intercessdo de direitos na
variedade vegetal.

336 BARBOSA, op. cit. O objeto e dos limites ao direito sobre cultivares — doutrina e precedentes corren-
tes. No prelo, 2014.



A problematica sobre a intercessdo de regimes protetivos em pro-
priedade intelectual ja foi discutida pelos Tribunais brasileiros em algumas
oportunidades. Diz precedente do TJRS:

No que tange a incidéncia da Lei da Propriedade Industrial e/ou Lei de
Cultivares, surge o problema relativo a dupla protecdo: (a) uma da Lei da
Propriedade Industrial, tendo por objeto, no caso, a Tecnologia Clearfield
(processo tecnoldgico relacionado a transformagdo da semente ou gene
recombinante nela existente), dai resultando um ser mutagénico, com
expedicdo de carta-patente pelo INPI, e, por conseguinte ndo haveria pa-
tenteamento de ser vivo; e (b) outra da Lei de Cultivares, envolvendo a
variedade de planta, no caso, o Arroz IRGA 422CL, com expedicdo de cer-
tificado de protecdo pelo SNPC. A referéncia de que ndo haveria patente-
amento de ser vivo, decorre do fato de que pelo art. 18, Ill, Lei 9.279/96,
e modificacdes da Lei 10.196/01 (Lei da Propriedade Industrial), ndo sdo
patentedveis “o0 todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos
transgénicos que atendam aos trés requisitos da patenteabilidade - novi-
dade, atividade inventiva e aplicagdo industrial - previstos no art. 82 e que
ndo sejam mera descoberta.” (..)

Em segundo, o art. 22 da Lei de Cultivares, estabelece que a protegdo dos
direitos relativos a propriedade intelectual se efetua mediante concessao
de Certificado de Protecdo, sendo inclusive a “Unica forma de protecdo de
cultivares e de direito que podera obstar a livre utilizagdo de plantas ou de
suas partes de reproducdo ou de multiplicacdo vegetativa no Pais.” Como
se V&, esse dispositivo torna questionavel a dupla protegdo, na medida em
que afirma ser o Certificado a Unica forma de protecgdo de cultivares. Quer
dizer: se os cultivares incorporam tecnologia, e por ébvio isso sempre
ocorre, ndo seria possivel destaca-la para fins de carta-patente.

Comentando essa questdo, o eminente DENIS BORGES BARBOSA, em alen-
tada obra ensina:

“Este direito também é exclusivo, ao afastar outras modalidades de pro-
tecdo ao mesmo objeto, como por exemplo, das patentes tradicionais e,
até mesmo, o do segredo industrial”. A sabedoria desta exclusdo objetiva
e poderia - e serd - muito questionada, em particular em face da evolu-
¢do da técnica. Entendida como vedando a concessdo de patentes sobre
0 mesmo objeto, a disposi¢do segue a UPOV 1978; a versao posterior ndo
previne a dupla (ou multipla) protecdo. Entenda-se: “nenhum outro direi-
to’ direito regulado por esta Lei.” (Uma Introdu¢do a PROPRIEDADE INDUS-
TRIAL, Ed. Lumen Juris, 22 ed., 2003, p. 740).

Ora, se o cultivar por si sé incorpora tecnologia, se esta lhe é inerente, se
o cultivar vem a ser o suporte material da tecnologia, ndo parece logico
o registro desta também no INPI para fins de carta-patente. Estariamos,
entdo, diante de dupla protegdo para o mesmo objeto, isto é, para a tec-



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 cultivar, protegida por certificado, com base na Lei de Cul-
tivares. E dai o conflito, pois hd temas comuns que as leis disciplinam de
modo diverso. Por exemplo, o art. 42 da LPI, invocado pela BASF, assegura
ao titular da carta-patente o direito de impedir terceiro, sem o seu consen-
timento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com estes
propdsitos, e consequentemente, no caso, a possibilidade de apreender
o produto resultante do plantio, isto é, a safra de arroz. Ja o art. 10, Il, da
LC, exclui tal possibilidade quando o produto do plantio é comercializado
como alimento ou matéria-prima. Como resolver o conflito? E o que vere-
mos a seguir. A Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial) funciona como
lei geral; logo, so se aplica, em relacdo as leis especiais, no quanto estas
forem omissas.”

Em resumo, o Tribunal entendeu que ndo poderia haver a intercessao
entre as exclusivas, vez que ao proteger a criagdo via patente de processo no
cultivar, o titular do direito em litigio estaria obstando via transversa a autori-
zacdo outorgada pelo artigo 10, Il da lei de cultivares®’.

Os limites e efeitos de protecdo entre patentes e cultivares possuem
uma conformacdo especifica quanto as suas funcdes no desenho constitu-
cional, haja vista o artigo 5°, XXIX, da Constituicdo Federal que assegura aos
autores de inventos industriais privilégio tempordrio para sua utilizacdo, bem
como protecdo as criacdes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes
de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e
o desenvolvimento tecnoldgico e econémico do Pais.

E como bem apregoado pela jurisprudéncia patria:

A protecdo constitucional de concessdo do direito temporario de
exclusividade ao titular de uma patente, inserta no inciso XXIX do
artigo 5° da Lei Maior, so6 se justifica para retribuir pesados inves-
timentos relativos & novidade, atividade inventiva, a par da utiliza-
¢do industrial, pelo que ja ndo se pode sustentar uma concessao
de tal natureza se a matéria ja se encontra no estado de técnica
e qualquer técnico da area poderia ter chegado 4s mesmas con-
clusdes de utilizacdo dos componentes da mesma férmula objeto
de protecdo de patentes anteriores. (Tribunal Regional Federal da
2° Regido, 1° Turma Especializada. JC. Marcia Helena Nunes. AC
2004.51.01.525105-9, DJ 30.09. 2008).

337 Art. 10. N3o fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que:
(...) Il- usa ou vende como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, exceto para fins
reprodutivos.

176



O fato é que, a maioria das legislagcdes nacionais de propriedade inte-
lectual se conforma aos padrdes do Acordo Trips e, com efeito, o artigo 42 da
lei de propriedade intelectual patria, ndo traz em seu bojo a vedacdo sobre o
patenteamento de plantas e animais como patentes de processo. Dessa pre-
missa, verifica-se, que hd uma extensdo indireta da protecdo para as patentes
de produto quando estas criacdes forem diretamente provenientes de uma
patente de processo.

Por forca do artigo 42 as patentes de processo protege o produto
resultante do processo e, em consequéncia ha protecdo indireta das patentes
de processo em um produto derivado de uma cultivar que, necessariamente
sdo protegidas por certificados de cultivar — constituindo assim, intercessdo
entre as exclusivas.

Logo, por uma analise literal do enunciado do artigo 42, | e Il, tem-se
que o titular de patente de invencdo, cuja protecdo abarca “novo” atributo
de uma planta, tal como um gene ou uma nova fungdo genética, constitui o
direito de explorar com exclusividade essa planta no Brasil ou vedar que ter-
ceiros a utilizem comercialmente, sem sua autorizagao, ou mesmo, cobrar por
uma contraprestacdo pelo uso da tecnologia protegida através de contratos
de royalties.

O que poderia considerar é que: a protecdo conferida aos produtos
fabricados com processos patenteados de acordo com o artigo 42, 1 e ll; a
estes, se dard a tutela equivalente ao dos produtos patenteados somente en-
guanto provenham efetivamente do processo reivindicado, atentando que, se
exige: “produto obtido diretamente por processo patenteado”.

Il. PROBLEMAS RELACIONADOS COM PATENTES DE MATERIAIS
VEGETAIS QUE SAO OMISSOS NAS LEGISLACOES NACIONAIS

O escopo do Acordo Trips estabelece standards minimos de protegdo
a propriedade intelectual de acordo com as especificidades de cada Estado-
membro a fim de garantir que cada qual forneca protecado efetiva e adequada
a facilitar o comércio concorrencial.

Assim, as disposicGes do Acordo sdo redigidas em termos gerais em
reconhecimento da natureza territorial dos direitos relativos a propriedade
intelectual e as especificidades de cada Estado-membro.

A disposicdo relevante em relacdo a matéria viva vem apregoada no
enunciado do artigo 27 que estabelece como requisito basico a ndo discrimi-
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nacdo para todas as criagdes suscetiveis de protecdo patentdria. Assim, dispde
que os Estados-membros devem proteger por patentes todos os tipos de in-
vencdes, independente da area tecnoldgica.

Como requisito facultativo, o Acordo deixa a cargo dos Estados-mem-
bros trés categorias de exclusdo da protecado, a saber:

- invengBes contrarias a moralidade — artigo 27.2;

- invengBes que assumem as formas de diagndsticos terapéuti-
COS ou cirurgicos para seres humanos e animais — artigo 27.3 (a) e,

- invencGes relativas a plantas e animais — artigo 27.3. (b).

Salienta também, o Acordo, que os Estados-membros ndo podem ex-
cluir da protecdo patentdria, microorganismos ou processos nao bioldgicos ou
microbioldgicos por vislumbrar o desenvolvimento da industria farmacéutica
e na dependéncia desta ao sistema de patentes para proteger e dinamizar 0s
resultados de suas pesquisas e investimentos.

No entanto, a lei de patentes ndo é um estatuto de protecdo ao inves-
timento — e nem dos inventores, ndo € um mecanismo de internacionalizacdo
do nosso direito, nem um labaro nacionalista; é e deve ser lida como um ins-
trumento de medida e ponderagdo, uma proposta de um justo meio, e assim
interpretado. E no que desmensurar deste equilibrio tenso e cuidadoso, esta
inconstitucional**.

Ndo ha nas regras do Acordo Trips quaisquer defini¢cSes restritivas do
gue sejam plantas, animal, microorganismos, processos nao biolégicos, micro-
bioldgicos ou variedade vegetal.

Note-se, no entanto, que é de vital importancia para os Estados-
membros a definicdo dos termos cruciais, v.g, (microorganismos, processos
essencialmente bioldgicos, entre outros), em suas legislagdes porque qual-
quer divergéncia a partir de uma norma de um Pais sobre seus significados
podem gerar um intenso escrutinio nas normas nacionais, além de manifesta
inseguranca juridicas entre as partes interessadas.

As interpretacdes juridicas de conceitos cientificos, tais como “micro-
organismos, processos essencialmente bioldgicos, processos ndo bioldgicos,
microbioldgicos e outros”, suscitam a questao:

338 BARBOSA, Denis Borges. Uma introduc¢do a propriedade intellectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2003, p. 499.



Qual a linguagem apropriada para fins de definicdo de matéria paten-
tedvel? A linguagem da ciéncia, da lei ou do mercado?

Existem nas leis de propriedade intelectual de diversos paises, distin-
tas derrogacdes relativas as plantas ou variedades vegetais ou mesmo uma
nao elegibilidade por mecanismos de patentes de materiais genéticos ou bio-
l6gicos, sem referéncia especifica sobre “plantas”, ou mesmo sem uma con-
ceituacdo clara das criagdes que incidem na exclusdo de protecdo patentaria.

Assim, as exclusdes sdo referendadas nas leis nacionais com diversos
contextos e redacdes e, variam significadamente no ambito de aplicacdo de
acordo com os dispositivos legais pertinentes, como demonstra um estudo da
Organizacdo Mundial de Propriedade Intelectual — WIPO?*:

- plantas e animais, exceto microorganismos;

- plantas e animais o todo ou qualquer parte deles que ndo se-
jam microorganismos, mas incluindo as sementes, variedades e espécies.

- materiais vivos e substancias existentes na natureza;

- material bioldgico e genético que ocorre na natureza ou deri-
vados deles por reproducdo;

- materiais bioldgicos naturais;

- seres vivos, no todo ou em partes, com exce¢do dos microor-
ganismos transgénicos;

- seres vivos naturais, no todo ou em parte, e material bioldgi-
co, incluindo o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo encontrados na
natureza, ou dela isolados.

Em trabalhos anteriores®* salientei como exemplo que ao partir do
principio de regra geral um processo essencialmente biolégico ndo é paten-
tedvel, mas a complexidade esta em definir o que significa de modo claro
“processo essencialmente bioldgico”. Como o Direito vem interpretando essa
questdo? Como a biologia ou a biotecnologia considera essa questdo?

339 WIPO, Exclusions from Patentable Subject Matter and Exceptions and Limitations to the Rights, Docu-
ment prepared by the Secretariat, SCP/13/3, 2009, available at http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/
scp_13/scp_13_3.pdf, p. 16.

340 Avila, Charlene de. Uma anélise critica 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 decisGes nos mais diversos Tribunais
de modo ndo linear e que na pratica sdo decididas caso a caso, simplesmente
porque ndo ha um consenso com relagdo a essa particularidade entre as leis
nacionais®*.

Outra complexidade é que as criacdes relativas as plantas ou animais
sdo patenteaveis sob a condicionante de que a factibilidade técnica da criagdo
ndo esteja adstrita a uma Unica variedade de planta ou animal, como caso
do enunciado 53(b) da EPC, cujo pedido de protecdo as quais diversas varie-
dades de plantas ndo sejam especificamente reivindicadas, ndo as exclui da
patenteabilidade, ainda que o pedido possa contemplar diversas variedades
de plantas.

Este € um ponto de extrema complexidade, dada a ndo homogenei-
dade de interpretacg®es e resultados finais quanto ao tipo de protecdo; quan-
to a concessdo ou ndo de exclusiva patentdria ou mesmo; sobre a possivel
incidéncia de interpenetracdo de protecdes em um mesmo objeto imaterial,
mesmo sendo a sobreposicdo de exclusivas permitida no ambito da comuni-
dade europeia®®, entretanto, defeso nas legislacdes brasileiras de proprieda-
de intelectual.

O resultado é que existem muitos pedidos analisados e debatidos na
sua tecnicidade extremamente controversos e dubios quando da interpreta-
¢do dos Tribunais, justamente pela auséncia de conceituacgdo e de delimitacdo
pratica entre o que é bioldgico e o que é técnico, o que é microbioldgico, o
que é potencialmente danoso ao meio ambiente, entre outras questdes de
cunho politico, econdmico e ideoldgico®*.

Esse contexto associa-se a prépria natureza do desenvolvimento das
biotecnologias, ndo raro na zona ainda nebulosa da fronteira de conhecimen-
tos em ciéncias da vida e do uso de sistemas computacionais complexos para
tratamentos de dados e simulacdo de situa¢cdes em processos bioldgicos344.

Na verdade, muito embora a evolugdo da biotecnologia venha acom-
panhada de uma série de questionamentos sobre as vantagens ou desvan-
tagens de conceder patentes para materiais vivos e por vezes apregoados
desnecessarios qualquer definicdo dos termos cruciais para essas espécies de

341 Avila, Charlene de. op. cit. No prelo, 2015
342 Avila, Charlene de. op. cit., no prelo, 2015.
343 Avila, Charlene, op. cit, no prelo, 2015.

344 Segundo Mayor é também necessario levar em conta os desafios de carater ético colocado pelo de-
senvolvimento das biotecnologias. MAYOR, F. As biotecnologias no inicio dos anos 90: éxitos, perspectivas
e desafios. Estudos Avangados, v.6, n. 16, 1992, p.7-28.



criacdes, o fato é que: uma definicdo ou conceituacdo clara e factivel manteria
as exclusdes em vez de alavancar as inclusées, além de que preveniria a con-
cessdo de patentes amplas, difusas e mal examinadas.

Como resultado, a protecdo por mecanismos de patentes estd dispo-
nivel em alguns paises como, por exemplo, os da Unido Europeia, para grupos
de plantas que abrangem mais do que uma variedade, desde que o titular da
patente ndo alegue uma variedade vegetal como tal***. Dessa maneira, toda
criacdo e seus componentes que ndo seja uma variedade de plantas em si, sao
abarcadas pelos mecanismos de patentes.

Muito embora, em um sentido comum o termo “microorganismo”
nao abarcar “células” e seus componentes subcelulares, na pratica os escritd-
rios de patentes europeus — EPO**® ampliaram sobremaneira o conceito a fim
de incluir na incidéncia patentaria, células de materiais vegetais e suas partes.

Mas, a maioria das legislagdes nacionais ndo introduziram disposicdes
claras e inequivocas para lidar com os problemas especificos quanto ao paten-
teamento dessas tecnologias, como por exemplo:

- a autorreplicagcdo dos materiais vegetais obstando a descri-
¢do plena nas reivindicagdes, vez que independem da intervencdo humana
para se reproduzir ou transformar-se;

- a incorporagdo de diversas construcdes génicas em uma so
planta sob a protegdo de varias patentes e, por consequéncia, varios titulares
de direitos distintos,

345 Como exemplo dessa declaragdo, produtos derivados de métodos de cruzamento e selegdo (semen-
tes, frutos, plantas, material de reproducdo); todas as etapas do processo de criagdo, com exce¢do da com-
binagdo de cruzamento e selegdo subsequente (tal como a sele¢do anterior ao método de cruzamento);
plantas e animais descritos ou selecionados por sua condigdo genética ou caracteristicas genotipas); todas
as plantas e animais com uma mudanga em sua condigdo genética que ndo é causada pela combinagdo
de todo o genoma por mutagénese aleatdria, entre outros casos, ja mencionados neste estudo, mas, ndo
exaustivamente. Variedades de plantas, até entdo, proibidas de abarcar a protegdo patentaria, desde que
ndo se enquadrem como variedades vegetais sdo reivindicadas explicitamente, criando assim, precedentes
absurdos sob “os arrepios da lei”. Vide: Avila, Charlene, op. cit, no prelo, 2015.

346 A EPO tentou a seguinte explicagdo para o conceito de “processo essencialmente bioldgico” para
efeitos de concessdo ou recusa de uma patente de processo: um processo para produgdo de plantas ou ani-
mais, que se baseia no cruzamento sexual de genomas inteiros e na posterior selecdo de plantas ou animais
é excluido da patenteabilidade como sendo material essencialmente bioldgico, mesmo que outras medidas
técnicas relacionadas com a preparagdo da planta ou animal ou o seu ulterior tratamento estiverem presen-
tes na reivindicagdo antes ou apds as etapas de cruzamento e selegdo, (ver G/1/08 e G/2/07). Vide: http://
www.epo.org/law-practive/legal-texts/html/guidelines/e/g_ii_5_4_2.htm
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- a violagdo ndo intencional de patentes pelos agricultores e
seus possiveis efeitos legais, (vide o caso Monsanto Canada Inc. v. Schmei-
ser)*¥.

Na verdade, a faculdade conferida pelo artigo 27 do Trips*® aos paises
membros quanto a protecdo de plantas por um sistema de patentes/ sui gene-
ris ou a complementaridade dos dois sistemas gerou um potencial problema
tedrico e pratico de interfaces em propriedade intelectual.

Além de um problema tedrico e pratico, a complementaridade dos
dois sistemas protetivos afeta a seara contratual ente empresas de biotecno-
logia e agricultores, no qual, em algumas situacdes, as legislacdes de proprie-
dade intelectual clssica e de cultivares sdo utilizadas concomitantemente.

Em publicagdes anteriores®** mencionei que os royalties sdo cobrados
separadamente pelo que ha na semente, i.e, cobra-se pelo uso reprodutivo
do material vegetal, da cultivar, respaldada em certificacdo de protecdo e pela
utilizacdo do material genético, respaldada em protecdo patentaria de pro-
cesso.

Nessas situacdes ha conjuncdo das duas leis, mas com interpretacdes
separadas o que traduz em questionamentos juridicos, tais como: se a lei clas-
sica de propriedade intelectual e a lei de protecdo de cultivares podem ser
aplicadas concomitantemente, vez que pelo enunciado do artigo 2° da lei de
cultivares a uUnica forma de protecdo a novas variedades no Brasil é conferido
pelos Certificados de protecdo de cultivares.

347 A presenga de um resquicio de um gene patenteado em uma semente pode ndo ser intencional, isto
é, pode ser levado por meios naturais para as plantagdes e, por conseguinte, contamina-las. O caso em
questdo se refere ao processo da Monsanto contra o produtor agricola de canola que havia colhido e salvo
sementes contendo transgene patenteado pela Monsanto.

348 Art.27.1- Sem prejuizo do disposto nos paragrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invencdo, de produto ou
de processo, em todos os setores tecnoldgicos, sera patentedvel, desde que seja nova, envolva um passo
inventivo e seja passivel de aplicagdo industrial. Sem prejuizo do disposto no paragrafo 4 do ART.65, no
paragrafo 8 do A.70 e no pardgrafo 3 deste Artigo, as patentes serdo disponiveis e os direitos patentarios
serdo usufruiveis sem discriminagdo quanto ao local de invengdo, quanto a seu setor tecnoldgico e quanto
ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente. Para os fins deste Artigo, os termos “passo
inventivo” e “passivel de aplicagdo industrial” podem ser considerados por um Membro como sindnimos
aos termos “ndo obvio” e “utilizével”. 2- Os Membros podem considerar como ndo patenteaveis invengdes
cuja exploracdo em seu territorio seja necessario evitar para proteger a ordem publica ou a moralidade,
inclusive para proteger a vida ou a satde humana, animal ou vegetal ou para evitar sérios prejuizos ao meio
ambiente, desde que esta determinagdo ndo seja feita apenas por que a exploragdo é proibida por sua
legislacdo. 3- Os Membros também podem considerar como ndo patentedveis: a) métodos diagndsticos,
terapéuticos e cirlrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais; b) plantas e animais, exceto
microorganismos e processos essencialmente bioldgicos para a produgdo de plantas ou animais, excetuan-
do-se os processos ndo bioldgicos e microbiolégicos. Ndo obstante, os Membros concederdo protegdo a
variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema “sui generis” eficaz, seja por
uma combinagdo de ambos. O disposto neste subpardgrafo sera revisto quatro anos apds a entrada em
vigor do Acordo Constitutivo da OMC.

349 AVILA, Charlene. Interface dos direitos protetivos em propriedade intelectual: Patentes e Cultivares.
Revista da Associacdo Brasileira de Propriedade Intelectual — ABPI — 112, mai/jun de 2011, p. 38.



Assim, temos problemas tedrico-praticos e contratuais, além de con-
flitos estruturais referentes as diferencas especificas de modelos de protecao,
vez que o mesmo objeto imaterial poderd ser protegido por duas ou mais
exclusivas envolvendo reivindicacdes concomitantes de protecdo (tema que
serad desenvolvido no préximo topico).

I1l. DIFERENGAS ESTRUTURAIS DE PROTEGCAO — PATENTES E CUL-
TIVARES

Cada direito possui um modelo constitucional que lhe confirma os
pressupostos de aquisicdo em relacdo aos efeitos da exclusiva moldados pelo
principio da especificidade de protecao.

A doutrina deixa claro a questao.

A propriedade intelectual de cultivares é referente a for¢a de trabalho
intelectual desempenhada pelo pesquisador — melhorista — quanto a
obtenc¢do de nova variedade vegetal ou de variedade vegetal derivada,
conforme analisado. O processo concebido pelo melhorista quanto a
obtencao de nova variedade ndo é passivel de protecdao, mas apenas
o produto final, ou seja, a nova variedade vegetal (cultivar). Nos mes-
mos moldes da propriedade intelectual estabelecida para as invencgdes, a
propriedade intelectual referente a cultivar é caracterizada como bem
imaterial, ou seja, refere-se a ideias, conhecimento cientifico que intro-
duz alteragoes significativas na cultivar. Entretanto, nos termos da Lei
9.456/97, a propriedade intelectual é considerada bem movel para fins de
protegao.

O art. 22 da Lei 9.456/97 estabelece que a cultivar ou as obtengdes origi-
nadas a partir da biotecnologia vegetal s6 podem ter sua propriedade
intelectual conferida no ambito do Direito de Melhorista. Desta forma,
a protecgdo instituida no Sistema de Patentes regulamentada pela Lei
9.279/96 esta expressamente excluida, ndo atingindo, portanto, as va-
riedades vegetais®°,

Além disso, diferencia-se a protecdo sobre cultivares do sistema de pa-
tentes, uma vez que setores de pesquisa tém livre utilizagdo da cultivar
protegida, como fonte de pesquisa e de informacdo cientifica.

E, ainda, ha a possibilidade de comercializagdo do produto obtido do plan-
tio da cultivar protegida, desde que para fins alimentares, independente-
mente de pagamento de royalties ao titular do certificado de protecdo de
cultivar.

350 DEL NERO, Patricia Aurélia. Propriedade Intelectual — A tutela juridica da biotecnologia. RT, Sdo Paulo,
1998, ps. 216 e 222-223.
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A tutela da biotecnologia vegetal sera exclusivamente por meio do sis-
tema do direito do melhorista, pois o art. 22 da Lei 9.456/97 o prevé
como unica forma de protec¢ao de cultivares, afastando a protegdo via
patente as plantas®>.

Assim, outra diferenca estrutural de protecdo se refere aos requisitos
técnicos das patentes e agros técnicos, técnicos e juridicos das cultivares, isto é.

- a novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial
para as patentes de invengdo; .

- a distintividade, homogeneidade, estabilidade, novidade (co-
mercial) e denominacgdo prépria para cultivares.

Incontestavelmente, a novidade é um requisito comum para todos os
direitos de exclusivas da propriedade intelectual. E um requisito muito espe-
cial, e difere entre as legislacdes de patentes e cultivares.

Na lei de cultivares, a novidade diz respeito ao tempo de comerciali-
zagdo e, para ser considerada “nova”, a cultivar de qualquer espécie ndo pode
ter sido comercializada ou oferecida & venda ha mais de 12 meses, no Brasil,
com o consentimento do obtentor; ou a mais de seis anos, no exterior, para
espécies de arvores e videiras, e ainda ha mais de quatro anos, para as demais
espécies.

Como um dos elementos basicos do balanceamento de interesses
constitucionais, a novidade guanto as patentes industriais importa que o in-
vento em questdo jamais tenha sido dado conhecimento ao publico, em qual-
quer parte, de qualquer maneira®?2,

Assim, é o conhecimento, que destrdi a novidade das patentes indus-
triais. Esse tipo de novidade ndo é que consta da norma dos cultivares, a Lei
n° 9.456/1997.

Sobre as patentes industriais, os tribunais dizem que:

351 KISHI, Sandra Akemi Shimada, Tutela Juridica do Acesso a Biodiversidade no Brasil, p. 5-6.

352 Os efeitos da protegdo sdo limitados: em primeiro lugar (simplificando) o direito exclusivo de repro-
dugdo se limita a produgdo para os fins de comercializagdo, a oferta para venda e a venda de sementes ou
material de plantagdo da variedade. Isto da ao fazendeiro a possibilidade legal- supondo que ele tenha a
capacidade técnica de fazé-lo- de produzir sua prépria semente sem ter que pedir uma licenga ou de pagar
royalties. Em segundo lugar, o direito que é atribuido ndo compreende quaisquer direitos em variedades
futuras que sejam criadas (mas ndo produzidas por uso repetido) a partir da variedade protegida. Trés ca-
racteristicas suplementares sdo notadas, na comparagdo com as patentes: a extensdo da protegdo é restrita
e ndo compreende, em geral, os produtos da variedade; ndo existe um sistema de dependéncia (exceto no
caso especifico de variedades que exijam uso repetido de outra variedade para sua produgdo comercial); e
ndo ha reivindicagdes que possam definir seu campo de protegdo” (Doc. UPOV (A) /XIII/3, p. 9).



A novidade exigida ao deferimento da exclusividade do uso de de-
terminado invento deve ser apurada sob o aspecto global daquela
solugdo tecnoldgica e ndo sob a dtica dos elementos que a com-
pdem, que poderdo, isoladamente, estar abrangidos pelo estado da
técnica. (Tribunal Regional federal da 2° Regido. 2° Turma Especia-
lizada. Des. André fontes. AC 204.51.01.513998-3, DJ 02.07.2008).

A patente protege a invengdo que apresente em relagcdo ao estado
da técnica, uma novidade absoluta, em outras palavras, a invengao
deve ser diferente de tudo o que, até aquele momento, era do co-
nhecimento do publico. (AC. 200151015366056, 2° Turma Especia-
lizada do Tribunal Regional federal da 2° Regido, por maioria, 08 de
agosto de 2007).

Ja para a Lei de Cultivares, havera novidade quando a criacdo nao foi
disponibilizada no mercado territorial. E outra quest3o.

Diferentemente, da Lei de Protecdo de Cultivares, a Lei de Proprie-
dade Intelectual cldssica exige o conhecimento intelectual e ndo somente o
comercial para a verificacdo da novidade da criacdo. Légico que além de novi-
dade, a cultivar deve ser distinta uma das outras pelos critérios agrotécnicos,
i.e, distintividade, homogeneidade, estabilidade e novidade (comercial).

Exige-se, assim, a novidade cognoscitiva absoluta nas patentes indus-
triais em oposicdo a novidade de mercado territorial, para as variedades ve-
getais.

Por que essa diferenca?

Para as patentes industriais, a descricao escrita e os desenhos sdo, em
geral, suficientes para permitir a livre utilizacdo da tecnologia relatada, uma
vez que a patente se extinga, ou seja, legalmente possivel copiar a tecnologia.

A descricdo da solugdo técnica de forma que possa induzir a livre co-
pia da solucdo patenteada é um requisito essencial do sistema de patentes.

No caso das variedades vegetais, ndo ha descricdo possivel e a novi-
dade pertinente é apurada quando ha a disponibilidade da variedade ao pu-
blico no mercado do territério onde a protegdo existe. Por exemplo, quando a
semente é inserida no comércio no Brasil.

Em alguns textos salientei que um dos critérios essenciais para a con-
cessdo de patentes é que o requerente da tecnologia que se pede a protecdo
revele a invencdo de maneira suficientemente clara e completa a fim de que
se permita uma pessoa perita na arte realizar a invencao, (artigo 29.1 de Trips).
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No caso das tecnologias relacionadas as plantas, as leis nacionais per-
mitem que seus titulares satisfacam o pressuposto da divulgacdo, quer por
uma descricdo escrita da invengdo e/ou por um depdsito do material genético
protegido.

No entanto, o depdsito da informacgdo genética é suplementar ao de-
pdsito previsto no caput do artigo 24 da lei 9.279/96.

Esse enunciado apregoa que “o relatério devera descrever clara e su-
ficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realizagdo por técnico no
assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execugdo.”

Assim, o depdsito do material genético em instituicGes especializadas
ndo é substitutivo do relatdrio descritivo.

Em geral, para haver equilibrio de interesses constitucionais, é ne-
cessario que a nova tecnologia torne-se conhecida com a publicacdo, e ndo
somente depositada para ser acessivel ao publico®.

Entretanto, a “descricdo suficiente” é um problema para as criacdes
gue tem como caracteristicas a autorreplica¢do, vez que independem da in-
tervencgdo humana para se reproduzir ou transformar-se:

Muitas vezes, as inven¢8es da biotecnologia ndo sdo passiveis de
descri¢do de forma a permitir que um técnico na arte possa repro-
duzi-las — como se exige para o patenteamento das outras formas
de invengdo. Tal dificuldade, no caso de microorganismos, fica em
parte solucionada pela possibilidade de depositar os novos produ-
tos em instituicBes que, tal como escritdrios de patentes, podem
dentro dos limites da lei pertinente “publicar” a tecnologia, ofere-
cendo algum tipo de acesso ao publico. Essa forma de publicagao
tem causado, no entanto, grandes problemas. Exige-se, em geral,
gue a nova tecnologia torne-se conhecida com a publicacdo, e ndo
somente acessivel. A incorporacdo da tecnologia no estado da arte
se faz pela possibilidade de copiar o produto e pela disponibilidade
de dados que permitam a reproducdo intelectual do invento. Essa
nogao é expressa pela diferenga entre reprodutibilidade, isto &, a
capacidade intelectual de reproduzir a ideia inventiva, por sua apli-
cacdo material e a repetibilidade, ou seja, a possibilidade material
de obter os exemplares do objeto inventado®>*.

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.
http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/sobre_propriedade_intelectual.pdf



Geralmente, o fruto das criaces biotecnoldgicas torna-se impratica-
vel a sua descricdo, bem como sua repetibilidade é de execugdo imprevisivel
justamente pelo seu carater autorreplicante.

Para as variedades vegetais na propor¢cdo em que sdo excluidas da
protecdo as ideias, tecnologias e outras criacdes, a novidade cognoscitiva é
irrelevante ao equilibrio de interesses. Dessa forma, o requisito novidade para
a Lei de cultivares é mais branda em comparagdo com a Lei 9.279/96 que exige
o “conhecimento intelectual” e ndo somente o comercial.

A rigor, ndo exige sequer “invencdo” ou atuacdo humana direta para
a obtencdo da solugdo técnica desejada.

Na lei brasileira, uma descoberta de uma semente jamais posta no
mercado poderia — em tese — configurar a possibilidade de registro. Ndo ha
qualguer vedacdo para que isso aconteca no texto da lei.

Denis Barbosa afirma que:

Nova cultivar, no que define a lei, sera a comercialmente indisponi-
vel até a data do termo anterior ao pedido de proteg¢do, mas enten-
do que, sob a Constituicdo, a novidade deva ser de uma criagdo e
ndo de uma descoberta. Quem acha uma nova variedade no mato,
nao adquire dela a exclusividade. (...) embora a publica¢do dos ele-
mentos caracteristicos da cultivar seja obrigacdo geral, nos termos
da alinea anterior, ndo é tal publicidade que determina ou ndo a
existéncia de um novo cultivar, mas a disponibilidade no mercado.
Na verdade, a novidade propria das variedades vegetais resulta, de
um lado, da nogdo de conhecimento “geral” e de outro, do princi-
pio da distintividade; mas sem ofensa ao parametro da UPQV, pode
haver completo abandono da nogdo intelectual de “conhecimento”,
como aqui, em favor de outro critério, que é o de disponibilidade —
e, precise-se, no mercado.

Ou seja, 0 que caracteriza a “nova cultivar” é o requisito de distingui-
bilidade, isto é¢, no momento em que se solicita a protecdo tera a cultivar que
apresentar distincdes em relacdo as ja existentes.

Note-se que o elemento relevante para o desenvolvimento tecnold-
gico é a circulagdo da informacdo genética constante da propria planta, pois
a simples divulgacdo de informacdo ndo genética sobre a planta, ndo permi-
tindo a reproducdo da tecnologia por todos, ndo fere o requisito da novidade.

Em suma, a novidade que é cognoscitiva para a lei de patentes con-
tem suas especificidades que ndo se coaduna com a lei de cultivares porque
esta abandona a nogdo de conhecimento.
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A contribuicdo da informacao, essencial para o equilibrio constitucio-
nal do sistema de privilégios, € nos cultivares, informacdo genética, e ndo se-
mioldgica; o equilibrio a ser buscado é essencialmente diverso.

O elemento central de distingdo entre patentes e cultivares é a exis-
téncia de limitagBes ou exce¢les ao direito de cultivares, (inexistentes no
sistema de patentes), que desaparecem no caso de uma dupla protecdo, ou
de uma extensdo da exclusiva patentaria no campo dos cultivares.355, assim
como os institutos da excecdo do melhorista (breeder’s exemption) e o privilé-
gio dos agricultores (farmer’s rights) restardo ilusorios.

Cabe ressaltar que no Brasil vigora o principio da novidade absoluta
em matéria de patente, isto &, se a tecnologia para a qual se pede protecado
ja entrou “no estado da técnica” em qualquer lugar, em qualquer tempo, ndo
existe privilégio, porque a invencdo e o modelo de utilidade sdo considerados
novos quando ndao compreendidos no estado da técnica.

Denis Barbosa nos oferece outras distingGes estruturais com relagdo
aos dois sistemas de protecdo:

Nas patentes, é essencial a aplicabilidade industrial, que é a possibi-
lidade de repetir-se indefinidamente a mesma solucdo tecnoldgica
sem intervencdo pessoal; nos cultivares a repetibilidade se expres-
sa numa noc¢do de homogeneidade (em cada exemplar) e de estabi-
lidade (geracdo apds geracdo). Também para a patente, a nogdo de
atividade inventiva representa uma margem minima de distancia
da tecnologia anterior — além da simples novidade — que justifique
a concessdo de um direito exclusivo de muitos anos de duracdo. No
cultivar, esse requisito é o de distinguibilidade (os trés requisitos
juntos — este o de estabilidade e de homogeneidade — sdo designa-
dos por DHE).

Uma importante diferenca entre o sistema de patentes e o de cul-
tivares é o contexto social e humano em que a tecnologia agricola
se desenvolve e difunde. Patente proibe incondicionalmente o uso
da tecnologia protegida, salvo algumas excec¢es (por exemplo, uso
em pesquisa, ou formulagdo dos medicamentos em farmdcias de
manipulacdo para necessidades pessoais do paciente que ndo se-
jam atendidas nas formulagGes industriais).

As leis de cultivares, porém, segundo os tratados internacionais,
tendem a permitir o replantio da mesma semente pelo agricultor,
Embora esse aspecto esteja sendo muito questionado pela Embra-
pa e alguns outros investidores em tecnologia agricola, é um aspec-
to crucial do sistema.

355 BARBOSA, op. cit. O objeto e dos limites ao direito sobre cultivares — doutrina e precedentes corren-
tes. No prelo, 2014.
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Para evitar o problema de fidelizacdo a marca, o que, no campo dos
medicamentos é combatido pela politica de genéricos, o cultivar
tem de ter uma denominacdo propria, que ndo pode ser a marca
do seu titular; assim, ao fim do periodo de protecéo, ela pode ser
vendida sem vinculag¢do ao branding de quem gerou a semente3°®,

IV. DA “CULTIVAR ESSENCIALMENTE DERIVADA”

Uma questdo de problematica técnica e de vulnerabilidade legal e
gue, na maioria das vezes geram e facilitam a intercessdo de exclusivas em um
mesmo objeto imaterial é o conceito de “cultivar essencialmente derivada”.

O conceito de “cultivar essencialmente derivada” inexistente nas ver-
sdes UPOV 1961, 1972 e 1978 surgiu na versdo de 1991 e, consequentemente
inserta no artigo 3°, IX da lei 9.456/97 que segue a Upov de 1978, pelo qual o
Brasil é signatario.

De acordo com o artigo 14 (5) da Upov de 1991 “uma cultivar é consi-
derada essencialmente derivada de outra cultivar (cultivar inicial) se”:

(i) ela for predominantemente derivada da cultivar inicial, ou de
uma cultivar que é ela mesma predominantemente derivada da
cultivar inicial, sem perder a expressdo das caracteristicas essen-
ciais que resultam do gendtipo ou dag combinacdo de gendtipos da
cultivar inicial;

(ii) ela se distinguir claramente da cultivar inicial, e

(iii) exceto no que diz respeito as diferencas resultantes da deriva-
¢do, ela deve corresponder a cultivar inicial na expressao das carac-
teristicas essenciais que resultam do gendtipo ou da combinagdo
de gendtipos da cultivar inicial.

Na lei de cultivares patria, em especifico no artigo 3°, IX, considera-se:

(...) IX. Cultivar essencialmente derivada: a essencialmente derivada
de outra cultivar se, cumulativamente for:

a) predominantemente derivada da cultivar inicial ou de outra culti-
var essencialmente derivada, sem perder a expressdo das caracte-
risticas essenciais que resultem do gendtipo ou da combinagdo de
gendtipos da cultivar da qual derivou, exceto no que diz respeito as
diferencgas resultantes da derivacgdo;

356 BARBOSA, Denis Borges. O objeto e dos limites ao direito sobre cultivares — doutrina e precedentes
correntes. No prelo, 2014.
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b) claramente distinta da cultivar da qual derivou, por margem mi-
nima de descritores, de acordo com critérios estabelecidos pelo
orgdo competente;

c) ndo tenha sido oferecida a venda no Brasil ha mais de doze meses
em relagdo a data do pedido de protegdo e que, observado o prazo
de comercializagdo no Brasil, ndo tenha sido oferecida a venda em
outros paises, com o consentimento do obtentor, hd mais de seis
anos para espécies de arvores e videiras e ha mais de quatro anos,
para as demais espécies.

Basicamente a lei de cultivares brasileira apregoa que a cultivar es-
sencialmente derivada®’ tenha distinguibilidade sob os mesmos critérios da
cultivar originaria, isto é, deve ser distinta do que existe e que extrapole a
margem minima da cultivar originaria.

Deve, portanto, a cultivar apresentar novidade e que advenha predo-
minantemente daquela espécie que Ihe é original, com tragos idénticos a esta,
salvo aquele resultado da derivada:

Com os avangos da biotecnologia e da engenharia genética, espe-
cificamente, posto que, pela manipulagdo genética é possivel criar

uma nova cultivar com todo genoma de outra, exceto pela introdu-
¢do de um gene especifico.

Essa nova cultivar é, em tudo, inclusive em sua carga genética igual
a anterior, exceto pela presenca desse gene especifico que no caso,
serd uma cultivar essencialmente derivada da primeira®s,

Surgem assim, questdes técnicas complexas.

Como estabelecer as diferencas minimas entre uma cultivar essen-
cialmente derivada e a cultivar anteriormente protegida, vez que o artigo 3°,
lll e IX da LPC, ndo prescreve com precisdo a margem minima que separam
ambas.

Como estabelecer os critérios diferenciadores entre uma cultivar ori-
ginaria e a essencialmente derivada levando em conta parametros de propor-
cionalidade e razoabilidade?

357 O termo “derivada” significa que aquela planta resultou de outra ja existente, ou seja, ja protegida,
por exemplo, quando o melhorista tem uma variedade de feijdo mais resistente e dele consegue desen-
volver outra variedade de feijdo mais precoce. Vide: Selemara Berckembrock Ferreira Garcia. Protecdo das
cultivares e plantas transgénicas. e-revista.unioeste.br.

358 ARAUJO, José Cordeiro de. A lei de protecdo de cultivares: analise de sua formagdo e contetido. Brasi-
lia: Camara dos Deputados, 2010, p. 81.



Na pratica, no momento da analise do processo de protecdo sao utili-
zados critérios qualitativos baseados nos requisitos agrotécnicos — distinguibi-
lidade, estabilidade, homogeneidade e novidade.

Note-se, porém, que os conceitos de cultivar essencialmente deriva-
da do Ato de 1991 e da Lei de cultivares trazem alguns termos vagos, sem
esclarecer seus significados como “predominantemente derivada da” ou “ca-
racteristicas essenciais”, dificultando a analise dos critérios diferenciadores.

V. A LIMITAGAO A PROPRIEDADE INTELECTUAL SOBRE VARIEDA-
DES VEGETAIS - DO FARMER’S RIGHTS.

O conceito de direito dos agricultores (Farmer’s rights®*°) tem sido
incorporado a muitos instrumentos internacionais, como exemplo, Tratado
internacional sobre recursos fitogenéticos para alimentacdo e agricultura®®,
Convencdo da Diversidade Bioldgica — CDB, Declaragdo dos direitos dos cam-
poneses da Via Campesina, Debates no ambito da ONU, entre outros.

Ao analisar sobre os direitos dos agricultores, alguns doutrinadores®®
afirmam que nunca houve consenso sobre o significado, a extensdo de seu
conteldo e a forma de aperfeicoar os direitos dos agricultores nos debates
internacionais.

As motivacGes para a protecdo dos direito dos agricultores tiveram
varias abordagens: a) o reconhecimento dos direitos como uma “recompensa”
dos agricultores por sua contribuicdo para a conservacgao da agrobiodiversida-
de; b) como promocdo da conservacao e dos conhecimentos tradicionais; c)
como garantia de que o direito dos melhoristas ndo inviabilizasse as praticas
agricolas locais e d) um reconhecimento formal das praticas agricolas tradi-
cionais®®?2,

359 Expressdo utilizada pela primeira vez nos anos 1980 por Pat Mooney e Cary Fowler e assegurados
através de diferentes instrumentos juridicos vigentes em nivel nacional e internacional. SANTILLI, Juliana.
Agrobiodiversidade e Direito dos Agricultores. Sdo Paulo: Peirépolis, 2009, p. 519.

360 O Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para Alimentacdo e Agricultura da FAO (instru-
mento internacional de cumprimento obrigatério), aprovado na cidade de Roma em 3 de novembro de
2001, assinado pelo Brasil em 10 de junho de 2002 e promulgado pelo Decreto n2 6.476, de 5 de junho de
2008, reconheceu o direito do Agricultor de produzir sua propria semente sem condicionantes.

361 SANTILLI, Juliana. Agrobiodiversidade e Direito dos Agricultores. Sdo Paulo: Peirdpolis, 2009, p. 519.
CORREA, Carlos. Patent protection for plants: legal options 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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Ja as legislagBes referentes a propriedade intelectual de plantas além
de resguardar os direitos dos melhoristas que é o detentor dos direitos morais
de uma criacdo prescrevem limitacGes a esta protecdo — a excecdo do melho-
rista (breeder’s exemption) e o privilégio dos agricultores (farmer’s rights), a
fim de conferir um equilibrio na outorga do direito de exclusiva.

A expressao “privilégio do agricultor” foi reconhecida com o advento
dos regimes de PVP, em especial aqueles alinhados a Ata de 1978, (a Ata de
1991 n3o previne tal direito) estabelecendo que os agricultores troquem plan-
tas e sementes entre si e com outros agricultores e realizem campos de for-
macdo de novas sementes para replantio, mesmo de variedades protegidas,
mas sem intencdo comercial.

A Ata de 1978 em seu artigo 5.3 dispde que “a autorizacdo do ob-
tentor ndo € necessdria para a utilizacdo da variedade como fonte inicial de
variacdo com a finalidade de criar outras variedades”.

Entretanto, a reciproca ndo é verdadeira quando se trata do privilégio
do agricultor, vez que a protecdo conferida pela Ata de 1978 concentra-se
na exploracdo comercial das variedades protegidas, permitindo que a mesma
seja explorada pelo uso ndo comercial de sementes ou do material de propa-
gacdo, sem a necessidade de prévia autorizacdo do obtentor, ou seja, 0 uso
ndo comercial.

Assim sendo, a Ata de 1978 deixa uma lacuna em aberto, de maneira
tdcita, para que se permita, em nivel nacional, proteger os direitos e privilé-
gios do agricultor sobre o uso de sementes e material de propagacdo em suas
proprias colheitas.

Quanto a protecao conferida aos obtentores existe uma obrigagdo de
terceiros solicitar o consentimento do titular para produzir com fins comer-
ciais, colocar a venda ou comercializar material de reproducdo ou de multipli-
cacdo vegetal da variedade protegida.

Ou seja, a Ata de 1978 reserva uma condicionante ao privilégio dos
agricultores permitindo que os mesmos guardem o material de reproducdo ou
multiplicacdo vegetativa de uma variedade protegida e a utilizem em colheitas
posteriores em sua propriedade, desde que a finalidade ndo seja a venda ou
comercializacdo deste material.

J&d na Ata de 1991 o artigo 14 prescreve os atos praticados em relacdo
ao material de reproducdo ou de multiplicacdo da variedade protegida que
requerem autorizacdo do obtentor para a producdo ou a reproduc¢do; o acon-
dicionamento para reproducdo ou multiplicacdo; o oferecimento a venda; a



venda ou qualquer outra forma de comercializacdo; a exportacdo; a importa-
¢do e a detencdo para qualquer dos fins acima mencionados.

Em consequéncia, a Ata de 1991, estreitou os direitos de melhorista
em relacdo a legislacdo de patentes, havendo quase que uma equiparacdo
entre ambos, permitindo-se inclusive a intercessdo de protecao.

A lei de cultivares brasileira formatada em consonancia com a Ata
de 1978 assegura em seu artigo 9° a protecdo a reproducdo comercial, ve-
dando com que terceiros, sem autorizacdo e durante o prazo de vigéncia do
certificado, produzam com fins comerciais ou oferecam a venda o material de
propagacao de cultivar.

Por outro lado, o artigo 10, Il determina que inexiste violacdo do di-
reito do obtentor aquele que utiliza a cultivar como fonte de variagcdo no me-
Ihoramento genético ou na pesquisa cientifica.

Assim, ndo constituem violacdo a protecdo de cultivares os atos de.

- reservar e plantar sementes para uso préprio, em seu estabe-
lecimento ou em estabelecimento de terceiros cuja posse detenha.

- 0 Uso ou venda como alimentos ou matéria-prima o produto
obtido do seu plantio, exceto para fins reprodutivos;

- e sendo pequeno produtor rural, multiplicar sementes, para
doacdo ou troca, exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, no
ambito de programas de financiamento ou de apoio a pequenos produtores
rurais conduzidos por érgdos publicos ou organiza¢cdes ndo governamentais,
autorizadas pelo Poder Publico.

No caso da limitacdo®®® que permite que pequenos produtores rurais
multipliguem as sementes para fins de troca, apesar de retratar uma conduta
de natureza econémica, seu cunho cooperativo faz com que escape da exclu-
sividade outorgada pelo Certificado fugindo da caracterizacdo do art. 9° da lei
9.456/97°%

Para dirimir controvérsias a respeito daqueles que podem realizar tais
condutas, a Lei de Protecdo de Cultivares, traz a definicdo daqueles que se
enquadram no conceito de pequeno produtor rural e que atendam simultane-
amente 0s seguintes requisitos:

363 Por excegdo, as limitagBes ao direito do obtentor ndo sdo aplicadas para a cultura da cana-de-aglcar
mediante regra expressa descrita no paragrafo 1° do art. 10 quando direcionada para uso proprio, persis-
tindo a necessidade do produtor rural de cana-de-aglcar a obtengdo da permissdo do titular da variedade
protegida que se pretende utilizar.

364 Art. 92 A protegdo assegura a seu titular o direito a reprodugdo comercial no territorio brasileiro,
ficando vedados a terceiros, durante o prazo de protecdo, a produgdo com fins comerciais, o oferecimento
a venda ou a comercializagdo, do material de propagacdo da cultivar, sem sua autorizagdo.
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| — explore parcela de terra na condicdo de proprietario, posseiro,
arrendatario ou parceiro;

Il — mantenha até dois empregados permanentes, sendo admitida
ainda o recurso eventual a ajuda de terceiros, quando a natureza
sazonal da atividade agropecuaria exigir;

lll - ndo detenha, a qualquer titulo, drea superior a quatro modulos
fiscais, quantificados segundo a legislagdo em vigor;

IV — tenha, no minimo, oitenta por cento de sua renda bruta anual
proveniente da exploragdo agropecuaria ou extrativa e;

V —resida na propriedade ou em aglomerado urbano ou rural pré-
ximo.

Feitas essas considerag®es, importante destacar que o direito dos
agricultores de guardar, intercambiar, doar e reutilizar sementes préprias com
outros agricultores pode se tornar ilusério se a variedade vegetal incorporar
material genético protegido por patentes de processo, uma vez que o titular
da exclusiva patentdria poderd impedir tais praticas que sdo vitais para a se-
guranca alimentar.

Haja vista o caso sob judice®®® que se encontra no presente momento
em sede de embargos infringentes entre a multinacional Monsanto do Brasil,
Monsanto Technology LLC versus os produtores galchos - Sindicato Rural de
Passo Fundo, Sindicato Rural de Sertdo, Sindicato Rural de Santiago, Sindicato
Rural de Girug, Sindicato Rural de Arvorezinha e Federacdo 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
replantio e comercializacdo, além da proibicdo de doar e trocar sementes den-
tro de programas oficiais e cobrar de forma arbitraria, ilegal e abusiva royal-
ties sobre sementes e grdaos descendentes da chamada soja Roundup Ready
(RR)366.

365 Apelagdo Civel: 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.

Litisconsortes: Sindicato Rural de Jatai; Associagdo dos Agricultores de Dom Pedrito.

Assistentes: Associacdo Brasileira de Sementes e Mudas — ABRASEM, Agrobio Associagdo de Emp. Biotec-
nologia, Agricultura e Agroindustria.

APELACAO CIVEL. ACAO COLETIVA. DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. SOJA TRANSGENICA. LEI DE
PATENTES E LEI DE PROTECAO DE CULTIVARES. RAZOES DE AGRAVOS RETIDOS AFASTADAS E PRELIMINARES
SUPERADAS.

366 Para entender sobre o caso vide: AVILA, Charlene. Das patentes aos royalties — o caso da soja transgé-
nica da Monsanto. Revista de propriedade intelectual — Direito Contemporaneo — Constitui¢do — PIDCC. Edi-
¢80 03/2013, junho./2013, ISSN eletrénico 2316-8080. AVILA, Charlene. Apontamentos sobre a cobranga
de royalties da soja RR1 e outras questdes emblematicas em propriedade intelectual. Revista de proprieda-
de intelectual — Direito Contemporaneo — Constituicdo — PIDCC, edigdo 07/2014, out./2014. ISSN eletrénico
2316-8080. www.pidcc.com.br



No entanto, as leis de patentes podem incluir em suas normas, exce-
¢Oes a fim de permitir aos mesmos moldes dos regimes PVP ou cultivares que
tratam do farmers rights, como exemplo, a salva e o reutilizo de sementes
proprias.

Pelo artigo 11 da Diretiva Europeia relativa as invencdes biotecnoldgi-
cas, esses atos sdo admissiveis, muito embora sujeitos ao pagamento de uma
contraprestacdo aos criadores (0os pequenos agricultores estdo isentos desse
pagamento).

Carlos Correa®¥” nos diz que a excecdo pode ser igualmente prevista
sem remunerac¢do independentemente do tamanho da propriedade rural. Este
seria componente chave de um regime legal sensivel as politicas de seguranca
alimentar®®®, uma vez que reduziria os custos de producdo e promoveriam a
diversificacdo das fontes de abastecimento de sementes. Assim, vejamos:

VI. DA INTERCESSAO DE DIREITOS E O FARMER'’S RIGHTS

Existem distintos direitos entre patentes e cultivares, vez que na lei
patentaria ndo consta disposi¢des referentes ao privilegio do agricultor tradi-
cionalmente reconhecido pelo regime de cultivares, com o objetivo de permi-
tir que salvem e reutilizem as sementes fruto de suas explora¢des com varie-
dades de plantas que contém elementos patenteados.

Carlos Correa®® a fim de dirimir os problemas causados pela inter-
cessdo entre patentes e cultivares aborda a possibilidade de transposicdo do
privilegio dos agricultores da lei de PVP ou cultivares para a lei patentaria:

E uma interessante abordagem que outros paises possam adotar,
por exemplo, ao incorporar em suas leis de patentes, mutatis mu-
tandi, ressalvadas as excecdes previstas no regime sui generis ou
de PVP. Notavelmente, essa transposicdo ndo precisa prever o pa-
gamento de royalties ao detentor da patente se isso ndo é exigido
nos regimes de PVP ou sui generis.

367 CORREA, Carlos. TRIPS —relate patent flexibilities and food security. Options for developing countries.
Policy Guide, September, 2012.

368 A seguranga alimentar é definida como sendo “quando todas as pessoas, em todos os momentos,
tém acesso a uma alimentagdo suficiente, segura e alimentos nutritivos para satisfazer as suas necessidades
dietéticas e preferéncias alimentares para uma vida ativa e saudavel. Artigo 1 da Declaragdo de Roma de
1996 sobre a Segurancga Alimentar Mundial”.

369 CORREA, Carlos. Patent protection for plants: legal options 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 questdes relacionadas a com-
patibilidade e as flexibilidades do Acordo Trips sobre uma possivel exce¢do ao
abrigo da lei de patentes aos moldes do “privilegio dos agricultores” na lei de
cultivares, até o momento nao foram suscitadas no ambito da OMC:

O artigo 11 da Diretiva comunitaria sobre a biotecnologia tem sido
adotado ha 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 solugdo que os paises em desenvolvi-
mento podem estender a todos os agricultores (a maioria dos quais
provavelmente se enquadra na definicdo da CE de “pequeno agri-
cultor”).

Observa o doutrinador que apesar dos esforc¢os realizados pelos pai-
ses em desenvolvimento a fim de eliminar distor¢Ges comerciais na agricultu-
ra no contexto da OMC, os agricultores europeus continuam a receber subsi-
dios estatais®”°.

Dessa forma, o impacto negativo do pagamento para a reutilizacdo de
sementes pelos agricultores é em certa medida neutralizado na Europa pelo
apoio financeiro que recebem do governo.

Por outro lado, uma obrigacao semelhante para os agricultores nos
pafses em desenvolvimento é um fardo que podem colocar em risco a prépria
sobrevivéncia dos mesmos.

Assim, o privilégio dos agricultores em uma base ndo remunerada pa-
rece ser a melhor opgdo politica naqueles paises.

Em um relatério publicado em julho de 2009 intitulado “Politicas de
sementes e o direito a alimentacdo: promovendo a agrobiodiversidade e en-
corajando a inovacado” (Seed policies and the right to food: enhancing agrobio-
diversity and encouraging innovation) analisou-se o impacto das politicas de
sementes e direitos de propriedade intelectual relacionada a biodiversidade
agricola e alimentar no que tange a realizacdo do Direito Humano a uma ali-

mentacado adequada.

370 AEUdesembolsou a quantia de 8300000000 euros em apoio aos produtores agricolas em 2012. Vide:
OCDE. Monitoramento e avaliagdo da politica agricola, 2013, Paris.



O Relatério desenvolveu também, um conjunto de recomendacdes
aos Estados sobre como dinamizar politicas de sementes que “levem plena-
mente em consideracdo a necessidade de inovacdo na agricultura garantindo,
ao mesmo tempo, que o tipo de inovagdo que é promovido contribua para a
plena realizacdo do Direito Humano a Alimentagdo”"%.

Destaca o estudo®”? em sua secdo inicial, o fato de que:

O desenvolvimento de um setor comercial de melhoramento de
sementes, separado da agricultura praticada a campo, e, mais re-
centemente, de um setor ligado as biotecnologias, conduziu a uma
crescente demanda pela protecdo dos direitos dos melhoristas e
inventores de biotecnologias, demanda esta que se expressa, na
atualidade, em nivel global.

A transicdo de uma pesquisa agricola entendida como um bem
publico, capaz de fornecer aos agricultores sementes melhoradas,
para um sistema de garantia temporaria do monopdlio de privilé-
gios pelos obtentores e proprietdrios de patentes, através das fer-
ramentas da propriedade intelectual, é essencialmente defendida
como um meio de remuneracgao e, portanto, de incentivo a pesqui-
sa e inovagdo no melhoramento de plantas, podendo, no entanto,
criar uma série de desafios aos Estados®”.

Entre esses desafios destacam-se:

(i) o fato de que a expansao dos direitos de propriedade intelectual
pode gerar uma transferéncia de recursos dos usuarios de tecnolo-
gias para os produtores de tecnologias, tanto no ambito dos Esta-
dos nacionais como entre Estados.

(i) a constatagdo de que os agricultores, sobretudo os mais pobres,
poderdo nesse processo serem impedidos de acessar recurso es-
sencial a sua sobrevivéncia, no caso as sementes, fazendo com que
0 acesso ao alimento se torne ainda mais dificil para as popula¢des
vulnerdveis.

(iii) o risco de que a excessiva protecdo aos direitos dos melhoristas
e implantagdo de patentes possa desencorajar o proprio processo
de inovagdo na agricultura, processo este cumulativo e altamente
dependente de material genético pré-existente.

371 DE SCHUTTER, Olivier. Seed policies and the right to food: enhancing agrobiodiversity and encoura-
ging innovation. United Nations 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 investimento em pesquisa e melhoramento de culturas
que sdo importantes para os agricultores mais pobres e que ndo
tém sido objeto de atencdo nem pelo setor privado nem pelo setor
publico.

(v) o impacto dos mecanismos de propriedade intelectual sobre
os sistemas de sementes dos agricultores, tanto no que se refere
a0 acesso as sementes, particularmente pelos agricultores mais
pobres, como no que diz respeito as implica¢cdes da disseminacdo
de variedades comerciais sobre a diversidade genética vegetal,
isso por que: “os direitos de propriedade intelectual remuneram
e encorajam a estandardizacdo e a homogeneidade, quando o que
deveria ser incentivado é a agrobiodiversidade, sobretudo frente a
emergente ameaca gerada pelas mudangas climaticas e a necessi-
dade, portanto, de construir resiliéncia, encorajando os agriculto-
res a depender de uma diversidade de culturas”.

Carlos Correa afirma que a exclusdo de patentes de plantas seria a
melhor opc¢do para os paises dispostos a evitar a monopolizagcdo dos recursos
genéticos vegetais porque a protegdo por patentes de plantas ou suas partes,
incluindo o material genético limita o uso para posterior reproducao, previne
que os agricultores reutilizem, troquem, doem sementes obtidas diretamente
de suas colheitas e aumenta significadamente o custo da semente para os
produtores agricolas.

Por outro lado, os paises podem se beneficiar da flexibilidade con-
ferida pelo Trips relativa a matéria e excluir de suas leis nacionais patentes
cldssicas para plantas, inclusive, variedades vegetais:

Nos paises em que patentes de plantas estdo excluidas de protecdo
—como literalmente é permitido pelo Acordo Trips — plantas consi-
deradas de per si, seja reivindicado como encontradas na natureza,
ou modificadas por técnicas de criagdo ou transformacdo genética
ou convencional, ndo seriam elegiveis para a protegdo patentaria.
Na auséncia de qualquer diferenciacdo, o conceito de “plantas” é
amplo o suficiente para abarcar todas as formas possiveis que pos-
sam existir. Assim, ao abrigo de uma disposicdo que exclua “plantas
geneticamente modificadas, como por exemplo, resistente a um
herbicida, devido a introducdo de um transgene, ou de um evento
de transformacdo artificial faria ndo ser patenteavel*”.

374 CORREA, Carlos. Patent protection for plants: legal options for developing countries. Research paper
55, November, 2014. Vide: www.southcentre.int/research-paper-55-november-2014



Com efeito, uma vez que o Acordo Trips estabelece standards mi-
nimos como diretrizes para os paises membros, cada lei nacional “poderd”
conceder protecdo pelos mecanismos de patentes para plantas e seus com-
ponentes e para as variedades vegetais, mas, com efeito, restringir direitos de
maneiras distintas, é o que nos sugere Carlos Correa:*”®

- permitir a patenteabilidade de plantas para as culturas nao
alimentares, mas exclui-las para culturas alimentares, em geral, ou para aque-
las que sdo particularmente importantes para a seguranca alimentar;

- limitar a patenteabilidade de plantas que sdo exploradas prin-
cipalmente para as exporta¢des, como no caso das flores;

- subvencionar as patentes de plantas superiores geneticamen-
te modificadas que cumprirem determinados requisitos ambientais e excluir
os casos de tecnologia “terminator”.

Em sede de consideracgdes finais e seguindo a linha do doutrinador
Carlos Correa conclui-se que nas normas de direito internacional vigentes
existem espacos significativos para que seja decidido entre a concessdo ou
ndo de privilégios patentdrios para plantas e seus componentes (incluindo va-
riedades de plantas).

Como salientou o referido doutrinador, a partilha de informacdes e
materiais permitiu historicamente a continua inovagao por criadores e agri-
cultores, além de contribuir para a oferta sustentdvel dos insumos agricolas.

Embora ndo haja nenhuma evidencia sugerindo que os mecanismos
de patentes possam fornecer incentivos importantes para a agricultura e ino-
vacdo, a seguranca alimentar poderd ser colocada em risco pela apropriacao
privada dos recursos genéticos vegetais quando verificar o monopdlio tempo-
rario da exclusiva patentaria.

Finalmente, ndo s6 a Lei 9.279/96 prevé excecdes a protecdo de cer-
tas criacBes (artigos 10, I, IX e 18, Ill), como a lei de cultivares ndo prescreve
disposicdo especifica para auferir legitimidade a protecdo por patente con-
vencional as plantas, as variedades vegetais e suas partes derivantes do pro-
cesso de transgénese sejam de gene ou células transferidas em seu interior.

375 CORREA, op. cit., 2014.
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Considero a pratica ostensiva da intercessdo entre patentes e culti-
vares que funcionaliza prote¢Ses diversas no mesmo objeto imaterial, ilegal
e inconstitucional, porque colide com as funcionalidades especificas dos sis-
temas normativos que regulamentam a matéria e desequilibram os sistemas
civil-constitucional®’®.

Assim, os governos podem optar por utilizarem em suas leis as flexibi-
lidades mencionadas a fim de evitar ou mesmo mitigar o possivel impacto das
patentes nesta seara, bem como abolir ou diminuir a incidéncia de interces-
sdes entre patentes e cultivares em um mesmo objeto imaterial.

376 AVILA, Charlene; SANTOS, Nivaldo. Interpenetracdo de direitos de protecdo em propriedade intelec-
tual: o caso das patentes de invengdo e cultivares. Anais do Congresso em Direito. Fortaleza — Conpedi,
2010.



INOVACAO E DESENVOLVIMENTO
TECNOLOGICO NA RIZICULTURA: UMA ANALISE
DA PROTEGCAO DE CULTIVARES

Adriana Carvalho Pinto Vieira

INTRODUCAO

A concepcao de Propriedade Industrial, tal como se interpreta hoje,
remonta ao Estatuto do Monopdlio de 1623, de Giacomo |, na Inglaterra, um
marco na histéria da Propriedade Industrial e do préprio processo de criagdo
de instituicGes democraticas. O Estatuto limitava a prerrogativa régia de con-
ceder privilégios de forma arbitraria, e determinava que o direito exclusivo
fosse concedido apenas ao inventor e apenas se cumpridos os requisitos de
novidade e ideia inventiva. O direito concedido consistia em uma exclusivida-
de temporaria para a producdo da novidade. (GRECO, 1956)

Na agricultura o melhoramento de plantas ganhou incentivos e maior
protecdo a partir do século XX. Um dos fatores preponderantes foi a possibi-
lidade de apropriacdo dos ganhos proporcionados pelas inovagdes associadas
ao melhoramento. Na maior parte das situagdes esta garantia se coloca como
condicdo necessaria para viabilizar os investimentos requeridos para a reali-
zacdo de pesquisas sem as quais nao seria possivel alcancar as inovacdes que
permitiram grandes saltos na produtividade agricola®”’.

A importancia da propriedade industrial para o desenvolvimento é
inequivoca, embora sujeita a intensa controvérsia Alguns autores sustentam
gue a Pl explica apenas uma pequena parcela da inovacdo que caracterizou
o desenvolvimento no Século XX, e que sua importancia é limitada a alguns
setores, notadamente a industria quimica. O fato é que, mesmo em setores,
como o metal mecanico, onde a Pl pode ter sido de fato secundaria, as em-
377 Em alguns mercados e ou situagbes o inovador pode prescindir da protecgdo legal porque goza de

vantagens que lhes permitem exercer poder de mercado suficiente para assegurar a remuneragdo dos
investimentos em pesquisa e desenvolvimento.



presas nunca deixaram de buscar a protecdo da propriedade dos seus ativos
intangiveis. E este quadro é ainda mais marcante nos ultimos 25 anos, seja
devido a importancia dos préprios ativos intangiveis na dinamica da acumu-
lacdo - a riqueza se descola do hardware para o software, do fabrica e suas
instalagGes fisicas para a tecnologia, o know-how e os intangiveis em geral,
parte dos quais objetos de protecdo da PI.

Para Teece (1986), seu ponto de vista sobre o uso da Pl é utilizado
como estratégia empresarial, pois o autor entende que ha uma complemen-
tariedade de ativos necessarios a exploracdao comercial das inovacdes, exer-
cendo um papel fundamental para diminuir os custos de transacdo. E um dos
elementos que compde o regime de apropriabilidade, possibilitando ao agen-
te inovador reter vantagens competitivas e dominar uma maior parcela do
mercado.

A compreensdo da importancia e papel da Pl abre um amplo campo
de estudos, com interseccdo com o direito e a economia. No caso da agricul-
tura, ganha importancia a propriedade industrial de plantas, também conhe-
cido como protecdo de cultivares. Todavia, questiona-se: sera que o direito a
propriedade industrial de plantas é de fato necessario para promover o de-
senvolvimento tecnoldgico e, mais ainda, para assegurar os incentivos para
atrair investimentos e estimular os inovadores e ao mesmo tempo resultar em
ganhos para a sociedade como retribuicdo pela concessdo da exclusividade de
exploracdo econdmica do cultivar protegido?

O presente trabalho se insere neste debate e pretende contribuir
para elucidar algumas das questdes em foco e de verificar a influéncia da PI
no desenvolvimento tecnolégico de um determinado setor do agronegdcio:
a cadeia do arroz no Rio Grande do Sul. Para contemplar o objetivo geral es-
tabelecido, primeiramente foram analisados os fundamentos da protecdo da
propriedade industrial, para verificar se, no caso concreto, estes se mostram
efetivamente realizaveis. Assim, aplica-se o método hipotético dedutivo, no
qual se propde como hipdtese a assertiva de que a protecdo dos direitos
de propriedade industrial aplicados as plantas pode promover o desenvolvi-
mento de novas tecnologias e que isso pode resultar em beneficios para os
stakeholders e para a sociedade.

Para tanto, o presente trabalho se divide em trés partes. Na primeira
sdo abordados os fundamentos da propriedade intelectual e suas justificati-
vas, analisando em particular a tensdo entre a concessdo do monopdlio ao
detentor da Pl e sua funcdo social. Na segunda, trata-se da protecdo de cul-
tivares no Brasil e na terceira descreve-se o estudo de caso aplicado ao setor
orizicola.



1. Propriedade Intelectual

Antes de mais nada é necessdrio caracterizar a propriedade intelectu-
al, que reune as varias modalidades de protecdo a diferentes ativos intangiveis,
desde os inventos até novos cultivares, passando pelas obras literarias, dese-
nhos industriais e outros. A propriedade intelectual se constitui do conjunto
de principios e normas que regulam a aquisicdo, o uso, o exercicio e a perda
de direitos e de interesses sobre ativos intangiveis diferenciadores e que sdo
relevantes ao comércio. Este instituto ndo abarca todos os ativos intangiveis
ou bens imateriais, mas tdo somente aqueles que servem de elementos de
diferenciacdo 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 distinguibilidade — que diferencia quanto ao objeto. (BRUCH, 2006) Estes
elementos se manifestam de formas distintas, segundo a modalidade de pro-
tecao.

Os elementos diferenciadores quanto a novidade sdo os elementos
essenciais para caracterizar as invengdes, modelos de utilidade, desenhos in-
dustriais e protecdo de cultivares, 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 indicacBes geograficas, classificadas em indicagBes de procedéncia e
denominacdes de origem, a reputacdo dos comerciantes e as marcas, sejam
estas de produtos, servicos, coletivas ou de certificacdo, sdo exemplos de
objetos da propriedade intelectual que ndo resultam da inventividade ou da
criatividade — mas que ndo deixam de ser importantes como elementos de
distinguibilidade. Ou seja, para cada espécie de direito que forma o género
da propriedade intelectual, ha elementos diferenciados que os distinguem e
agrupam.(BRUCH, 2006)

O presente trabalho foca-se nos elementos diferenciadores quando
a novidade dos ativos intangiveis suscetiveis de serem utilizados no comércio
de plantas. Embora haja, no direito brasileiro, a possibilidade de utilizacdo de
duas espécies de direito de propriedade industrial aptas a promover a prote-
¢do sobre plantas, quais sejam, a patente de invencdo e a protecdo de novas
cultivares®®, o presente artigo tratara apenas da segunda forma de protecao.

378 Embora ndo seja objeto deste trabalho, sob este aspecto deve-se ressaltar que hd diversos posicio-
namentos doutrinarios, desde a impossibilidade de uma existéncia de dupla protegdo, decorrente da inter-
pretacdo literal do art. 2 da Lei 9.456/1997, do que decorre a protecdo apenas por meio do instituto das
novas cultivares, a interpretacdo que compreende a possibilidade de se promover efetivamente uma dupla
protegdo, que contraria a literalidade do inciso IX do art. 10, quando o inciso Il e o paragrafo Unico do art.
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Para tratar da funcdo dos direitos de propriedade industrial, faz-se
necessario, primeiramente, compreender a origem dos privilégios de exclusi-
vidade que eram concedidos e sua evolucdo para o atual direito de exclusiva.

O direito a exclusividade surgiu a partir da concessdo de privilégios
dos mais variados tipos e finalidades, tais como o privilégio de vender com
exclusividade um produto; o privilégio de fornecer vinhos a corte, etc. Ndo se
tratava de privilegiar, neste primeiro momento, uma novidade criada pelo pri-
vilegiado, mas sim de se conceder o monopdlio sobre um determinado comér-
cio ou determinada industria. Com o Estatuto do Monopdlio inglés, rompeu-
se esta concepgado de privilégio e passou-se a “privilegiar” quem efetivamente
trouxesse novidades para o reino inglés e esta concepcdo irradiou para toda
a Europa. (GRECO, 1956)

Com a revolucgdo filoséfica, ocorrida em decorréncia do lluminismo
nos diversos Estados da Europa e tendo alcancado os Estados Unidos, a inven-
¢do passa a ser concebida como uma espécie de propriedade de seu titular.
Ou seja, um direito real sobre um bem intangivel, ao invés de um privilégio
provisoério e revogavel. (BRUCH, 2006)

O estabelecimento deste direito, que garante a exclusividade sobre
um bem intangivel, possui trés fungdes: a) o incentivo a pesquisa e recom-
pensa; b) a divulgacdo dos direitos e das tecnologias; e c) a transformacdo do
conhecimento tecnoldgico em objeto suscetivel de troca. (CARVALHO, 1983)

A exclusividade sobre o bem intangivel garante ao seu titular a possi-
bilidade de excluir terceiros de sua utilizacdo, criando uma condicdo privilegia-
da para a geracdo de lucros extraordindrios que recompensariam os investi-
mentos e esforgos do titular para gerar o ativo intangivel objeto da protecao.
Em troca do recebimento deste “monopdlio legal”, o titular do direito se obri-
ga a divulgar os detalhes do seu ativo para toda a sociedade, e ao mesmo
tempo renuncia a prépria propriedade uma vez transcorrido o prazo legal do
monopdlio.

18, ambos da Lei 9.279/1996. A afirmacdo supra se refere a possibilidade de protecdo decorrente de cada
instituto. De um lado a protegdo de uma planta inteira, desde que seja distinta, homogénea, estdvel, tenha
nome proéprio e ndo tenha sido comercializada dentro do prazo legal, por meio da Lei n. 9.456/1997. De
outro lado, a possibilidade de protegdo de microorganismos transgénicos, o produto decorrente destes, o
processo de produgdo destes, dentre outros, que seja novo, tenha atividade inventiva e aplicagdo industrial,
e que possa influenciar, alterar, modificar, inibir, etc., sejam caracteristicas fenotipicas ou genotipicas, com
duragdo temporaria ou permanentemente, em plantas, por meio da Lei 9.279/1996. E, considerando-se
que tanto a protegdo da nova cultivar quanto da patente de invengdo possam ser verificadas sobre a mesma
planta, permitindo, neste caso, a existéncia de mais de um titulares de direitos, tém-se a existéncia simulta-
nea de direitos acerca de uma mesma planta (BRUCH, 2006).



A racionalidade da concessdo de direitos de propriedade intelectual
é bem clara: a possibilidade de gerar lucros pela exploracdo da exclusivida-
de opera como um incentivo a P&D, aos investimentos em novas pesquisas,
ao esforco e diligéncia dos criadores em geral. Ao recuperar o investimento
realizado, com lucros extraordinarios, o titular é incentivado a investir nova-
mente, gerando novas inovacdes passiveis de apropriacdo e incentivando os
concorrentes a fazer o mesmo para manter e ou ampliar a participagdo nos
mercados.

Por outro lado, a sociedade também se beneficia desta concessdo,
tanto de imediato, ao usufruir das inovacdes viabilizadas a partir das criacdes
protegidas pela PI, como no futuro, quando a Pl se esgota e o ativo se torna
passivel de uso por qualquer empreendedor interessado em explora-lo em
negdcio proprio. Ademais, a propria difusdo das informacBes sobre o objeto
protegido, que evidentemente ndo podem ser usadas para “clonar” o bem
protegido, se constitui em importante fonte de orientacdo das pesquisas e de
geracdo de novos conhecimentos e novas inovagdes.

Em resumo, a protecdo e concessdao do monopdlio transitorio tam-
bém se fundamentam no interesse social da existéncia destes direitos. Se a
sociedade ndo percebesse beneficios decorrentes da atribuicdo desta exclusi-
vidade, este ndo se sustentaria. Promove-se e concede-se esta exclusividade
com vistas a promover a evolucdo da sociedade, mediante invengdes de pro-
cessos e produtos que tornem a vida melhor. Portanto, muito mais que um
direito do inventor, € um direito da sociedade. (REMER, 2003)

Desta maneira, se as inovagdes auxiliam no progresso e este resulta
em melhorias no bem estar social, tem-se um circulo virtuoso: a criacdo gera
um ativo intangivel que pode ser objeto de propriedade intelectual, com di-
reto de exploracdo econémica exclusiva; este ativo integra inovacdes que po-
dem gerar lucros extraordinarios para os detentores dos direitos, que por sua
vez estimula novos investimentos em P&D&I. A aplicacdo econbmica dessas
criacBes geram desenvolvimento econdmico e bem estar social. (CARVALHO,
1983)

Esta ldgica, na visdo schumpeteriana, move o capitalismo, ao propi-
ciar que novas combinagbes ou inovacdes facam os ciclos da dinamica ca-
pitalista fluir. Denomina este fendmeno como “destruicdo criadora”. Para o
autor, a verdadeira concorréncia na economia esta entre empresas inovado-
ras que geram novos produtos e que retiram do mercado produtos antigos. A
dinamica capitalista promove um permanente estado de inovacdo, mudanca,
substituicdo de produtos e criacdo de novos habitos de consumo. Consequen-



temente, a destruicdo criativa é responsavel pelo crescimento econémico de
um pafs. Contudo, esta mesma dinamica capitalista, pode levar a centralizagdo
e a concentragdo, ou seja, aos oligopdlios e monopdlios. (SCHUMPETER, 1982)

Isso se dd por que nem todas as empresas que participam da dinami-
ca capitalista tem possibilidade de inovar sempre (PIMENTEL, 1999, p. 107).
Trata-se de uma légica de exclusdo, ou de sele¢do natural dos mais aptos a
sobrevivéncia, conforme a teoria darwiniana.

A propriedade intelectual de ativos intangiveis permite as primeiras
empresas que os utilizam para inovar tenham exclusividade de utilizacdo do
ativo intangivel diferenciador, o que equivale a um monopdlio temporario das
inovacGes baseadas na Pl. Cessado o monopdlio o ciclo se completa (DUARTE,
2002), mas na maioria dos casos o monopdlio é questionado, antes do final do
ciclo, pelo surgimento de inovacdes que deslocam os pioneiros, e estimulam
novos esforcos de todos os participantes para ganhar e ou ndo perder mer-
cado. E o que Schumpeter (1984) ressalta, quando afirma que a propriedade
intelectual como meio de apropriabilidade pode incentivar o esforco inovativo
e fortalecer o poder de mercado do detentor do direito, restringindo assim, a
concorréncia e a difusdo das inovagdes e o aumento de preco.

A principal diferenca de processos de concorréncia nos quais a pro-
priedade intelectual é importante daquele na qual tem papel secundario é
que a influencia exercida pela prépria protecdo e pela divulgagdo das informa-
¢Oes relacionadas ao ativo protegido. No caso das invencdes, protegidas pela
patente, por exemplo, a divulgacdo do modus operandi do invento permite
gue empresas que nao chegariam ao patamar de inovagdo da pioneira te-
nham acesso a informagdes relevantes que viabilizam inovar sobre a invengao
original.

Ou seja, a ldgica certamente é excludente, mas a exclusdo permite a
aceleracdo do ciclo de inovagdo e o acirramento da concorréncia de tal forma
que as empresas que efetivamente trabalharem se mantém no mercado, sem
serem excluidas. Isso por que, ao invés da protecdo de um segredo indus-
trial, que poderia resultar em um monopdlio perpétuo do conhecimento, ha
um compartilhamento deste em troca de um monopdlio temporario sobre a
exclusividade de uso da invengdo resultante deste conhecimento. (BRUCH e
DEWES, 2006)



Por outro lado, é a apropriabilidade dos resultados que garante o con-
tinuo investimento em inovacdes, e a Pl é apenas um dos fatores que expli-
cam tanto a geracdo do lucro como a sua apropriabilidade. Ndo ha nenhum
automatismo econdémico envolvido na concessdo do direito de propriedade
intelectual. A exclusividade é sem duvida nenhuma crucial, pois sem ela a
inovacdo poderia ser mais facilmente copiada, o que reduziria a possibilidade
de gerar e se apropria do lucro extraordinario, desestimulando novos investi-
mentos em P&D, com prejuizos para as empresas e para a sociedade em geral.

No entanto, a concessdo da PI, por sis6, nem garante a geragdo do so-
bre lucro e muito menos sua apropria¢do; tanto a geragdo como a apropriagao
dependem, fortemente, das condi¢cdes especificas de cada mercado, da in-
sercdo dos inovadores nos mercados e das condicGes gerais de concorréncia.

No contexto da concorréncia capitalista, o interesse social é melhor
atendido quando os direitos de propriedade sdo bem especificados o que im-
plica, no caso dos intangiveis, se traduz no direito de exclusividade, cuja ex-
ploracdo enseja o circulo virtuoso ao qual se referiu acima. E a busca da sobre
lucro e da sua apropriacdo permitida pelo privilégio concedido que acirra a
concorréncia, estimulando investimentos que se traduzem em ganhos para
toda a sociedade. E caso este privilégio va além daquilo que a sociedade en-
tendeu adequado ao conferir o direito, o equilibro pode ser garantido pela
propria limitacdo do direito de exclusividade, fundamentado na compreensao
do principio da funcdo social desta propriedade. (PIMENTEL, 1999)

Estas concepcdes gerais sobre os direitos de propriedade intelectual
também se aplicam de forma especifica a protecao de novas cultivares e de
cultivares essencialmente derivadas. Finalizada esta analise inicial que traca
a funcdo destes, parte-se para a segunda parte, mais especifica, que busca
compreender a protecdo de cultivares no Brasil e seus reflexos especificos no
setor orizicola.

2. Protecao de novas cultivares de arroz no Brasil

Em linhas gerais a protecdo de cultivares é concedida as cultivares
gue sejam consideradas novas, distintas, homogéneas e estaveis. Mas em
cada ordenamento juridico ha peculiaridades para a concessdo deste direito.
Basicamente, o que se busca ressaltar sdo as principais caracteristicas e pecu-
liaridades do ordenamento juridico brasileiro em relacdo ao tépico protecao
de novas cultivares e cultivares essencialmente derivadas para, em um segun-
do momento, abordar o reflexo destas no setor orozicola.



2.1. Protecao de cultivares

A possibilidade da protegdo envolvendo seres vivos é recente, datado
do século XX, notadamente com relagdo a protecdo de plantas. Ao contrario
das demais dreas tecnoldgicas abrangidas, a protecdo de cultivares apenas
comeca a ser referida, de maneira expressa, em acordos internacionais, com a
criacdo da Unido Internacional para a Protecdo de Novas Variedades de Plan-
tas (UPOV).

A UPQV se trata de uma organizacdo intergovernamental com sede
em Genebra, na Suica. Esta foi estabelecida por meio da Convencdo para a
Protecdo de Novas Variedades de Plantas ocorrida em 1961 em Paris, revisada
em 1972, 1978 e 1991. O instrumento objetiva proteger o direito de proprie-
dade industrial de novas cultivares, com a missdo de fomentar um sistema
eficaz para a protecdo das espécies vegetais, com a finalidade de promover
o desenvolvimento de novas cultivares para o beneficio de toda a socieda-
de (UPQV, 2012). Atualmente se encontram vigentes os dois tratados: Ata de
1978 da UPOV (UPOV/1978) e a Ata 1991 da UPQV (UPOV/1991).

No entanto, houve possibilidade, até a promulgacdo da UPOV/1991,
dos paises membros do Acordo permanecerem no ambito da UPOV/1978 ou
optarem pela UPOV/1991. A UPOV/1978 traz protecdes mais brandas para
novas cultivares e a proibicdo da dupla protecdo para uma mesma espécie
boténica (Artigo 2°, UPOV/1978), ou seja, uma protecdo por patente e outra,
concomitante, mediante um sistema sui generis, como é aplicada no Brasil, a
protecdo de cultivar (lei n° 9.456/97). A Ata da UPOV/1991 traz protecdes mais
rigidas, no entanto, ndo restringe a dupla protecdo (UPOV, 2012).

Diante do novo cendrio, os paises desenvolvidos buscaram, por meio
da World Intellectual Property Organization (WIPO), negociar um tratamento
mais rigido deste tema, tendo em vista que nas décadas de 1970 e 1980, o
comércio internacional vinha sendo bastante afetado pela questdo do des-
respeito a propriedade intelectual. Os produtores e exportadores de bens de
maior conteldo tecnoldgico desejavam garantir que os altos custos que ti-
nham com pesquisa e desenvolvimento (P&D) fossem protegidos nos paises
importadores. (THORSTENSEN, 2001, p. 219)

Contudo, o fracasso das medidas unilaterais e do bilateralismo, pro-
tagonizadas pelos Estados Unidos e pela Unido Europeia e, a insatisfacdo ge-
rada nos paises ricos pela incapacidade e lentiddo para conseguir a ampliacao
da protecdo da propriedade intelectual no seio da WIPO (PIMENTEL, 1999, p.
169), levaram a discussdo e aprovacdo do Agreement on Trade-Related Aspec-



ts of Intellectual Property Rights - TRIPS (BASSO, 2000, p. 159)37°, bem como
a necessidade dos paises desenvolvidos em vincular, definitivamente, o tema
propriedade intelectual ao comércio internacional.

O Acordo teve origem na necessidade de se elaborar um conjunto de
principios, regras e disciplinas multilaterais sobre o comércio de bens contra-
feitos; na exigéncia premente de se fixar objetivos basicos de politica publica
dos sistemas nacionais para a protecdo da propriedade intelectual, inclusive
dos objetivos de desenvolvimento e tecnologia e, igualmente, nas necessida-
des especiais dos paises de menor desenvolvimento relativo no que se refere
a implementacdo interna de leis e regulamentos com maxima flexibilidade de
forma a habilita-los a criar uma base tecnolégica sélida e vidvel (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 paises em de-
senvolvimento optarem pela entrada em vigor apds um lapso de tempo di-
ferenciado, ndo faz qualquer ressalva neste sentido, obrigando-se a vigéncia
imediata. Seu objetivo geral é reduzir as distor¢des e obstaculos ao comércio
internacional e assegurar que as medidas e procedimentos de repressdo ao
comércio ilicito ndo se tornassem, por sua vez, obstdculos ao comércio inter-
nacional legitimo.

Trata-se de um acordo que estipula uma protecdo minima da pro-
priedade intelectual em nivel mundial, para corrigir a pratica de infracdes a
esta tutela, elevando o nivel de protecdo em todos os Membros e garantindo
esta protecdo mediante procedimentos judiciais pré-determinados que sejam
ageis e efetivos. (DEL NERO 2002, p. 47-50)

Para o presente trabalho, serdo tratadas as normas relacionadas com
a protecdo de plantas, que estdo dispostas na se¢do 5 do TRIPS, que trata
especificamente do direito de patentes. No artigo 27 estdo elencadas quais
matérias os Membros sdo obrigados a proteger mediante patentes. Segundo
o item 1, qualquer invencdo, de produto ou de processo, em todos os setores
tecnoldgicos, serd patenteavel, desde que seja nova, envolva um passo inven-
tivo e seja passivel de aplicagdo industrial. Como excegdes gerais, 0s membros
podem considerar como ndo patentedveis as invencgdes cuja exploracdo seja
necessaria evitar para proteger a ordem publica, a moralidade, a vida humana,
vegetal e animal, ou para evitar prejuizos para o meio ambiente, conforme o

379 O documento surgiu com o objetivo reduzir tensdes entre os Estados-Partes através de compromisso
para solugdo de controvérsias sobre questdes de propriedade intelectual relacionadas ao comércio, por
meio de procedimentos multilaterais, descritos no Acordo TRIPS (art.64) e no Acordo Geral.
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item 2 do artigo 27 (TRIPS). Os Membros também podem considerar ndo pa-
tentedveis plantas e animais, conforme o artigo 27, item 3, alinea b. Contudo,
é obrigatdria, conforme o artigo 27, item 3, aliena b, a protecdo de espécies
vegetais, podendo esta protecdo se dar por patentes ou por um sistema di-
verso. E a partir deste dispositivo que surgem no Brasil, e em diversos outros
palises, a protecdo de cultivares.

Com a internalizacdo do TRIPS, em 1995, resultou na promulgacdo no
Brasil, de um conjunto de leis que visavam estabelecer a protecdo de pratica-
mente todas as areas da propriedade intelectual: Lei n°. 9.297 de 14 de maio
de 1996 — (Lei de Propriedade Industrial — LPI), que se refere a propriedade
industrial, nela incluindo-se as patentes de invencdo, modelos de utilidade,
desenho industrial, marcas e indicag8es geograficas, além da repressdo a con-
corréncia desleal; Lei n°. 9.609 de 19 de fevereiro de 1998, que disp&e 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 Protecdo de Cultivares — LPC), que disciplina a protecdo
de cultivares.

2.2. Protecao de cultivares no Brasil

Uma das formas de protecdo de plantas provenientes de melhora-
mentos genéticos se dd mediante a protecdo de cultivares, implementada no
Brasil pela Lei n°. 9.456 de 25 de abril de 1997 e regulamentada pelo Decreto
n2 2.366, de 5 de novembro de 1997. Esta norma visa proteger uma nova ob-
tencdo vegetal, que seja distinguivel de outros cultivares e espécies vegetais
por um conjunto minimo de caracteristicas morfoldgicas, fisioldgicas, bioqui-
micas ou moleculares, herdadas geneticamente. Estas caracteristicas, deno-
minadas descritores, devem se mostrar homogéneas e estaveis através das
geracGes sucessivas. (LOUREIRO, 1999, p. 39).

A protecdo concedida pela Lei do Cultivares, como é conhecida a Lei
no 9.456, engloba novas cultivares e cultivares essencialmente derivadas, e o
depdsito de pedidos de Protecdo de Cultivares se da junto ao Servigco Nacional
de Protecdo de Cultivares — SNPC, érgdo vinculado ao Ministério da Agricul-
tura, Pecuaria e Abastecimento - MAPA (SNPC, 2012). Esta protecdo ndo deve
ser confundida com o Registro Nacional de Cultivares (RNC), também sob a tu-
tela do MAPA. Este registro é necessario para que mudas e sementes possam
ser multiplicadas e comercializadas no pais, independentemente do direito de
exclusividade, conforme dispde a Lei n° 10.711 de 05 de agosto de 2003 (Lei
de Sementes).



Portanto, no ordenamento brasileiro, a concessao de direitos exclusi-
vos sobre cultivares esta subordinada ao atendimento dos seguintes requisi-
tos: distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade da cultivar protegida. A
distinguibilidade refere-se a cultivar que seja distinta de outras cujos descri-
tores sejam conhecidos. A homogeneidade refere-se a manutencdo das ca-
racteristicas em cada ciclo reprodutivo. A estabilidade trata da repeticdo das
mesmas caracteristicas ao longo das geracGes. Estes requisitos sao compro-
vados, perante a autoridade competente, por meio dos testes de DHE (Distin-
guibilidade, Homogeneidade e Estabilidade), realizados pelo préprio obtentor,
o qual deverd encaminhar o relatério ao 6rgdo competente e preencherd o
formulario dos descritores minimos da espécie, conforme resultados obtidos,
para comprovar os requisitos supramencionados. Depois de encaminhados,
os testes sdo analisados e seus dados comparados com os descritores das cul-
tivares ja protegidas no Brasil, a fim de estabelecer a distinguibilidade da can-
didata em face das cultivares protegidas ou de outras que ja se encontram em
dominio publico. (MAPA/UFV, 2011)

Ressalta-se que ha um quarto requisito, denominado de novidade,
para a concessdo do direito. Todavia “o quesito novidade ndo tem relacdo
alguma com a atividade inventiva, como faz crer a primeira vista. Sob a dtica
da LPC, o atributo de novidade diz respeito ao tempo de comercializagdo”
(MAPA/UFV, 2011). No caso, é considerado como nova a cultivar que ndo te-
nha sido oferecido a venda no Brasil ha mais de doze meses em relacdo a
data do pedido de protecdo. Ainda, que ndo tenha sido oferecida a venda em
outros paises, com o consentimento do obtentor, ha mais de seis anos para
espécies de arvores e videiras, hd mais de quatro anos para as demais espé-
cies (LPC, art. 3°, V).

Para ser protegida uma cultivar deve possuir, adicionalmente, deno-
minacdo diferente de outras pré-existentes para a mesma espécie ou espécies
assemelhadas, inclusive em ambito internacional (Artigo 15, inciso Il, da Lei n2?
9.456/97; artigo 79, §19, alinea “b”, do Decreto n® 2366/97; e artigo 13, 1, do
Decreto n? 3.109/99).

Esta protecdo tem a duracdo de 15 anos como regra, sendo 18 anos
para videiras, arvores frutiferas, arvores florestais e arvores ornamentais, pra-
zo este que é considerado a partir da data da concessdo do Certificado Provi-
sério de Protecdo. (LPC, art. 11).

Segundo o artigo 9° da Lei 9.456/97, ao titular da protecdo da cultivar
é garantido o direito a reproducao comercial, podendo este usar, gozar, dispor
e reaver a cultivar de quem quer que, sem a sua autorizacdo, ofereca a ven-



da o material de propagacdo da cultivar, com fins comerciais. Trata-se de um
direito positivo, combinado com o direito negativo de excluir terceiros. Con-
tudo, esta propriedade ¢é limitada, conforme artigo 10 da Lei n° 9.456/1997,
sendo que ndo fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele
que: 1) reserva e planta sementes para uso proprio, em seu estabelecimento;
2) usa ou vende como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu
plantio, exceto para fins reprodutivos; 3) utiliza a cultivar como fonte de va-
riacdo no melhoramento genético ou na pesquisa cientifica e 4) aquele que,
sendo pequeno produtor rural, multiplica sementes para doacdo ou troca ex-
clusivamente com outros pequenos produtores rurais, participantes de algum
programa governamental voltado para este fim. Além destas limitacdes, ha a
possibilidade da decretacdo da licenga compulsdria e declaragdo de uso publi-
co restrito, conforme o artigo 28 e seguintes da Lei de Protecdo de Cultivares
- LPC.

Deve ser ressaltado que esta protecdo, no Brasil, ndo abrange a plan-
ta como um todo, mas apenas o material de reproducdo ou multiplicacdo ve-
getativa. Além disso, somente sdo passiveis de protecdo as espécies que te-
nham todos os seus descritores ja estabelecidos e sua protecdo ja autorizada
pelo SNPC. Até o presente momento, hd 1.265 cultivares protegidas no Brasil,
e quase dois mil pedidos de protecdo ja analisados ou em analise pelo SNPC
(SNPC, 2014)%%°. Em 2006, havia 69 espécies descritas e com autorizagdo para
requerer sua protecdo no Brasil (BRUCH, 2006), sendo que hoje este nimero
quase dobrou, encontrando-se em 144 espécies (SNPC, 2014).

2.3. Protecao de novas cultivares de arroz no Brasil

A cadeia produtiva do arroz apresenta uma consideravel importancia
na alimentagcdo 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 proteina per capita necessaria ao ser humano, e sendo
uma cultura extremamente versatil, que se adapta a diferentes condicbes 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 milhGes de hec-
tares de arroz sdo cultivados anualmente no mundo, produzindo 590 milhdes
de toneladas” (EMBRAPA, 2012). O arroz ocupa a terceira posicdo mundial em

380 Disponivel em: http://www.agricultura.gov.br/vegetal/registros-autorizacoes/protecao-cultivares/
cultivares-protegidas. Acesso em: 27 abr 2014.



producio e 4rea de cultivo, sendo a Asia a sua maior produtora e consumidora
(AZAMBUIJA et al, 2012). Todavia, a produg¢ado mundial de arroz ndo tem acom-
panhado o crescimento do consumo: “nos ultimos seis anos a producdo mun-
dial aumentou cerca de 1,09% ao ano, enquanto a populagdo cresceu 1,32% e
o consumo 1,27%” (EMBRAPA, 2012). Em razao disso, verifica-se a necessida-
de de propiciar um aumento quantitativo e qualitativo da producdo orozicola,
preferencialmente sem o aumento de area cultivada.

No Brasil, sdo utilizados trés sistemas de produgdo, o de sequeiro —
também chamado de “arroz de terras altas” — e o cultivo irrigado e o “arroz
de varzea. O arroz sequeiro, mais tradicional, estd presente no Centro-Oeste e
pré Amazonia maranhense, é mais caracteristico de solos acidos, exige pouca
adicdo de insumos, mas resulta em baixa produtividade dos fatores. A partir
da década de 80 cresceu, nestas mesmas regides, o cultivo de arroz irrigado
(EMBRAPA, 2012), mais exigente em insumos, mas com produtividade bem
superior a alcancada pelo de sequeiro: segundo AZAMBUJA et al, 2012 a pro-
dutividade média brasileira alcancada por este sistema de cultivo é de cerca
de 1.847 kg/ha”.

Posteriormente, implementou-se, notadamente na regido sul do Bra-
sil, o sistema de plantio de arroz irrigado — ou “arroz de varzea” —, que é ca-
racterizado pelo controle de irrigacdo do solo, geralmente argiloso, no qual “a
cultura é realizada em varzeas sistematizadas, com semeadura feita em solo
seco e a agua aplicada na forma de banhos, até o inicio do perfilhamento,
guando entra definitivamente nas quadras” (NITZKE e BIEDRZICK, 2012). O cul-
tivo do arroz irrigado, na sua grande maioria, adota os sistemas: Plantio Direto,
Cultivo Minimo e Plantio Pré-Germinado. Essa forma de cultivo é responsavel
por 65% da producdo de arroz do Brasil, sendo que a Regido Sul —lider na pro-
ducdo de arroz irrigado do Pais —, corresponde a 60% desse total. (EMBRAPA,
2012).

Embora a situacdo econdmica da rizicultura possua um histérico de
dificuldades — com quebras de safras devido a fatores climaticos, bem como
o baixo preco pago pelo produto, é notério o importante papel do Brasil no
cendrio da producdo mundial do arroz: o pais destaca-se como o maior produ-
tor fora do continente asiatico, representado em 2011, 2% do total mundial.
(IRGA, 2012)

Considerando todos os aspectos abordados, objetiva-se neste traba-
Iho verificar se a edicdo da Lei de Protecdo de Cultivares influenciou de alguma
forma no cultivo de arroz no Brasil. Para tanto, é trazido ao presente artigo
um conjunto de dados técnicos, que objetivam demonstrar a subsuncdo da
hipdtese aventada.
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Em abril de 2014 o MAPA registra 1.920 cultivares protegidas e mais
de dois mil pedidos de protecdo ja analisados ou em andlise pelo Servico Na-
cional de Protecdo de Cultivares (SNPC). Destas, sdo 67 cultivares de arroz
protegidas®! e 227 cultivares de arroz registrados no Registro Nacional de Cul-
tivares (RNC)*®2. Apenas sobre as primeiras recaem os direitos da propriedade
intelectual, e o registro de cultivares objetiva autorizar a sua comercializacdo
(SNPC, 2012). Esta distincdo é necessaria para que ndo se confunda registro de
cultivares com protecdo de cultivares.

As caracteristicas que distinguem o SNPC e o RNC podem ser elenca-
das em quatro pontos.

Objetivo: a protecdo de cultivares tem como finalidade garantir os
direitos de propriedade intelectual para o obtentor e o melhorista, enquanto
o registro de cultivares habilita estas a serem produzidas e comercializadas no
Brasil. Pode-se ter a protecdo de uma cultivar sem que sua comercializacdo
necessariamente seja permitida, bem como se pode ter cultivares registradas
que sdo produzidas e comercializadas sem pagamento de royalties, posto que
seus titulares ndo pediram o protecdo ou esta ja caiu em dominio publico.

Fundamento legal: A protecdo de cultivares se fundamenta na Lei n°
9.456/97, também conhecida como Lei de Protec¢do de Cultivares, enquanto o
registro tem base a Lei n° 10.711/2003, conhecida como Lei de Sementes, e 0
Decreto 5.153/2004, que a regulamenta.

Instrumento técnico: Para a protecdo de uma cultivar é necessario
elaborar e apresentar o DHE, que comprova a distinguibilidade, homogenei-
dade e estabilidade da cultivar perante outras. Para o registro é necessario
apresentar o VCU, que visa estabelecer o valor de cultivo e uso da cultivar a
ser registrada.

Finalidade: A protecdo de novas cultivares e cultivares essencialmen-
te derivadas tem como finalidade assegurar os direitos de exclusividade do
seu titular referente ao uso destas, o qual poderd licenciar o uso comercial
destas mediante o pagamento de royalties, ceder a titularidade, bem como
impedir que terceiros a utilizem sem a sua autorizacdo. A finalidade do regis-
tro de cultivares é bem diversa, posto que busca a constituicdo de um banco
de informacdes agrondmicas, fornecendo dados ao poder publico referente a
origem do material e ao seu responsavel no Brasil.

381 Disponivel em: http://extranet.agricultura.gov.br/php/snpc/cultivarweb/cultivares_protegidas.php?-
txt_ordem=&postado=1&acao=pesquisar&&. Acesso em: 20abril2014.

382 Disponivel em: http://extranet.agricultura.gov.br/php/snpc/cultivarweb/cultivares_registradas.php?-
txt_ordem=&postado=1&acao=pesquisar&. Acesso em: 20abril2014.



Mesmo levando em conta que a protecdo no Brasil sé foi possivel a
partir de 1997, é grande a diferenca entre cultivares registradas e cultivares
protegidas no Brasil, o que provavelmente reflete o estado ainda nascente
deste segmento da indUstria de sementes, cuja estratégia passa pela prote-
¢do. Além disso, enquanto apenas se pode requerer a protecdo de cultivares
cujas espécies ja tenham seus descritores aprovados e publicados pelo SNPC,
todas as espécies vegetais podem ser registradas no RNC.

Vale, por fim, ressaltar a existéncia de outro instrumento que se dife-
re dos anteriores, mas com os quais pode ser confundido. Trata-se do Zonea-
mento, que tem como objetivo indicar quais as cultivares — sejam elas prote-
gidas ou ndo -, mais aptas para cada regido, com a finalidade, dentre outros,
de orientar os produtores e servir de subsidio para contratacdo e pagamento
de seguro agricola.

Com relacdo ao numero de pedidos de protecdo de novas cultivares
depositadas e concedidas para a espécie arroz, pode-se verificar uma ten-
déncia de aumento destes desde a data da publicacdo da LPC, com picos em
2007 e 2010, conforme Com relagdo ao numero de pedidos de protecdo de
novas cultivares depositadas e concedidas para a espécie arroz, pode-se ve-
rificar uma tendéncia de aumento destes desde a data da publicacdo da LPC,
com picos em 2007 e 2010, conforme Com relagdo ao numero de pedidos de
protecdo de novas cultivares depositadas e concedidas para a espécie arroz,
pode-se verificar uma tendéncia de aumento destes desde a data da publi-
cacdo da LPC, com picos em 2007 e 2010, conforme Com relacdo ao nimero
de pedidos de protecdo de novas cultivares depositadas e concedidas para a
espécie arroz, pode-se verificar uma tendéncia de aumento destes desde a
data da publicacdo da LPC, com picos em 2007 e 2010, conforme Gréafico 1....

Grdfico 1: Numero de pedidos de protegdo de novas cultivares de arroz
concedidos desde a publica¢éio da LPC, considerando-se o numero de conces-
sées por ano, dentre 1998 e 2014.
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Com relagdo ao nimero de pedidos de registro de cultivares para a
espécie arroz, pode-se verificar que houve no inicio um grande ndmero de
depdsitos, no total de 127 em 1998. Apds, houve uma normalizagdo, com ten-
déncia de aumento um pouco mais acentuada inclusive que para os pedidos
de protecdo, conforme pode ser verificado no Grafico 2.

Grdfico 2: Numero de registro de cultivares de arroz realizados entre
1999 e 2014.
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Neste escopo, apresenta-se o Grafico 3, consistente em um compa-
rativo entre o nimero de cultivares registradas e concedidas para a espécie
arroz, entre os anos de 1999 e 2013, objetivando demonstrar que ainda ha
uma diferenciacdo numeérica entre as cultivares protegidas — com finalidade
de protecdo dos direitos dos titulares, e as cultivares registradas — com a fi-
nalidade de permitir o uso comercial da cultivar. Ressalta-se que nem todas
as novas cultivares protegidas necessariamente sdo destinadas a producdo
comercial e, portanto, ndo sdo obrigatoriamente registradas. Por outro lado,
muitas cultivares sdo registradas para fins comercias mesmo apos terem per-
dido o direito ao uso exclusivo, seja por ndo preencherem os critérios neces-
sarios para protecdo, notadamente por serem importadas de outros paises e
neste particular ja terem excedido o periodo de novidade, seja por ja se en-
contrarem em dominio publico no Brasil, mas haver um interesse no seu uso
comercial. Ressalta-se que foram excluidos os anos de 1998 e 2014, por que
o primeiro, em face do grande numero de registros, tornaria inadequada a
anadlise, e 0 segundo por que este ainda inicializa-se o tempo para a concessao
de um certificado de protecdo difere com relacdo ao registro, o que tornaria
a amostra ndo comparavel.

Grdfico 3: Comparagdo entre o numero de cultivares concedidas e o
numero de cultivares registradas para a espécie arroz, realizados entre 1999
e 2014.
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Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do SNPC (2014)



Com relagdo aos titulares, destacam-se as instituicdes publicas de
pesquisa, tais como EMBRAPA, IRGA e EPAGRI, embora ja seja consideradvel a
presenca do setor privado, como pode ser observado nos Grafico 4 e Grafico 5.

Grdfico 4: Numero de pedidos de protegdo de novas cultivares de arroz
concedidos por titular.
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Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do SNPC (2014)

Grdfico 5: Comparacgdo entre cultivares protegidas e registradas por
titular que possua ao menos uma cultivar protegida.
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Fonte: elaboragdes dos autores com base nos dados do RNC (2014)
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Verifica-se (Grafico 5) que alguns titulares de cultivares protegidas
ndo possuem cultivares registradas, como é o caso do CIRAD e da China Na-
tional Hybrid Rice Research, duas instituicbes de pesquisa ndo brasileiras que
certamente tém maior interesse em proteger os seus direitos de propriedade
industrial. Outra constatacdo é de que as instituicdes publicas tém muito mais
cultivares registradas que as empresas particulares. Além disso, é notdria a
predominancia da EMBRAPA, especialmente quando consideradas o nimero
de cultivares registradas.

Com relagdo as tecnologias desenvolvidas para as novas cultivares,
verifica-se que ha um foco muito grande no aumento da produtividade por
area cultivada. E, conforme os dados apresentados acima, verifica-se que,
apds a publicagdo da LPC, a produtividade — coincidentemente ou ndo — au-
mentou consideravelmente, conforme pode ser verificado no Gréfico 6, fruto
de estudo da drea técnica.

Grdfico 6: Média dos rendimentos de grdos de arroz (kg/ha) de 1983
a 2011, referente a cultivares do IRGA e da EMBRAPA, considerando-se como
marco divisdrio a publica¢éo da PLC.
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Fonte: MOURA NETO et al, 2012.



Estes dados demonstram claramente que a tendéncia de crescimen-
to da produtividade do arroz, anterior a promulgacdo da Lei dos Cultivares,
acentuou-se, principalmente a partir de 1999, e que em poucos anos a pro-
dutividade 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 ultimas safras, conforme pode ser
verificado no Grafico 7, que parece acentuar a tendéncia de crescimento an-
terior.

Grdfico 7: Série histdrica de rendimento de grdos e da produgdo de
arroz irrigado no estado do Rio Grande do Sul, RS, nas safras de 1921/22 a
2007/08, registrada pelo IRGA.
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Fonte: WALTER, 2010.

Nenhum destes estudos identifica, com precisdo, os determinantes
desta elevacdo da produtividade. No entanto, é possivel sustentar a hipdte-
se de que este crescimento estad sim associado a melhoria de qualidade das
sementes, fruto dos investimentos realizados em pesquisas e da dinamizacdo
do préprio mercado de semente a partir da mudanca institucional associada
a promulgacdo da Lei de Protecdo dos Cultivares. Nota-se, inclusive, a partici-
pacdo crescente, embora ainda minoritdria, de empresas privadas no registro
e protecdo de cultivares, que até pouco tempo era de dominio exclusivo de
entidades publicas®?,

383 Neste sentido 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 ESTA
DE FATO A INOVACAOQ?

Charlene de Avila*

INTRODUGAO: ALGUMAS CONSIDERACOES 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 petréleo. Ha 10 grupos multinacio-
nais que controlam 85% dos alimentos comercializados no mundo.
Isso significa que eles tém controle do transporte, dos silos, dos
depdsitos. Tém também a definicdo do prego, 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 defini¢do de
precos, “quem vai comer e viver e, quem vai ter fome e morrer”. Os
Estados ndo podem fazer nada, as Nagdes Unidas e organizagdes
interestatais sdo impotentes. E um problema estrutural do neoli-
beralismo. O neoliberalismo puxa a liberalizagdo total de todos os
circuitos de mercados, capitais, servicos, patentes, a privatizagao
de todos os setores publicos, o desmantelamento do poder nor-
mativo do Estado. As multinacionais tém nas mdos um enorme po-
der politico e financeiro e escapam a todo controle social. Do outro
lado, hd uma maioria que sofre fome, epidemias, auséncia de direi-
tos fundamentais. (...) E preciso ajudar massivamente a agricultura
familiar, que é muito mais produtiva que a multinacional. Ela é mais
vantajosa, porque ndo cria desemprego, utiliza conhecimentos tra-
dicionais, ha mais prote¢do da biodiversidade do solo porque utiliza
menos pesticida. Todas as pesquisas, ndo somente no Brasil, apon-
tam que a agricultura familiar é a solucdo para a fome3®.

384 Advogada. Mestre em Direito Empresarial. Consultora Juridica em matéria de propriedade intelectual
e agricultura do escritério Denis Borges Barbosa — Rio de Janeiro. Contato: charlene@nbb.com.br.

385 ZIEGLER, Jean. Destruicdo em massa: geopolitica da fome.



Diz um estudo elaborado em 2014 pela International Service for the
acquisition of agri-biotech applications — ISAAA3% que os cinco paises em de-
senvolvimento lideres no plantio de transgénicos nos trés continentes do sul
s30 a China e a India na Asia, Brasil e Argentina na América Latina e Africa do
Sul no continente africano. Coletivamente, os paises plantaram 82,7 milhdes
de hectares (47% do global) e juntos representam 41% da populacdo global
de 7 bilhdes, podendo chegar a 10,1 bilhdes até a virada do século em 2100.

Dos vinte e sete paises que plantaram transgénicos em 2013, deze-
nove foram paises em desenvolvimento e oito paises industrializados. Cada
um dos dez paises lideres, dos quais oito foram paises em desenvolvimento,
semearam mais do que um milhdo de hectares. Mais da metade da populacao
mundial, 60% ou quatro bilhdes de pessoas, vivem nos 27 paises que cultivam
lavouras geneticamente modificadas®®”

GLOBAL AREA OF BIOTECH CROPS
Million Hectares (1996-2014)
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HHic —3— Industrial - 28 Biotech Crop Countries
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A record 18 million farmers, in 28 countries, planted 181.5 million hectares (448 million acres)
in 2014, a sustained increase of 3 to 4% or 6.3 million hectares (~16 million acres) aver 2073.

Source: Clive James, 2014,

Fonte: Clive, James, 2014.

386 CLIVE, James. Relatdrio executivo. Status Global das Cultivares Transgénicas Comercializadas, 2014.
Vide: http://cib.org.br/wp-content/uploads/2015/01/ISAAA_ExecutiveSummaryBriefs49_port.pdf

387 CLIVE, James, op. cit., 2014.



Note-se, conforme demonstra grafico abaixo, os cinco paises em de-

senvolvimento lideres no plantio de transgénicos nos trés continentes do sul
sd0 a China e a India na Asia, Brasil e Argentina na América Latina e Africa do
Sul no continente africano®®

1.

Biotech Crop Countries and Mega-Countries*, 2074
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Fonte: CLIVE, James, 2014.

O Brasil ocupa o segundo lugar, sendo que os Estados Unidos conti-

nua liderando em dreas cultivadas com transgénicos no mundo. O Brasil, com

42,2 milhdes de hectares (acima dos 36,6 milhdes registrados em 2012) esta

emergindo como um forte lider global de variedades transgénicas.

Pelo quinto ano consecutivo, o Brasil foi o propulsor de crescimen-

to mundialmente em 2013, aumentando sua drea cultivada com transgéni-

cos — um aumento recorde de 3,7 milhdes de hectares, o que corresponde

ano-apds-ano, um aumento de 10%. O Brasil plantou 23% (acima dos 21%

registrados em 2012) da drea cultivada mundial de 175 milhdes de hectares e

tem consolidado sua posicdo e diminuindo a lacuna com os EUA3%.

Estados Unidos, Brasil, Argentina e Paraguai sdo responsaveis por

mais de 80% das exportagdes mundiais de soja em grao:

388 CLIVE, James, idem., 2014.
389 CLIVE, James. ibidem, 2014.




PRINCIPAIS PAISES EXPORTADORES DE SOJA

Pais: 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13

Brasil 29,99 28,58 29,95 36,32 37,9
Estados Unidos 34,82 40,8 40,85 37,01 36,196
Argentina 5,59 132,09 9,21 7,6 7.2
Paraguai 2,28 5,66 6,7 3.1 =
Canada 2,02 2,25 2,94 2,93 3,5
Outros 2,2 2,5 3,02 3,49 5,519
Total 76,9 92,88 92,67 90,45 95,915
Fonte: United States Department of Agriculture — USDA

PRINCIPAIS PAISES IMPORTADORES DE SOJA

Paises: 200809 | 2009/10 | 2010/11 2011/12 2012/13

China 41,098 50,338 52,339 59,231 69,000
Europa 13,213 12,674 12,474 11,956 12,100
México 3,327 3,523 3,498 3,606 3,550
lapdo 3,396 3,401 2,917 2,759 2,760
Taiwan 2,216 2,469 2,454 2,285 2,500
Indonésia 1,393 1,620 1,898 1,922 2,100
Tailandia 1,510 1,660 2,139 1,906 2,030
Egito 1,575 1,638 1,644 1,638 1,700
vieting 184 231 924 1,225 1,380
Coréia do Sul 1,167 1,197 1,239 1,139 1,200
Outros 8,316 8,102 7,203 5,554 5,972
Total 77,395 86,853 88,729 93,221 104,292

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 (algodao,
madeira, celulose e biocombustivel) € também o maior consumidor mundial
de agrotoxicos. Na safra agricola de 2012 foram pulverizados, nos seus 95
milhdes de hectares de lavouras, cerca de 1,05 bilhdes de litros de herbicidas,
inseticidas e fungicidas, principalmente nos cultivos de soja, milho, cana-de-
-agUcar, algodado, citricos, café e hortalicas®®.

PIGNATI, W.; OLIVEIRA, N. P; SILVA. A.C. Vigilancia aos agrotoxicos: quantificagdo do uso e previsdo
de impactos na salde-trabalho-ambiente para os municipios brasileiros. Ciéncia e saude coletiva, Rio de
Janeiro, v. 19, n. 12, dezembro de 2014.



Entre 2013/14, o Brasil plantou comercialmente a primeira soja que
combina a resisténcia a lagarta Helicoverpa armigera e tolerancia a herbicida
em 2.2 milhdes de hectares®**, tecnologia denominada Intacta RR2 PRO.

Desenvolvida pela multinacional Monsanto, a Intacta RR2 PRO é uma
tecnologia produzida especialmente para o mercado brasileiro. Segundo a
propria Monsanto, a tecnologia RR2 possui algumas vantagens em relagdo a
tecnologia RR1, entre elas ressalta-se.

e maior produtividade (devido as tecnologias avancadas no mapea-
mento, selecdo e insercao de genes em regides do DNA com poten-
cial aumento de produtividade na lavoura);

e protecdo contra as principais lagartas que atacam a cultura de soja
e,

e tolerancia ao glifosato proporcionado pela tecnologia RR1, ja pre-
sente na soja transgénica de primeira geracao.

IMPACTOS DA SOJA INTACTA

Aumento de produtividade 5,84 sc/ha
Aumento na receita do produtor 292 RS/ha
Aumento na producdo de soja 4,8 milhdes t
Aumento no valor bruto da producdo 4,2 RS bilhdes
Geragdo de empregos 310 mil postos
Aumento da renda de salarios dos trabalhadores 4,1 RS bilhdes
Aumento no PIB Agropecuario 1,1 %
Aumento na Arrecadacao Federal 951 RS milhdes

Fonte: Monsanto, 2014

391 JAMES, Clive, ibidem., 2014.
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Segundo a multinacional existe um aumento da produtividade entre
as duas geragBes de soja transgénica — RR1 e RR2:

H Roundup Ready E INTACT A
5,95 sclifha

5. 84 scl/hha

60,5

safra 11/12 sSafra 12,/13
SO0 Produtores 1000 Produtores

Fonte: Monsanto, 2014

Entretanto, para os agricultores, especialmente os gauchos “¢ uma
variedade cara e pouco testada para justificar tamanha euforia®*?”. A empresa
detentora da tecnologia pretende cobrar um valor seis vezes maior em royal-
ties, entre RS 115,00 a RS 127,00 por hectare ou 7,5% na moega (cldusula
muito criticada, pois significa que o produtor que alcanga melhor rendimento
paga mais caro) sendo que até o presente momento o custo da primeira varie-
dade de soja transgénica— RR1 é de RS 18,00 a RS 24,00 ou 2% (muito embora
tecnologia em dominio publico), conforme demonstra grafico abaixo:

PERCENTUAL DO CUSTO DA SEMENTE NO CUSTO MEDIO DE CUL-
TIVO POR HECTARE — SAFRA - 2013/2014

S ! -
ESPECIES CUSTO ME- CUSTOME-  %SEMEN- .\ .,  RELACAO:
DIO SEMEN- TENO » SACAS
PRINCI-  DIO CULTI- R
PAIS VOP/HA(S) 'E CUSTOP/ (g SEMENTES/
P/HA ($) HA. GRAOS
: RS 240,00 +
S?éaﬁ?i! RS 1.800,00 20,00 = 14% RS 60,00 4
! RS 260,00
: RS 240,00 +
alies  RS180000  11500- 20%  R$60,00 6
/ RS 355,00

Fonte: Agrolink, 2014

392 Jornal Zero Hora de 03 de agosto de 2012.



VANTAGENS E DESVANTAGENS DA TECNOLOGIA

PRO:
VANTAGENS

Se 0 aumento da produtividade vir a ser comprova-
do, se espera os seguintes beneficios®*:

e Maior produtividade da cultura da soja no Bra-
sil: nas ultimas trés décadas,a produtividade da soja
veio crescendo, diminuindo a diferenca entre os
paises com indices maiores que os brasileiros. Con-
tudo é preciso continuar nessa trajetoria. Com isso,
tal tecnologia é uma aliada no aumento da produ-
¢do de grdos;

e Redugdo no uso de inseticidas: a resisténcia as
lagartas, presente na soja Intacta, diminui o nume-
ro de pulverizagdes e a quantidade de inseticidas
requerida no processo produtivo;

e Aumento do valor bruto da producgdo: o au-
mento de 5,84 sacos por hectare representaria um
acréscimo de RS 292,00 a mais por hectare;

e Efeitos positivos sobre as condiges socioeco-
némicas da populagdo: os municipios brasileiros
gue produzem soja possuem niveis elevados de
IDH, o que permite inferir, mesmo longe de ser con-
clusivo, que uma maior producdo tende a levar a
uma melhor condigdo de vida;

¢ Incremento na balanca comercial do pais: o
aumento no volume produzido no Brasil permitira
ganhos significativos no saldo comercial brasileiro
do agronegdcio. Isoladamente “o complexo soja” ja
é hoje o maior saldo agricola do pais;

e Menor impacto ambiental na cultura da soja
pela reducdo na utilizagdo de defensivos: a tecnolo-
gia é eficaz contra as principais lagartas que atacam
a cultura da soja;

INTACTA RR2

DESVANTAGENS

e O pais perdeu seu momen-
to na histéria quando houve
contaminagGes de safras e
com isso a dependéncia das
sementeiras internacionais au-
mentou.

e A soja Intacta ndo ganha
em produtividade, ela apenas
reduz as perdas quando ha
ataques de insetos controlados
pelas toxinas e tornando-os
consumidores de mais agroto-
xicos, perdendo-se a condigdo
de ditar precos no mercado in-
ternacional.

e Uma das maiores criticas
dos produtores rurais € que
foram realizados testes comer-
ciais com a nova tecnologia an-
tes da aprovagdo do mercado
chinés (a aprovacdo do merca-
do chinés, principal comprador
da soja brasileira, ocorreu ape-
nas em junho de 2013).

e Uma vez liberado o plantio,
o contato com as outras varie-
dades de soja seria inevitavel,
visto que ha utilizacdo de ma-
quinario, secagem e transpor-
te e com isso os graos seriam
misturados, podendo haver a
recusa e até mesmo a devolu-
¢do do produto.

MENDONCA, J. R. Impactos da adogdo da tecnologia Monsanto, 2013.
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VANTAGENS DESVANTAGENS

e Aumento da competitividade do produtor bra- e Empresas publicas como
sileiro de soja em relacdo aos produtores de outras a CCGL Fundacep e a Embra-
regides: o atague de lagartas é muito mais severo pa foram criticadas, pois ao
no Brasil do que nos Estados Unidos. O ambiente invés de oferecer suporte aos
tropical permite a proliferacdo de lagartas em ni- produtores rurais aliaram-se
veis muito mais elevados do que nas regides tem- a multinacional, fazendo com
peradas. Nesse contexto a tecnologia Intacta aca- que o monopdlio sobre as se-
ba por servir muito mais ao Brasil do que aos EUA; mentes viesse a crescer.

e Aumento na renda dos trabalhadores: a am-
pliacdo da producgdo 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 modificagdo na
economia da soja;

e Aumento na geragdo de empregos: a amplia-
¢do da producdo gera empregos na agricultura, ha
elevagdo no nimero de trabalhadores contratados
ou de servicos de terceiros;

e Aumento na arrecadacdo de tributos federais:
0 aumento da producgdo de soja eleva o PIB agro-
pecuario. Este por sua vez impacta positivamente
sobre PIB total. Por consequéncia do aumento na
expansdo da economia do pais ha elevacdo na ar-
recadacdo de tributos federais

Fonte adaptada de Vargas, Gisele de Abreu®*, 2013.

Assim vejamos:

A tecnologia de segunda geracdo denominada comercialmente In-
tacta RR2 PRO da titular Monsanto foi desenvolvida para controlar a lagarta
Helicoverpa armigera®® que ataca plantagdes de soja’, praga até entdo 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 caracteristicas importantes:

alto grau de polifagia, atacando vaérias espécies de interesse econémico, mas também hospedeiros selva-
gens; alta capacidade de dispersdo dos individuos voadores (mariposas) alto potencial bidtico, ou seja, ele-
vada capacidade de reproducdo e sobrevivéncia; potencial de desenvolvimento de resisténcia a inseticidas;
plasticidade ecoldgica, ou seja, alta capacidade de adaptacdo a diferentes ambientes, climas e sistemas de
cultivo.

397 Atecnologia da Monsanto controla as quatro principais lagartas da cultura, que sdo pragas primarias,
lagarta de soja, das macas, da broca e a falsa medideira. Wilyssys Wolfgang. Transgénicos. Vide: canal cultu-
ra.com.br, 2014.



xistente no Brasil até a safra 2013/2014:

A indUstria quimica, como geradora de todas estas tecnologias ha
praticamente 30 anos ndo lanca um novo herbicida com um novo
modo de a¢do. Em esséncia ndo diferem no “modo de a¢do” para
combater a praga. Ndo ha herbicidas novos “no modo de agdo”. A
situacdo hoje é pior do que antes da introducdo da soja transgénica
resistente ao glifosato, quando da eliminacdo das pragas era mais
complexa3983.

Por varios anos a Monsanto mantém a pratica comercial de cobrar
royalties aos agricultores pelo uso de sementes resistentes ao glifosato deno-
minada comercialmente de RR1 ou Round Ready de primeira geracao.

Entretanto, se encontra expirado o prazo no Brasil das 14 patentes®®
relativas a tecnologia RR1, as quais atribuiram a Monsanto o direito de ex-
plorar de forma exclusiva e de cobrar royalties dos agricultores quando as
utilizassem em suas lavouras.

Todas essas patentes, exceto aquelas que foram alvos de pedido de
desisténcia pela propria Monsanto, ou arquivadas pelo 6rgao administrativo —
INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) cairam em dominio publi-
co, inclusive a ultima patente PI 1100008-2 (que equivale a patente americana
5,633,435) relacionada a tecnologia em pauta.

O Superior Tribunal de Justica decidiu em julgamento que a patente
da RR1 (patente PI 1100008-2) expirou em 2010. Seguindo precedente conso-
lidado pela Segunda Secdo, a turma confirmou que a patente expirou no dia
31 de agosto de 2010, ou seja, 20 anos apods a data do seu primeiro depdsito
no exterior.

Essa declaracdo é embasada em decisdo pacificada quando do julga-
mento do Recurso Especial n° 731.101 — RJ (2005/0036985-3), reconhecendo
a impossibilidade de extensdo de prazo de vigéncia dessas patentes.

Assim, a partir de 31/08/2010, data pelo qual expirou a ultima paten-
te vigente dessa tecnologia no Brasil, ndo existe qualquer direito exclusivo que
alude a tecnologia Roundup Ready, de forma a possibilitar a multinacional a

398 AGROLINK. Cultivo da soja deixou de ser facil, 2014. Vide: pratoslimpos.org.br

399 PI8706530-4; PI 1100009-0; PI 9007159-0; PI1100007-4; PI 9007550-1; PI 9508620-0; PI 1100008-2;
P11101069-0; PI 1101070-3; PI 1101047-9; P 1101048-7; PI 1101049-5; P1 1101045-2 E PI 1101067-3.



cobranca de royalties de quaisquer terceiros.

Alids, como bem explicitado um artigo de 2009 do New York Times
onde a Monsanto — nos Estados Unidos — “tem a clara nog¢do de que o fim das
patentes implica em dominio publico e ndo pagamento de royalties por seus
produtos’0°,

Enfrentando escrutinio antitruste sobre suas praticas no negécio de
sementes biotecnoldgicas, a Monsanto declarou que ndo ird impedir que agri-
cultores, passem, a seu devido tempo, a utilizar alternativas de menor custo
para sua soja geneticamente modificada.

Em cartas a empresas de sementes e grupos de agricultores, esta
semana, a Monsanto disse que permitiria que os agricultores conti-
nuassem a plantar a soja Roundap Ready RR1, que é imensamente
popular, mesmo apods a expiracdo da patente em 2014.

A carta rebateu uma impressdo generalizada entre as empresas
agricolas de que a Monsanto pretendia forgar os agricultores e em-
presas de sementes de migrar para um produto sucessor chamado
Roundap Ready Yield, que permanecera sob patente e é mais caro.

A questdo tem implicacbes potencialmente amplas para a indUstria
da agricultura porque a soja Roundap Ready sera a primeira semen-
te biotecnoldgica a perder a protegao de patente desde a mutacdo
de genes tornando-se um dos pilares da ciéncia agricola na década
de 1990.

Como os agricultores e empresas de sementes ndo terdo que pagar
mais royalties para a Monsanto pelo gene depois de 2014, a soja
Roundap Ready serd equivalente a biotecnologia agricola, de um
medicamento genérico.

Com a evolucdo da biotecnologia e melhoramento molecular assis-
tido, aliado ao fato de que a maioria das patentes relacionadas a protecdo
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 geracdo de soja que fosse tolerante ao glifosato. Tais fatos
deram origem a novos produtos, tais como a soja Roundup Ready do tipo
RReady2Yield™ ou MON 89788 denominada comercialmente no Brasil de soja
Intacta RR2 PRO.

Entretanto, considerando que essa tecnologia de segunda geracdo
esta reivindicada em varios documentos, até o momento em que se escreve o
presente artigo a Unica 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.



P1 0016460-7, mas, ndo alcancga a soja INTACTA RR2 PRO, apenas o “evento”
MONB89788.

Dessa premissa, a multinacional, titular da tecnologia possui a expec-
tativa ao direito patentario relacionado aos outros pedidos de patentes em
andamento no INPI, entretanto, a Monsanto ja comercializa a dita tecnologia
no Brasil desde 2012.

Considerando que a “nova” tecnologia encontra-se reivindicada pela
titular em diversos documentos de patentes a fim de abarcar processos e pro-
dutos da tecnologia anterior - Roundap Ready-RR1, (em dominio publico) e,
devido as especificidades da lei brasileira de propriedade intelectual no que
concerne a aparente antinomia entre patentes e cultivares, os problemas que

serdo analisados no presente estudo sdo:

e Qual o alcance das reivindicacdes dos pedidos de protecdo a exclu-
siva patentdria para a tecnologia Intacta RR2 PRO;

e Quais os atores que podem ser atingidos pelo alcance da protecado
de cada patente reivindicada e/ou concedida da tecnologia RR2;

e Quais as semelhangas entre as tecnologias Roundap Ready - RR1 de
primeira geracdo e a de segunda geracdo — Intacta RR2 PRO;

e Quais as especificidades das leis brasileiras de propriedade intelec-
tual classica e a sui generis que poderdo impedir o deferimento do
registro de patentes da tecnologia Intacta RR2 PRO;

e Se deferido os pedidos de patentes para essa nova tecnologia inci-
diria o INPI em “erro administrativo” por afrontar o equilibrio res-
guardado constitucionalmente para cada espécie de criacdo.

e O depdsito do pedido de patente gera o direito de exclusividade
econbmica da tecnologia em que se reivindica a protecdo?

2. Analises sobre a liberagao comercial pela CTNbio da
tecnologia RR2 - Intacta PRO

Atualmente no Brasil estdo autorizados pela CTNbio diversos “even-
tos” transgénicos. O termo “evento” refere-se a cada fendmeno individual de
recombinacdo de DNA, que ocorre em uma célula vegetal, a qual foi entdo
utilizada para gerar plantas transgénicas inteiras. Assim, cada célula que incor-
pora com sucesso o gene de interesse é um “evento” Unico*°L.

401 Os genes marcadores sdo usados para identificar as células transformadas, e cada planta transgénica
resultante é o resultado de um evento. A linhagem transgénica derivada de cada evento é identificada por

w



SOJA TRANSGENICA APROVADA NO BRASIL

e e e

Resisténcia a insetos e
tolerdncia a herbicida

Monsanto
Bayer CropScience Tolerancia a herbicida
Bayer CropScience Tolerancia a herbicida

BASF/Embrapa Tolerdncia a herbicida

Tolerdncia a herbicida
Monsanto

Fonte: MB Agro, 2013.

MON 87701 x MON 89788 2010
(INTACTA RR2 PRO)
A2704-12 (Liberty Link) 2010
A5547-127 (Liberty Link) 2010
AtAHASL BPS-CV127-9 (CV127) 2009
CP4 EPSPS (GTS 40-3-2 - Soja
RR) 1998/2003

As primeiras libera¢des no Brasil na seara comercial de plantas trans-

génicas foram para a soja de primeira geracdo RR1 e para o algodao Bollgard,

resistente a insetos.

Ressalte-se que mesmo antes de possuir parecer técnico favoravel da

Comissdo Técnica Nacional de Biosseguranca - CTNbio para comercializar a

soja RR1 ja havia cultivares registradas pela Monsanto no Brasil.

Com relacdo a tecnologia Intacta RR2 PRO a sua liberacdo aconteceu

de modo assincronica entre os principais paises importadores e exportadores:

PAIS
Brasil

| Canada
Japao

| Unido Europeia
Coréia

| Argentina
Uruguai

| Taiwan
Paraguai

| China

Fonte adaptada: Coodetec, 2014.

uma sigla (por exemplo, 40-3-2 e MON 89788).

SOJA INTACTA RR2 PRO
19/08/2010

| 21/03/2011 |
07/09/2011

| 28/06/2012 |
23/07/2012

| 10/08//2012 |
19/09/2012

| 24/09/2012 |
11/02/2013

| 10/06/2013 |



Diz trecho do parecer da CTNbio para a liberacdo comercial de soja
resistente a insetos e tolerante a herbicidas — conhecida comercialmente no
Brasil como Intacta RR2 PRO:%%%:

(...) ACTNbio, ap0s apreciagcdo do pedido de parecer para liberacdo
comercial de soja resistente a insetos e tolerante a herbicida, con-
tendo os eventos geneticamente modificados MON 87701 e MON
89788, concluiu pelo deferimento, nos termos deste parecer téc-
nico (...)

(...) A soja MON 87701 x MON 89788 apresenta caracteristicas das
sojas parentais, ou seja, é resistente a insetos (expressdo da prote-
ina CrylAc) e apresenta tolerancia ao glifosato (expressdo da pro-
teina CP4 EPSPS). Por esse motivo, ndo se espera que a soja MON
87701 x MON 89788 promova efeitos adversos na cadeia alimen-
tar humana e animal apds a sua ingestdo, com base na seguran-
¢a alimentar obtida das sojas parentais e das proteinas expressas.
Estas proteinas, CrylAc e CP4 EPSPS, sdo produzidas em diversas
culturas resistentes a insetos e/ou tolerantes ao glifosato que ja sdo
comercializadas hd mais de_13 anos, sem qualquer relato de rea-
¢Oes alérgicas ou toxidade. O organismo doador do gene crylAc,
Bacillus thuringiensis, tem sido empregado comercialmente ha mui-
tos anos em formulagdes derivadas de bactérias devido a atividade
inseticida. A seguranca de proteinas derivadas de Bt esta testada
por décadas de experimentos onde estas proteinas demonstram a
auséncia de toxidez ao homem e aos animais vertebrados e a au-
séncia de efeitos adversos a organismos nao alvos e ao ambiente.
Além disso, formulagées comerciais de B. Thuringiensis conten-
do essas proteinas tem sido utilizada no Brasil e em outros paises
para controle de algumas pragas agricolas ha mais de 40 anos.
As proteinas Cry também possuem agdo bastante especifica e atu-
am por ingestdo em algumas espécies de ordem lepidéptera. (...) 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 mutagao fez com que este gene codificasse
para a producdo da enzima CP4 EPSPS tolerante ao glifosato. Esta
enzima é estrutural e funcionalmente semelhante as enzimas EPSPS
enddgenas de plantas e microrganismos. As EPSPS sdo ubiquas na
natureza, ndo possuem toxidade conhecida e ndo conferem vanta-
gem seletiva aos organismos que as produzem. (...).

402 Parecer técnico n. 2542/2010. Processo n. 01200.001864/2009-00. Requerente: Monsanto do Brasil
Ltda. Liberagdo comercial de OGM — Deferido.



Pois bem:

A Lei 11.105, que dispde sobre a Politica Nacional de Biosseguranca,
criou a Comissdo Técnica Nacional de Biossegurancga (CTNBio), o Conselho Na-
cional de Biosseguranca (CNBS), presidido pela Casa Civil da Presidéncia da
Republica, retirando definitivamente o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
(IBAMA), a Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria (ANVISA), pelo Ministério
da Sadde e o Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento (MAPA) do
processo de anadlise de liberacdo dos transgénicos.

E importante ressaltar que o Conselho Nacional de Biosseguranca
tem por principal funcgdo, ratificar as decisGes da CTNBio e avaliar os impactos
socioeconémicos das liberacdes comerciais transgénicas.

Entretanto, este Conselho reuniu-se somente uma vez nesses 11
anos de transgénicos no Brasil, deixando a responsabilidade da liberacdo co-
mercial para a CTNBio, que sempre aprovou os estudos encaminhados e nun-
ca indeferiu qualquer pedido das empresas para a liberacdo comercial dos

transgénicos*®,

Essa declaragdo significa que em muitos pareceres técnicos exarados
pelo 6rgdo administrativo encontra-se sempre a afirmacdo de que a atividade
gue envolve OGM “ndo é potencialmente causadora de significativa degrada-
¢do do meio ambiente ou de agravos a salde humana e animal”, como “um

copia e cola”.

Apesar de o Brasil cultivar mais de 20 milhGes de hectares de trans-
génicos, entre soja, milho e algodao, o fato é que nao existem até o mo-
mento informagdes conclusivas sobre a seguranga dos mesmos. A literatu-
ra ndo relata evidéncias nem estudos conclusivos sobre os efeitos potenciais
adversos, das novas proteinas e toxinas resultantes da modificacdo genética e
suas expressdes, sobre a salde humana, animal e ambiental. As preocupacdes
se justificam, especialmente, pela auséncia de estudos de longo prazo*®*.

Note-se que os estudos até o presente momento sdo insuficientes
e muitas vezes ndo se sustentam sequer nos préprios dados, é o que afirma
alguns estudiosos*®.

A maior parte dos documentos que sdo apresentados para a CTNbio
sdo elaborados pelas empresas através de relatérios técnicos internos e nao

403 MENDES RAMOS, Paulo César. 10 anos de transgénicos no Brasil. Vide: http://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.



divulgados ao publico, fato gerador de duvidas quanto aos resultados satisfa-
torios dos OGM’s no que concernem a seguranca alimentar, nutricional, hu-
mana, animal e ao meio ambiente*°®,

Praticamente inexistem estudos de longo
prazo e, mais grave ainda, os estudos de toxicologia
e de nutricdo animal sdo realizados com base em
graos sobre os quais ndo foram aplicados os agroto-
xicos que deram razdo de existir aguelas sementes
transgénicas. Em outras palavras, os testes nutri-
cionais realizados com a soja RR, com a soja RR2 e
com todos os demais organismos geneticamente
modificados, criados para sobreviver a banhos de
glifosato, foram realizados na auséncia do glifosato.
Isso, que jamais ocorre em lavouras e que, portanto,
ndo acontece com grados destinados ao consumo, €
a regra nos laboratérios que realizam os testes de
seguranca alimentar e nutricional. Além disso, tais
testes sdo de curto prazo, realizando apenas avalia-
¢Oes de intoxicagdo aguda®?’.

Apenas a titulo de informagdes, o meio ambiente é amplamente afe-
tado pelo uso de agrotoxico. As terras carregadas pela dgua das chuvas levam
para os rios, lagoas e barragens, os residuos de agrotdxicos, comprometendo
a fauna e a flora aquatica, além de prejudicar as aguas com a finalidade de
abastecimento?®®,

Quando utilizados inadequadamente, em excesso ou proximos da
época de colheita, os agrotoxicos podem acarretar, ainda, riscos a saude dos
aplicadores e dos consumidores, causando intoxicacdes, mutacbes genéticas,
cancer e morte*®,

A FAO — Biotechnology and food safety ao tracar as preocupacées
com a biosseguranca alimentar considera algumas consequéncias diretas e
indiretas produzidas pelos organismos geneticamente modificados - OGMs:

406 MENDES RAMOS, Paulo César, ibidem, 2013.

407 MELGAREJO, Leonardo. Soja transgénica Intacta RR2 PRO. A ampliagdo dos transgénicos no Brasil.
Instituto Humanitas Unisinos, 2012.

408 CHAGAS, I. D. Os impactos dos agroquimicos sobre o meio ambiente, (s.d.). Vide: http://meuartigo.
brasilescola.com/biologia/os-impactos-agroquimicos-sobre-meio-ambiente.htm.

409 BOHNER, T. O. L.; ARAUJO, L. E. B.; NISHIIIMA, T. O impacto ambiental do uso de agrotdxicos no meio
ambiente e na saude dos trabalhadores rurais. (s.d). Vide: http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.
php/revistadireito/article/viewfile/8280/4993.



As consequéncias diretas de alteracdo nos niveis de expressdo de
genes existentes pela introducdo do novo gene ou modificacGes ge-
néticas causadas por ele;

As consequéncias diretas (por exemplo, efeitos nutricionais, toxicos
ou alergénicos) da presenca nos alimentos, da proteina codificada
pelo gene introduzido;

As consequéncias indiretas dos efeitos de qualquer (quaisquer) no-
vo(s) produto(s) ou niveis alterados de produto(s) ja existente(s) no
metabolismo do organismo levando a presenca de novos compos-
tos ou niveis alterados de compostos ja existentes;

As consequéncias das mutagdes causadas no processo de introdu-
¢do genética no organismo, tais como a interrupg¢do de sequencias
codantes ou controle ou ativacdo de genes latentes, levando a pre-
senca de novos componentes ou niveis alterados de componentes
existentes;

As consequéncias da transferéncia do gene para a flora gastroin-
testinal pela ingestdo do alimento geneticamente modificado e/ou
alimentos derivados deles;

Potencial efeito adverso na salde associado ao microrganismo ge-
neticamente modificado pelo alimento*®.

No “Forum on Agriculture and Climate Change” realizado em 20 de fe-
vereiro do corrente ano de 2015 — Paris, a “Food and Agriculture Organization
on the United Nations” — FAO, declarou que o modo predominantemente de
producdo na agricultura ndo é considerado sustentavel.

What we are still mostly seeing is a modelo f production
that cannot prevent the degradation of soils and the loss
of biodiversity — both of which are essential goods, espe-
cially for future generations. 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 geneticamente modificadas para
insumos agricolas (milho, soja, canola, entre outros) ndo beneficiam os peque-
nos agricultores, ao contrario, barram seus direitos, ainda que normatizados
em lei, concentram o poder corporativo, elevam os custos dos produtos res-
guardados pela protecdo patentaria e inibem a investigacdo e pesquisa do
setor publico.

410 FAO. Food and nutrition Paper, 61, p. 27, Rome, 1996. Vide: ftp://ftp.fao.org/es/esn/food/biotechno-
logy.pdf.



A questdo ndo é simplesmente interpretar e aplicar a norma que sin-
gulariza cada modelo de protecdo a propriedade intelectual com intuito de
assegurar o equilibrio constitucional.

O fato é que essas questdes sdo indubitavelmente de natureza social,
de carater e de seguranca alimentar, haja vista casos que permeiam nossos
tribunais, como por exemplo, a acdo coletiva entre sojicultores do Rio Grande
do Sul e a Monsanto do Brasil/Monsanto Technology LLC.

Ha mais de dez anos, os agricultores brasileiros estdo impedidos de
reservar, doar e trocar em programas oficiais, e comercializar como alimen-
to ou matéria-prima as sementes transgénicas, resultantes da safra anterior,
bem como a eles sdo cobrados royalties, caso uma dessas praticas seja reali-
zada, (0 que caracteriza uma conduta antiética, antijuridica e ilicita da titular
da tecnologia RR1).

E diga-se: tecnologia extinta no Brasil desde 31/08/2010 além de es-
tar exaurida a pretensdo da multinacional a partir da primeira comercializacdo
da tecnologia pertinente no Pais.

Ndo existe direito de propriedade absoluta e nada que o justifique
para prevalecer em face do principio constitucional da fungdo social que pre-
serva e resguarda o pequeno agricultor, a agricultura familiar e a seguranca
alimentar.

Desse modo, creio que as celeumas existentes em nossos tribunais
com relacdo a soja RR1 podera se repetir com a soja Intacta RR2 PRO em um
eterno “déja vu411”.

3. O que é e como foram desenvolvidas as tecnolo-
gias Roundap Ready - RR1 e Intacta RR2 PRO

Espécie: Glycine Max (L.) Merr*2,
Designagdo: Intacta RR2 PRO
Detentora da tecnologia: Monsanto do Brasil Ltda

Caracteristica inserida: Tolerancia ao herbicida glifosato e resisténcia
a insetos da ordem lepiddptera.

411 Segundo a Wikipédia o termo é um galicismo que significa, literalmente, “ja visto”.

412 Existem 653 registros de cultivares de soja Glycine Max L. Merr, segundo buscas na cultivarweb (ge-
renciamento de informag&es) do Servigo Nacional de Protegdo de Cultivares- no site do MAPA, 2015.



A Monsanto, desde o periodo entre 2006 — 2009 busca obter a pro-
tecdo pela exclusiva patentearia da tecnologia INTACTA RR2 PRO no Brasil.
Entretanto, tal direito ainda ndo estd consubstanciado em um privilégio con-
cedido, isto é, ainda ndo foi outorgada pelo INPI a exclusiva para a tecnologia
diretamente envolvida na producdo da soja MON89788 — INTACTA (ou RR2)
no pais*3,

A presente invengdo proporciona um evento de soja transgénica de-
signada MON89788 (também referida como MON19788) e sua progénie ten-
do a semente sido depositada na American Type Culture Collection (ATCC),
com o n°. de acesso PTA-6708. A invencdo inclui plantas e partes da planta de
soja, mas nao estdo limitados a uma célula, pdélen, évulos, flores, rebentos,
raizes, folhas e produtos derivados da soja MON89788, como por exemplo,
farinha de soja, farinha e éleo, (commodities).

A tecnologia de propriedade da multinacional Monsanto do Brasil de-
ve-se seu desenvolvimento ao cruzamento da soja MON 87701 X MON 89788.

A soja MON 87701 é uma tecnologia geneticamente modificada com
0 objetivo de ser resistente a insetos. Este parental produz uma proteina in-
seticida CryAC, derivada da bactéria Bacillus Thuringiensis*4, (mais conheci-
da como tecnologia Bt), utilizando-se técnica de transformacdo imediata por
Agrobacterium tumefaciens. A aposta da multinacional é que esta tecnologia
confere a soja uma resisténcia aos ataques de lepidopteros (ordem das bor-
boletas e mariposas), como a largada da soja, da maca, da falsa medideira e
da broca das axilas.

A MON 87701 é a mesma ja conhecida em todo mundo porque se
trata de uma tecnologia presente na soja Roundap Ready — RR1, que produz
a proteina CP4 EPSPS a partir do gene cp4 EPSPS, derivado de Agrobacterium
SP. Também fora mediado por Agrobacterium tumenfaciens, conferindo-lhe
resisténcia aos herbicidas inibidores de EPSPS — Glyphosate.

Ja a soja Roundap Ready comumente chamada de RR1 foi a primeira
soja geneticamente modificada autorizada para importac¢do e utilizagdo no
Brasil e em diversos paises (Unido Europeia, Estados Unidos).

413 O conteldo dessa tecnologia ndo 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 rapida dos insetos infectados, acarretando
dessa maneira menor desfolha em nivel de dano econdmico a cultura de soja, além da possibilidade de uso
em elevadas populagBes de lagartas. As desvantagens sdo os custos elevados de controle em relagdo ao
Baculovirus e a impossibilidade de uso quando estiverem presentes outros insetos que sdo suscetiveis ao
BT, precisando assim de outros controles. FISCHER, Decker Taua. Avaliagdo do inseticida bioldgico (Bacillus
Thuringiensis) no manejo de pragas em cultivares de sojas modificadas geneticamente. Universidade Regio-
nal do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Curso de Agronomia, 2014.
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Essa tecnologia em dominio publico incorporava a sequencia codifi-
cante cp4 EPSPS derivada de uma bactéria comum do solo Agrobacterium SP.
Estirpe CP4, no interior do genoma da soja através do método particula de
aceleragdo. A proteina CP4 EPSPS é responsavel por tornar a soja RR1 40-3-2
tolerante ao glifosato que é o ingrediente ativo do herbicida Roudap ready.

Tais processos de transgenia podem ser realizados através de melho-
ramento genético por meio de métodos tradicionais e métodos de transgenia.

“ariedade inicial Wariedade comercial Resultado

Cruzamento
tradicional

Biotecnologia
moderna

No melhoramento tradicional cruzam-se as espécies sexualmente
compativeis e ocorre a combinacdo simultanea de varios genes de interesse
ou nao.

J4d o método de transgenia é uma evolucdo do processo de melhora-
mento tradicional, com o objetivo de acelerd-lo e de ampliar a variedade de
genes que podem ser introduzidos nas plantas permitindo um melhoramento
“pontual” por meio da insercdo de um ou poucos genes e da consequente
expressdo de uma ou poucas caracteristicas desejaveis.

A tecnologia RR1 foi desenvolvida inicialmente a partir do processo
biotecnoldgico de transferéncia de DNA, recorrendo a bactéria Agrobacte-
rium tumefaciens existente no solo e que é capaz de inserir parte de seu mate-
rial genético em células vegetais, por meio da transferéncia de uma molécula
circular de DNA — o plasmideo.

O objetivo foi obter plantas resistentes a acdo do herbicida glifosato
utilizando o polipeptidio EPSP. Enzimas desse EPSP sdo denominadas de classe
[l EPESP e os genes codificados com tais enzimas de classe Il EPESP foram des-
critos e reivindicados na patente Pl 1100008-2: (Patente em dominio publico
—31/08/2010).

241



3.1. Patentes da tecnologia RR1 — em dominio publico®>:

SUBJECT MATTERS COVERED  PIPELINE EXPIRATION
BY THE CLAIMS PATENT DATES

Recombinant expression cassette

with a specified mutaded EPSPS34

enzyme sequence or GOX35 enzyme

sequence; -vector that contains this Pl 1100007-7 August, 7, 2005
recombinant expression cassette;- Pl 1100008-2 August, 31, 2010
transgenic microorganism that has Pl 1100006-6 August, 25, 2010
this vector; and process to obtain a

transgenic plant plant cell.

GROUP

Tabela adaptada de Rodrigues et alli apud Barbosa, Denis Borges, 2013.

Note-se pelo grafico acima que a patente de processo Pl 1100008-2
se refere a um método de inser¢do de um gene especifico de DNA na semente
de soja, cuja finalidade é torna-la resistente ao glifosato. Significa que a pa-
tente recai sobre o invento de aparelho (elemento genético) encontrado na
semente (veiculo) ou em varias sementes e, ndo na semente em si, mesmo se
transgénicas.

415 Deixar a sua invengdo aberta ao uso publico, de forma que todos dela possam usar, € sempre uma
opgdo do inventor, foi o que fizeram Benjamin Franklin E Alexander Fleming, o inventor da penicilina em
1928. Mas, o dominio publico é também uma consequéncia involuntaria da extingdo, por qualquer motivo,
de um direito de exclusiva. Extinta a patente, certificado, modelo ou desenho, por caducidade, expiragdo
do seu prazo, ou nulidade, o seu respectivo objeto cai em dominio publico (art. 78, pardgrafo Unico). Vale
dizer, deixam de ser subsistentes os poderes erga omnes previstos na lei como privativos do titular. Assim,
a solugdo técnica cujo conhecimento jd era disponivel a todos desde — pelo menos — a publicagdo, passa a
ser também industrialmente acessivel a todos. Realiza-se no patrimonio de todos os interessados o direito
antes adquirido ao momento da concessdo da patente, o de passar a explorar o objeto da patente sem opo-
sicdo do titular. Ressalvam-se os demais direitos ainda em vigor — como as patentes sobre aperfeicoamento,
modelos de utilidade, desenhos industriais ou marcas subsistentes, que podem impedir a plena exploragdo
econdmica do produto ou do servigo da mesma maneira que o titular anterior o fazia. A queda em dominio
publico retira todos os interessados da esfera de controle do titular da patente extinta, mas ndo os faculta
por si sé a iniciar a exploragdo imediatamente. No caso de produtos sob-restricdes e controles publicos —
como remédios, alimentos, defensivos agricolas, produtos de telecomunicagdo, etc. — é necessario que se
obtenham (ou ja que se tenham obtido) os registros e certificagdes préprias. O exemplo mais veemente
do efeito da queda em dominio publico da patente é o chamado “genérico”, medicamento sem a marca do
titular da patente expirada, fabricado a partir do momento em que ja ndo mais vige a patente, seguindo
parametros farmacéuticos que — sob as normas sanitarias pertinentes — assegurem equivaléncia funcional
com o produto anteriormente patenteado, BARBOSA, Denis Borges. Uma introducdo a propriedade intelec-
tual, Lumen Juris, 2003.
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3.2. Pedido de patentes e patentes concedidas da tecnologia
tacta RR2-PRO

PATENTE - DO- OBJETO DA REIVINDICAGAO VALIDADE
CUMENTO

Sequencia de DNA de promotor quimé-
PI 0016460-7 rico, constructos de DNA, método de 02/10/2022
expressar uma sequencia de DNA estru-
tural em uma planta e método de con-
trolar ervas daninhas.

Método para controlar doencas da soja
PI0610088-2 MON 89788 pelo tratamento com for- Aguardando exame téc-
mulacBes e misturas contendo glifosato. nico

Ocorréncia de soja MON 8978 e méto- Aguardando cumprimen-
PI0610654-4 dos para detecgdo da mesma. Produtos to do artigo 34 da LPI

primarios da soja e método para contro-

lar ervas daninhas

Fonte adaptada: INPI, 2015.

Senao vejamos:

PATENTE DE PROCESSO E DE PRODUTO:

P10016460-7 — Patente concedida em 02/10/2012. Trata-se a presen-
te invencdo de uma construcdo de expressdo de planta nova. Mais especifi-
camente a presente fornece construcdes de DNA compreendido sequencias
reguladores 5 para modular a expressao de genes operacionalmente ligados
a plantas.

O processo reivindicado foi um método de controle de erva daninha
pela aplicacdo de glifosato em uma planta contendo o promotor FMV-EF1 e
um método de expressar uma proteina em uma planta geneticamente trans-
formada.

O produto reivindicado trata-se do promotor FMV-EF1, plasmideo
contendo o promotor FMV-EF1.

Método de produzir produto primario da soja, etapas de cultivo da
planta de soja e produgdo do produto primario, (tal como alimento, farinha,
flocos e 6leo).

PATENTE DE PROCESSO: (NAO HA REIVINDICAGAO DE PRODUTO)

P1 0610088-2: Pedido aguardando exame técnico. A presente inven-
¢do refere-se a um método para controlar doencas da soja MON 89788 pelo



tratamento com formulagdes e misturas contendo glifosato. Particularmente,
as formulacGes e misturas sdo eficazes no controle de doencas fungicas da
MON 89788. Mais especificamente a invencdo se refere a um método para
controlar a severidade da doenca da ferrrugem de folha na MON 89788.

Reivindica-se um método para controlar doenca de soja contendo
o evento MON 89788; método para identificar a doenca em planta de soja
contendo o evento MON 89788; método para tratar planta de soja (semente,
folhas, etc.) contendo o evento 89788, identificada como estando infectada
com diversas doencas; método para tratar plantas de soja contendo o evento
MON 89788, com um fungicida e/ou glifosato.

PATENTE DE PRODUTO: (NAO HA REIVINDICACAO DE PROCESSO)

P10610654-4: Pedido aguardando o cumprimento do artigo 34 da LPI,
em 5/8/2014. A presente invencdo refere-se a planta e sementes de soja que
compreendem o evento de transformacdo MON 89788 e moléculas de DNA
Unicas para esse evento.

Esse pedido de patente reivindica apenas o produto, desde as partes
das plantas, a planta integral, até o produto derivado como dleo, farinha e
farelo:

Sequencia iniciadora; semente de planta contendo o evento MON
89788 que contém o gene de resisténcia ao glifosato; planta de soja contendo
o evento MON 89788 que contém o gene de resisténcia ao glifosato, produto
primario derivado da planta contendo o evento MON 89788; alimento obtido
de uma planta OGM contendo o evento MON 89788.

4. Breves consideragoes 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 relativas a bio-
tecnologia, ainda se notam patentes de métodos de utilizagdo*'®.

A distingdo entre patentes de produto e de processo é muito impor-
tante na medida em que o efeito da protecdo conferida pela exclusiva difere
em funcgdo da categoria a que pertence a reivindicacdo.

As reivindicacdes para patentes de produto incluem as referéncias
técnicas, que sdo parametros fisicos, do produto objeto da patente.

416 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Patentes. Tomo Il. Limen Juris, 2010, p.
1.270-71.



Assim, as patentes de produto incidem sobre uma realidade fisica,
uma coisa corpoérea, um produto que sera inserido no mercado podendo, por
exemplo, ser um dispositivo, uma composi¢do, uma substancia, uma maquina.

As patentes de processo incidem sobre uma atividade desenvolvida
em varias etapas ou sobre métodos ou procedimentos de utilizacdo estando
relacionada aquela determinada atividade inventiva, podendo ser objeto de
patente os processos novos para obtencdo de produtos, substancia ou com-
posicdes, entre outros.

Barbosa*’” ao se referir as patentes de produto e processo nos diz
que:
Quando a tecnologia consiste na utilizagao de certos meios para al-
cangar um resultado técnico através da acdo sobre a natureza, tem-
se no caso uma patente de processo*®. Assim, o conjunto de agoes
humanas ou procedimentos mecanicos ou gquimicos necessarios
para se obter um resultado (...) serdo objeto desse tipo de patente.

A tecnologia pode ser, por outro lado, relativa a um objeto fisico
determinado: uma maquina, um microrganismo, um elemento de
um equipamento, etc. A patente que protege tal tipo de tecnologia
é chamada de “patente de produto”.

A prote¢do como patente de produto para organismos transgénicos
assume distintas facetas nas legisla¢cdes de propriedade intelectual.

Diferentemente do Brasil, os EUA e a Unido Europeia, Australia, Japado
abarcam a protecdo a genes e suas sequencias com a condicionante de aten-
derem o requisito de utilidade industrial*®. Isto significa que, somente serdo
patenteadas as criagdes enquanto consideradas invengdes aptas a resolver
um problema técnico em um contexto industrial.

Nos termos da legislagdo europeia, os materiais encontrados na natu-
reza, incluindo genes (DNA) podem ser considerados patenteaveis — “o mate-
rial bioldgico que é isolado a partir de seu ambiente natural ou produzido por
meio de um processo técnico pode ser objeto de uma invencdo, mesmo que

417 BARBOSA, op. cit. p. 1271-72.

418 Ndo existe até agora nas leis de patentes brasileiras a prote¢do aos “processos mentais” como as
equacdes, as técnicas de venda, etc. Segundo a doutrina classica é necessdria a agdo sobre a natureza — fisi-
camente — para se ter um objeto patentedvel. (...) A nogdo de “processo” pode ser mais bem expressa pelo
termo “meio”: sdo os agentes, drgdos e procedimentos que levam a obtengdo 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 distinguir entre o que seja “descobertas” e “invengdes” esta
distingdo tornou-se diluida. Por exemplo, muitas leis (Austrélia, CE, Japdo e os Estados Unidos) protegem
por patentes materiais bioldgicos isolados a partir de seu ambiente natural e, portanto, considerados in-
vengdes, mesmo que anteriormente tenha ocorrido na natureza. Note-se que ao resolver um problema
técnico através de uma solugdo técnica, invento serd. Assim quando seleciona um material da natureza e
essa selecdo apresenta propriedades especificas e distinguiveis, e importa numa solugdo técnica para um
problema técnico, existe uma invengdo potencialmente patentedvel.



anteriormente tenha ocorrido na natureza”.

O Brasil, ao adotar as flexibilidades do artigo 27 de Trips, protege por
patentes de processo apenas 0s microrganismos transgénicos que contiverem
0s requisitos de patenteabilidade do artigo 8° da lei 9.279/96 — novidade, ati-

vidade inventiva e aplicabilidade industrial.

OBJETOS NAO PATENTEA-
VEIS

Sequéncias de nucleotideos e
peptideos isolados de organis-
mos Vivos naturais per si; 0s
extratos e todas as moléculas;
substancias e misturas per si
obtidas de ou produzidas a par-
tir de vegetais, animais ou mi-
crorganismos encontrados na
natureza: os animais e suas par-
tes, mesmo quando isolados da
natureza ou quando resultantes
de manipulagdo por parte do ser
humano; as plantas e suas par-
tes, mesmo quando isoladas da
natureza ou quando resultantes
de manipulagdo por parte do ser
humano; métodos terapéuticos;
meétodos terapéuticos biotecno-
légicos incluem, por exemplo,
terapias génicas (também neste
caso, aplica-se o artigo 6° da Lei
11.105/2005)%".

Fonte: INPI, 2007.

OBJETOS PATENTEAVEIS

Vetores devidamente descritos quanto as sequéncias
nucleotidicas naturais compreendidas nos mesmos
(ndo sdo considerados produtos bioldgicos naturais);
as composicdes que contenham material genético ou
sequéncias de aminoacidos ou virus, desde que devi-
damente caracterizadas como composi¢es, as com-
posicdes contendo extratos, moléculas, substancias ou
misturas obtidas de ou produzidas a partir de vegetais,
animais ou microrganismos encontrados na natureza,
desde que devidamente caracterizadas como com-
posicoes, ndo sdo consideradas como produtos bio-
|6gicos naturais, processos de extragdo/isolamento;
processos de produgdo de plantas geneticamente mo-
dificadas sdo considerados patenteaveis, uma vez que
ndo ha restricdo na LPI. Porém, a lei de biosseguranca
11.105/2005, em seu artigo 6° e incisos Il, IV e VII, es-
tabelece a proibi¢cdo da engenharia genética em células
germinais humana, zigoto humano e embrido humano,
da clonagem humana e da utilizagdo, a comercializa-
¢do, o registro, o patenteamento e o licenciamento de
tecnologias genéticas de restricdo do uso; processos de
producdo de animais geneticamente modificados ou de
obtengdo de um produto em que uma das etapas en-
volve a obtencgdo de um animal, desde que tais proces-
sos ndo tragam sofrimento ao animal e caso o fagam,
que produzam algum beneficio médico substancial ao
ser humano ou animal. Também nesse caso, deve con-
siderar o artigo 6° da lei 11.105/2005; microrganismos
mutantes sdo patenteaveis desde que sejam estaveis e
reproduziveis, de acordo com o item 2.13.6 das referi-
das Diretrizes; hibridomas e anticorpos monoclonais; e
0s processos para obten¢do de hibridomas e de anti-
corpos monoclonais.

420 Artigo 6°. Fica proibido: VII- a utilizagdo, a comercializagdo, o registro, o patenteamento e o licencia-
mento de tecnologias genéticas de restrigdo do uso. Paragrafo Unico: Para efeitos desta Lei, entende-se
por tecnologias genéticas de restricdo do uso qualquer processo de intervengdo humana para geragdo ou
multiplicagdo de plantas geneticamente modificadas para produzir estruturas reprodutivas estéreis, bem
como qualquer forma de manipulagdo genética que vise a ativagdo ou desativagdo de genes relacionados a
fertilidade das plantas por indutores quimicos externos.



5. Apontamentos sobre a tecnologia RR1: (tudo que ja
foi dito a respeito da RR1 cabe perfeitamente para a tecno-
logia RR2)

J& me pronunciei por diversas oportunidades em publicacbes** para
revistas especializadas em propriedade intelectual e em parecer*?? sobre as
celeumas que envolvem a tecnologia da titular Monsanto, ja em dominio pu-
blico — RR1, principalmente no que concerne ao pagamento de royalties; a
abrangéncia da protecdo por patentes para essa espécie de criacdo e a apa-
rente antinomia existente entre as leis de patentes e a lei de protecdo de cul-
tivares.

Antes de analisar as questdes cruciais no presente trabalho faco um
breve relato das principais questdes sobre a tecnologia anterior a RR2 com a
finalidade de demonstrar que tudo que ja foi dito e escrito a respeito da tec-
nologia RR1 cabe analogicamente a tecnologia RR2.

Assim pontuo o que ja escrevi:

¢ Nenhuma patente da Monsanto relativa a tecnologia RR1 existe no
Brasil depois de seu prazo expirado em 31/08/2010. Cobrar royal-
ties por uma tecnologia de res communis omnium é trazer a tona
questdes de enriquecimento sem causa, apropriacdo indébita e
estelionato por utilizar tecnologia ndo mais exclusiva da titular no
intuito de controlar sua pretensdo econdémica, em detrimento das
bases constitucional referentes a propriedade intelectual®?.

e A protecdo conferida aos produtos fabricados com processos pa-
tenteados de acordo com o artigo 42, | e II; a estes, se dara a tutela
equivalente ao dos produtos patenteados somente enquanto pro-
venham efetivamente do processo reivindicado, atentando que,
se exige: “produto obtido diretamente por processo patenteado”.
A extensdo da protecdo conferida pela patente serd determinada
pelo teor das reivindicagdes interpretado com base no relatério
descritivo e nos desenhos. Note-se que a exclusividade de uso é da
tecnologia circunscrita, e nenhuma outra.

421 AVILA, Charlene de. 0 caso da soja transgénica da Monsanto. Revista de propriedade intelectual e
Constituicdo — PIDCC, 2013; Notas sobre patentes e certificados de cultivares: conflitos ou complementos
de protegdo. Revista da ABPI; Apontamentos sobre a cobranga de royalties da soja RR1 e outras questdes
emblematicas em propriedade intelectual. Revista da ABPI, 2015.

422 AVILA, 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.



e O artigo 18 da lei 9.279/96 por questdes de interesse publico, ndo
permite o patenteamento de plantas animais, o todo ou parte dos
seres vivos; exceto organismos transgénicos*?.

e Ha aexclusdo incondicional de protecdo patentaria por forca do ar-
tigo 10, inciso VIII para técnicas e métodos operatdérios ou cirlrgi-
cos, bem como métodos terapéuticos ou de diagnostico, para apli-
cacdo no corpo humano ou animal e, inciso IX para os processos
biolégicos naturais, quando para producdo de plantas e animais.
Ndo hd na lei brasileira patentes de plantas.

e Existem duas no¢Ges de tecnologias de produto: a do produto final
(colheita) e a de aparelho (elemento genético) que é utilizado em
uma fase intermedidria nos processos de fabricacdo do produto
final.

e Aimpossibilidade juridica e legal - o que foi patenteado foi o inven-
to de aparelho (elemento genético) encontrado na semente (veicu-
lo) ou em varias sementes e ndo ela em si, mesmo se transgénicas.

e As patentes sdo conferidas quando satisfazem todos os requisitos
do artigo 8° da lei 9.279/96 e quanto a natureza juridica dos bens
em que se pede a exclusiva. No caso, a semente, pela legislacdo
patria, jamais sera um bem sujeito a apropriagdo privada.

e Mesmo a inclusdo de um microrganismo que € parte de uma plan-
ta, ou seja, de uma semente, 0 seu patenteamento sera questio-
navel.

e Alei de cultivares em seu artigo 10%* exclui as possibilidades des-
critas do artigo 42 quando o produto do plantio é comercializado
como alimento ou matéria-prima. (em analise hermenéutica a lei
especial prevalece sobre a lei geral), i.e, a protecdo de cultivares
objeto de certificado, tratando-se de alimento, se restringe a co-

424 2.13.4 Uma vez que internacionalmente o termo “microrganismo” inclui células animais e vegetais, é
preciso atencdo para que as reivindicagdes que se refiram genericamente a “microrganismos” ndo venham
a proteger aquilo que a lei ndo permite segundo o artigo 18, Ill. Se for o caso, deve-se incluir um termo ou
expressdo limitante e ressalvas o quanto ao artigo 18, IlI. Diretrizes def exame brasileiras de 1994.

425 (...) havendo disciplina diferenciada no artigo 10, Il, no sentido de que ndo ha violagdo ao direito de
propriedade quando se tratar de uso ou comércio como alimento ou como matéria-prima, ndo se aplica
o0 artigo 42 da lei geral, pelo qual o titular de patente pode impedir terceiro, sem o seu consentimento,
de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com estes propdsitos. E ndo se aplica — observe-se
— mesmo que a tecnologia do mutagénico seja objeto de patente, sob pena do legislador, incorrendo em
paradoxo, ter dado com uma mdo e tirado com a outra. BRUCH, Kelly Lissandra; DEWES, Homero. A fungdo
social como principio limitador do direito de propriedade intelectual de plantas. Revista da ABPI — Associa-
¢do Brasileira de Propriedade Intelectual, vol. 84, set/out de 2006, p. 27.



mercializacdo para fins reprodutivos, isto &, como sementes*?®. Ndo
abrange o produto resultante, isto é, a comercializacdo da safra
para fins de alimento (dos produtores, atacadistas e varejistas) ou
para fins de matéria-prima (das industrias), mesmo que o produto
da tecnologia esteja patenteado.

e Em setratando de patentes biotecnoldgicas, ha especificidades dis-
tintas daquelas aplicadas & matéria ndo bioldgica - o artigo 42 nao
se aplica “a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com
matéria viva, utilizem, ponham em circulacdo ou comercializem um
produto patenteado, que haja sido introduzido licitamente no co-
mércio pelo detentor da patente ou por detentor de licencga, desde
gue o produto patenteado ndo seja utilizado para multiplicacdo ou
propagacdo comercial da matéria viva em causa”, (art. 43, VI).

e O enunciado artigo 43 abarca um rol de limites ao exercicio dos
direitos exclusivos determinados pelo artigo 42 da Lei 9.279/96.
Assim sendo. Qualquer outro ato posterior, relativo ao produto
que fora patenteado, ou que fora fruto de processo patenteado,
foge do controle do titular do privilégio, independentemente da
semente estar impregnada pelo elemento genético patenteado, a
exaustdo de direitos*” redimiria o controle.

e Jamais uma “semente” (veiculo) pode ser objeto de patente, mes-
mo com a insercdo de um microrganismo que é parte de uma plan-
ta ou semente tornar-se o fato contestdvel.

* As patentes pipeline cujo objeto tenha sido inserido no mercado an-
tes do respectivo depdsito no Brasil sGo nulas de pleno direito.

426 BARBOSA, Denis Borges, op. cit, 2015.

427 Um produtor esta licenciado para produzir sementes e uma dada cultivar protegida. A produgdo do
material propagativo (sementes) foi autorizada pelo titular que recebeu a remuneragdo estabelecida em
contrato entre as partes. Desse modo, as agdes subsequentes, que ndo envolvam nova multiplicagdo de
sementes, estdo isentas de autorizagdo do titular da protegdo, seja para beneficiamento, acondicionamento
em embalagens, venda a intermediarios (um estabelecimento comercial, por exemplo), antncio de oferta,
venda a agricultores, etc. No que diz respeito a protegdo a propriedade intelectual, ndo cabe qualquer
restri¢do por parte do titular de protecdo de cultivar. Uma vez posta legalmente no mercado, o titular perde
o direito de impedir a circulagdo da cultivar. BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento.
Protegdo de cultivares no Brasil Brasilia — MAPA, 2011.
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6. Nao ha na legislagao brasileira qualquer outra prote-
¢ao a cultivares, que nao o registro de cultivares

Pelos artigos*®10 e 18 da lei classica de propriedade intelectual, uma
variedade de cultivar transgénica ndo pode alcancar a protecdo por patentes
de produto.

Significa que “plantas” ndo sdo protegidas por patentes de produto.

Entretanto, seu melhoramento vegetal, através de métodos bioldgi-
COs ou ndo, sera protegido através de certificados de protecdo de cultivares,
a Unica forma de protecdo legal por forca do enunciado do artigo 2° da Lei
9456/97.

O artigo 8° da lei de cultivares*® diz que a protecdo da cultivar recaira
sobre o material de reproducdo ou de multiplicacdo da planta inteira, ou seja,
o objeto de protecdo de uma planta a protege como um todo, bem como o
conjunto de suas caracteristicas.

O que recebe protecdo direta ndo é sequer o cultivar, mas o material
de propagacdo deste (art. 90., art. 37) como, por exemplo, sementes, estacas,
tubérculos e brotos e outras partes das plantas*®.

O material de propagacao é definido pela lei de cultivares como toda
e qualquer parte da planta ou estrutura vegetal, o que inclui sementes, na sua
especifica definicio legal. E, assim, tanto o polo ativo quanto o passivo de um
procedimento de reproducdo ou multiplicacdo.

De acordo com Barbosa*! na lei sui generis a propagacdo é a explo-
racdo econdmica, através de um dos meios de Direito, seja pela reproducdo
sexual ou qualquer outro meio (multiplicagdo):

428 1ei9.279/96 —art. 10. Ndo se considera invengdo nem modelo de utilidade: (...) XI- o todo ou parte de
seres vivos naturais e materiais bioldgicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o
genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos bioldgicos naturais.

Art. 18. Ndo sdo patenteaveis: (...) o todo ou parte dos seres vivos, exceto microrganismos transgénicos
que atendam aos trés requisitos de patenteabilidade — novidade, atividade inventiva e aplicacdo industrial
— previstos no artigo 8 e que nado sejam mera descoberta.

429 Art. 82 A protegdo da cultivar recaira sobre o material de reproducdo ou de multiplicagdo vegetativa
da planta inteira.

430 Com excegdo a cana-de-aglcar o qual o artigo 10, 1° da lei de cultivares especifica que o direito do
obtentor se estende até o material que se destina para fins de processamento industrial, ou seja, a protecdo
se estende até o produto final.

431 BARBOSA, Denis Borges. O objeto e dos limites ao direito sobre cultivares — doutrina e precedentes
correntes. No prelo, 2014.



A redagdo é compativel com a UPQV 1978; a Convencado de 1991
protegeria todo o material da planta, e ndo sé o elemento repro-
dutivo. Sendo o cultivar simultaneamente um exemplar de uma re-
gra de reproducdo (objeto de um direito intelectual) e um objeto
material, como compatibilizar as duas coisas? A lei entende que a
protecdo recai ndo sobre a planta inteira, mas sobre o material de
propagagdo. Mais precisamente - e isso é importante - sobre a fun-
¢cdo de propagacao.

Note-se a definicdo legal de “planta inteira”.

“A planta com todas as suas partes passiveis de serem utilizadas na
propagacao de uma cultivar”. Por oposicdo ao material propagativo, e aos ele-
mentos vegetais em geral, a planta inteira se define pelo composto de todas
as partes passiveis de serem utilizadas na propagacdo de uma cultivar®?:

O objeto da protecdo do direito exclusivo sobre as cultivares é a
solugdo técnica, expressa em informacgdo genética, tal como contida
num elemento vegetal classificado como cultivar. Enquanto tal in-
formacdo assegure a reprodutibilidade da solugdo técnica — que ela
seja estavel de geragdo a geragdo e homogénea a cada espécime no
qual se aplique — e satisfizer os requisitos de novidade e contributo
minimo (além das demais exigéncias legais) o Estado constituira a
exclusiva pertinente.

E essa relacdo necesséria com a materialidade do elemento vegetal
que constitui um dos tragos distintivos da protecdo 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 protecdo: é sobre esse bem, ou corpus
mysticum, tomado na sua peculiar relagdo com o elemento vegetal
pertinente, que a exclusividade incide.

O material de propagac¢do - uma semente - pode ser comida, ou
dela extraida 6leo combustivel; nem por isso havera direito exclusi-
vo do titular do Certificado. Ndo é por ser material de propagacao,
mas por ser ele usado como tal, que se exerce o direito.

Com efeito, todo o material propagativo é protegido pela Lei de
cultivares, ou seja, qualquer parte de uma planta de cultivar prote-
gida utilizada na reproduc¢do ou multiplicacdo e sua funcionalidade
como tal.

432 BARBOSA, op. cit., 2014.
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Assim, o limite de protecdo sui generis encontra-se na materialidade
da planta em si, em suas partes ou na estrutura vegetal protegendo a sua re-
producdo e multiplicacdo de modo integral.

Essa protecdo sui generis exercida através de certificados de prote-
¢do de cultivar abarca o material de reproducdo ou de multiplicacdo vegetati-
va da planta inteira e veda por for¢a do artigo 2° a intercessdo de direitos na
variedade vegetal.

No caso de plantas transgénicas a legislacdo prevé a protecdo intelec-
tual em dois niveis.

e Patentes tdo somente para microrganismos geneticamente modi-
ficados, ndo encontrados na natureza, vedando a protecdo para
gene e sequencia de genes e.

e Certificados de cultivares para plantas que ndo sdo matéria de pro-
tecdo patentaria no Brasil. Sua protecdo se exerce através do siste-
ma sui generis conferido pela Lei 9.456/97.

7. Do efeito indireto de patentes de processo sobre uma
cultivar transgénica: A patente extinta no Brasil PI110008-2
da titular Monsanto

As leis de patentes e cultivares ndo prescrevem uma proibicdo ex-
pressa sobre o efeito indireto de uma patente de processo sobre uma cultivar
(patente de produto).

Com efeito, a maioria das legislacdes nacionais de propriedade in-
telectual se conforma aos padrdes estabelecidos pelo Trips que faculta aos
Estados membros adaptarem as normas de acordo com as especificidades
inerentes de cada pals.

Devido a faculdade conferida pelo Acordo Trips, o enunciado do arti-
go 42 da lei de propriedade intelectual patria, ndo veda o patenteamento de
plantas e animais como patentes de processo, tornando-se um normativo de
cldusula aberta e, portanto sujeito a varias hermenéuticas.

Como consequéncia, hd uma extensdo indireta da protecdo para as
patentes de produto quando as criagdes forem provenientes diretamente de
uma patente de processo. A patente confere ao seu titular o direito de impedir
terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender
ou importar com estes propdsitos produto objeto de patente e processo ou
produto obtido diretamente por processo patenteado, art. 42, l e Il.



Por forca desse normativo as patentes de processo protege o produto
resultante do processo e, em consequéncia ha protecdo indireta das patentes
de processo em um produto derivado de uma cultivar que, incondicionalmen-
te sdo protegidas por certificados de cultivar — constituindo em alguns casos
uma intercessdo ou sobreposicdo de protecdo entre as exclusivas.

Logo, por uma analise literal do enunciado do artigo 42, | e Il, tem-se
que o titular de patente de invencdo, cuja protecdo abarca “novo” atributo
de uma planta, tal como um gene ou uma nova funcdo genética, constitui o
direito de explorar com exclusividade essa planta no Brasil ou vedar que ter-
ceiros a utilizem comercialmente, sem sua autorizacdo, ou mesmo, cobrar por
uma contraprestacdo pelo uso da tecnologia protegida através de contratos
de royalties.

No entanto, note-se que os comandos do artigo 42 ndo tem eficacia
plena e depende exclusivamente de uma condicionante crucial existente no
proprio normativo — qual seja? Que as patentes de produto sejam provenien-
tes diretamente de uma patente de processo.

Dessa premissa, os comandos do artigo 42 exigem, para todos os
efeitos, o substrato fatico da derivacdo direta do produto ao processo sob
pena de tornar iluséria a proibicdo cogente do artigo 18, Il da LPI que veda
por motivos de interesse publico, patentes do “todo ou parte dos seres vivos”.

Assim, enquanto na lei de patente existe uma vedacgdo implicita para
as condutas de terceiros para produzir, usar, colocar a venda, vender ou im-
portar, sem o consentimento do titular, produtos e/ou processos abarcados
pela exclusiva, tém-se na lei de cultivares a ndo violagao de certos atos.

e reservar e plantar sementes para uso proprio, em seu estabele-
cimento ou em estabelecimento de terceiros cuja posse detenha.

e 0 Uso ou venda como alimentos ou matéria-prima o produto obti-
do do seu plantio, exceto para fins reprodutivos e;

¢ sendo pequeno produtor rural, multiplicar sementes, para doacao
ou troca, exclusivamente para outros pequenos produtores rurais,
no ambito de programas de financiamento ou de apoio a pequenos
produtores rurais conduzidos por érgdos publicos ou organizacdes
nao governamentais, autorizadas pelo Poder Publico.

E mais, quando se trata de material protegido pela lei de cultivares ha
vedacdo expressa contida no artigo 2° que obsta a sobreposicdo de exclusivas
sobre um mesmo objeto imaterial.



E assim o é segundo alguns preceitos normativos da UPOV de 1978, a
qual o Brasil optou ser signatario:

Da Convencdo original da Upov até a Convencdo de 1978, vigente
até os anos 90, o direito do melhorista, ao contrario do que ocorreu
no patenteamento, permitiu ao melhorista utilizar livremente qual-
quer material genético protegido como um recurso inicial de varia-
¢do com o proposito de criar novas variedades (a chamada “isencdo
do melhorista”) (Upov 1978, art. 5(3));

Garantia também que o agricultor pudesse estocar sementes da
colheita para seu préprio plantio na safra seguinte (o chamado
“preivilégio do agricultor”). No caso de Estados membros da Unido
cujas leis nacionais permitiam a protecdo tanto pelo direito do me-
Ihorista como por patenteamento, proibia-se a “dupla protecdo” da
variedade por direitos de melhorista e por patenteamento (Upov,
1978, art. 2(1));

Estabelecia-se, enquanto critério para requerer a protecdo que a
variedade fosse distinta das outras variedades, homogénea e es-
tdvel ao longo das geragBes, mas que ndo fosse uma nova inven-
¢do. Portanto, poderia ser uma variedade descoberta na natureza
e nunca antes utilizada na agricultura, desde que essa variedade
fosse geneticamente homo génea e estavel (Upov, 1978, art. 6);

Da mesma forma, concedia-se aos Estados signatarios o direito de
excluir certas espécies de qualquer forma de protegdo, segundo
seus interesses nacionais especificos (Upov, 1978, art.2(2)). Tam-
pouco, exigia que a variedade protegida oferecesse alguma nova
qualidade de utilidade e nem definia uma “distancia minima” entre
ela e alguma outra protegida*®.

O elemento central de distingdo entre patentes e cultivares é a exis-
téncia de limitagGes ao direito de cultivares, (inexistentes no sistema de paten-
tes), que desaparecem no caso de uma dupla protecdo, ou de uma extensao
da exclusiva patentéria no campo dos cultivares**, assim como os institutos
da excecdo do melhorista (breeder’s exemption) e o privilégio dos agricultores
(farmer’s rights) restardo como “contos da carochinha” frente a possibilidade
de sobreposicdo entre as exclusivas.

Assim, as limitagBes existentes na lei de cultivares sdo elementos de
equilibrio constitucional e de interesse publico e, uma vez verificado a sobre-
posicdo entre as exclusivas em um mesmo objeto imaterial, além de frustrar
o preceito constitucional do interesse publico, o Pais ndo aproveita as flexibili-
dades facultadas pelo direito internacional — TRIP’s.

433 Wilkson e Castelli apud PORTO, Patricia, C. R. Parecer Monsanto, 2015.
434 BARBOSA, op. cit., 2014.



Assim sendo:

e Ao contrario do que ocorrem com reivindicacdes de produto, as
reivindicacdes de processo, cujos efeitos derivados através do arti-
go 42,1 ell da Lei 9.279/96 possam alcancar produtos consistentes
no todo ou parte de plantas e animais, sdo admitidos in genere no
direito brasileiro435;

e Aexcecdo a essa regra é a reivindicagdo de produto que atinja um
microrganismo transgénico, como definido em lei. No entanto,
essa excecdo nao implica em protecdo do todo ou parte de planta
ou animal além do nivel de microrganismo.

e Por uma disposicao especifica da LPC, reivindicacdes de processo
nao controlam a criacdo, modificacdo, uso e disposicdo de produ-
tos que sejam o todo ou parte de animais e plantas, quando tais
produtos se constituam em material protegivel pela Lei de cultiva-
res*e,

Nessa seara, utilizando o critério da especialidade, verifica-se que,
havendo alteracdo da variedade da espécie capaz de Ihe conferir
a qualidade de cultivar, evidente a aplicacdo do direito dos melho-
ristas. J& congregando o critério temporal, outra ndo é solucdo, na
medida em que a Lei dos Cultivares é posterior a Lei de Propriedade
Industrial;

Na mesma medida, vislumbra-se a opgdo de aderir unicamente a
Ata de 1978 da UPQV, que lastreou a Lei de protecdo aos cultiva-
res, defluindo-se que o legislador elegeu expressamente um trata-
mento mais benéfico aos pequenos agricultores, ou seja, a mens
legislatoris é no sentido de protecdo ao hipossuficiente, 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 interpretacdo conforme as regras em questdo,
aplicando-se ao caso em analise a incidéncia da hipotese adequada
ao tema, evitando-se o sentido que esteja em descompasso com a
Carta Maior*’,

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 protecdo entre patentes e cultivares possuem
uma conformacdo especifica quanto as suas funcdes no desenho constitu-
cional, haja vista o artigo 5°, XXIX, da Constituicdo Federal que assegura aos
autores de inventos industriais privilégio tempordrio para sua utilizacdo, bem
como protecdo as criagdes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes
de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e
o desenvolvimento tecnoldgico e econémico do Pais.

Para se evitar a sobreposicdo de direitos que gera desequilibrio cons-
titucional, a lei de propriedade intelectual regulou de maneira distinta o obje-
to de protegdo para os sistemas de patentes e cultivares. Note-se, portanto,
gue cada direito possui um modelo constitucional que Ihe confirma os pres-
supostos de aquisicdo em relagdo aos efeitos da exclusiva permeados pelo
principio da especialidade de protecdo — Lex specialis derogat generali.

Né&o existe hierarquia entre as Leis de protecdo de cultivares (suis ge-
neris) e a de protecdo cldssica de propriedade intelectual ambas, sdo normas
federais, assim “o critério aplicado aos conflitos existentes entre as duas leis é
cronoldgico e, desta forma, as disposicdes da LPC que é de 1997, quando em
conflito com as normas da LPI, que é de 1996, prevalecem™3,

Essa distincdo ndo é de simples conveniéncia legislativa, mas resulta-
do direto de uma constri¢do constitucional®:

A Constituicdo de 1988 prové uma solugdo de equilibrio para cada
falha de mercado especifica: direitos de exclusiva temporarios, 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 apropriacdo, em outros casos (marcas). O mesmo
acontece em outros textos constitucionais de outros paises. Essa
especialidade de solugdes constitui um principio constitucional da
Propriedade Intelectual, o chamado principio da especificidade de
protecdes.

Ha desponderacdo, dai ofensa a Constituicdo, em assegurar — por
exemplo — direitos eternos aquilo que a Constituicdo reserva prote-
¢do temporaria, ou assegurar a protecdo que a Constituicdo especi-
ficou para inventos industriais para criacdes abstratas.

438 PORTO, Patricia, C. R. ibidem, 2015.

439 BARBOSA, Denis Borges. Direito de Autor. Questdes fundamentais de direito de autor. Lumen Juris,
2013, p. 357.



Assim, “é um abuso de direito tentar trazer indevidamente a um mo-
delo a fungdo de outro**?”, no caso, considerar como patente o que nao é:

A regulacdo constitucional da cumulacdo da protecdo presume
exatamente a funcionalidade especifica de cada exclusiva. Além de
atender — em tese — a remuneracdo do trabalho criativo, cada for-
ma especifica de propriedade intelectual tem uma fungdo determi-
nada, um papel constitucional a cumprir. Dai, ndo ha conflito entre
a analise utilitaria e a construcdo de direitos humanos em face de
uma determinada criagdo.

Esta funcdo, ndo se identifica na funcdo social dessa exclusiva, mas
especializa tal funcdo. Através dessa especializagdo, se cumpre o
balanceamento de interesses de cada caso, segundo uma podera-
¢do constitucionalmente sancionada**.

Cada uso feito e destinacdo dada a um bem imaterial funcionalizam
esse bem de uma forma e, a protecdo conferida para esse bem em determi-
nada funcdo, sera diversa da protecdo dada ao bem quando estiver exercendo
funcdes diversas**.

Assim, se deve respeitar o modelo de prote¢do constitucionalmente
criado para cada funcdo exercida por um bem imaterial, ndo podendo ultra-
passar os limites constitucionais estabelecidos para cada modelo de prote-
§§O443

Além disso, pela UPQOV de 1978 a qual o Brasil é signatario e aplica
internamente a norma internacional444, a protecdo de uma variedade de
planta pelo sistema de direitos de protecdo a cultivar exclui a protecdo do
mesmo objeto pela exclusiva patentaria: “a protecdo dos direitos relativos a
propriedade intelectual referente a cultivar se efetua mediante concessao de
Certificado de protecdo de cultivar, considerado bem modvel para todos os
efeitos legais e Unica forma de protecdo de cultivares e de direito que podera
obstar a livre utilizacdo de plantas ou de suas partes de reproducdo ou de
multiplicacdo vegetativa, no Pais”, (artigo 2° da LPC):

440 BARBOSA, Denis Borges. Op. cit., 2013, p. 360.
441 BARBOSA, Denis Borges. Ibidem, 2013, p. 361.

442 PORTO, Patricia C. R.. Limites a sobreposi¢do de direitos de propriedade intelectual. Trabalho de con-
clusdo da disciplina de direitos autorais COPEPI, 2009, p. 24.

443 PORTO, Patricia C. R. op. cit., 2009, p. 24.

444 1. Cada Estado da Unido pode reconhecer o direito do obtentor previsto pela presente Convengao,
mediante a outorga de um titulo especial de prote¢do ou de uma patente. Porém, um Estado da Unido, cuja
legislacdo nacional admite a protegdo em ambas as formas, deverd aplicar apenas uma delas a um mesmo
género ou a uma espécie botanica. (artigo 2°, UPOV de 1978).

257



Com relacdo a possibilidade o Unico direito permitido no pais a ser
validamente oponivel a livre utilizagdo de planta e suas partes de
reproducdo ou multiplicagdo vegetativa é o direito conferido pelo
Certificado de protegdo de cultivar — CPC, mais nenhum outro. Nes-
se aspecto a lei é explicita e cogente, bem como ndo abre especo
para qualquer interpretacdo diversa. Ressalta-se que a imposicdo
da norma é que qualquer outro direito de propriedade intelectual
conferido a terceiros que ndo o garantido pelo CPC, mesmo que va-
lidamente concedido e vigente, NAO serd oponivel contra qualquer
pessoa para impedi-la de utilizar livremente plantas e suas partes,
sobre as quais o direito alienigena direta ou indiretamente recaia*®.

Portanto, conforme sustentado ao longo do presente trabalho:

e As variedades de plantas de soja da Monsanto estdo protegidas
pelo sistema de cultivar, premissa que permite e promove que 0s
agricultores livremente, reservem, troquem doem e comercializem
como alimento e matéria-prima as sementes novas por forca do
imperativo legal contido na LPC em seus artigos 10, |, Il e IV;

e Enquanto o artigo 42 da LPI garante, em tese, ao titular de uma
patente a produgdo, uso, venda ou porte por terceiros de sua tec-
nologia patenteada, o artigo 10 da LPC diversamente, prescreve
uma série de condutas que ndo violam o cultivar protegido, como
a reserva de sementes para uso proprio (inciso I), venda como ali-
mento (inciso ) ou doacgdo e troca entre pequenos produtores (in-
ciso Ill).

e As normas elencadas na lei cldssica de patentes sdo inoponiveis — a
hipdtese (mesmo em havendo patentes), por expressa exclusdo da
Lei de protecdo de cultivares (vedacdo a dupla protegdo do artigo
2°);

¢ Mesmo que ndo existisse o duplo ébice da Lei de protecdo de Cul-
tivares, uma patente de processo de manipulagdo de matéria viva,
ndo tem na semente nova o seu produto, bem como ndo acarreta
a protecdo desta, por forga dos enunciados dos artigos 18, Ill para-
grafo Unico e artigo 42, Il da Lei 9.279/96.

445 PORTO, Patricia, C. R. op. cit., 2015.



8. A abrangéncia das proteg¢des relacionadas a tecnolo-
gia Intacta RRR2 PRO

Segundo declaracGes da Monsanto na oportunidade de obtencdo do
registro da soja RR2 como biopesticida através de um paper enderecado a U.S
Environmental Protection Agency Office of Pesticide Programs Biopesticides
and Pollution Prevention Division — “0 evento de soja MON 89788 é produzido
com a mesma proteina CP4 EPSPS que a soja Roundap Ready 40-3-2”, (...) “A
soja MON 89788 foi produzida através da introducdo do gene cassete CP4
EPSPS contendo um promotor que ja foi utilizado em outras culturas tais como
a Roundap Ready (RR1), Roundap Ready Flex Cotton e Roundap Ready Corn 2”.

Leila da Luz Lima Cabral**® com expertise em propriedade intelectual
afirma:

A soja MON 89788 apresenta as mesmas caracteristicas bioldgicas
da soja anterior Roundap Ready 40-3-2, ou RR1, que ja se encontra
em dominio publico na maioria dos mercados, inclusive no Brasil. A
tecnologia para a obtencdo da soja MON 89788, difere apenas da
RR2, notadamente com relagdo ao sistema Roundap Ready Soybe-
an, ou seja, com relagdo a sua resisténcia ao glifosato, pela escolha
da soja tida como de elite genética que serviu de base para a incor-
poracdo 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 codificante CP4 EPSPS derivada da bactéria
comum do solo (agrobacterium sp. Estirpe CP4) dentro do genoma
da soja. Logo, tal tecnologia de obtencdo 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-
risticas técnicas ja 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) extinto em 17/01/2003,
e (P1 1101069 dentre outros).

Outra informacdo que também fornece limitagcdo ao alcance da
protecdo da propriedade industrial eventualmente relacionada a
soja RR2, e veiculada pela propria Monsanto, reside no fato de que
€ mencionado que a introducdo do gene cassete CP4 EPSPS conten-
do um promotor, ja fora utilizado em outras culturas, como algodao
e milho, o que da mesma forma retira a inventividade do uso des-
se mesmo método de introducdo do CP4, contendo um promotor,
quando aplicado em soja.

446 LIMA CABRAL, Leila da Luz. Andlise das condigcGes de patenteabilidade de documentos de patentes BR
relativos a soja RR2 e seu reflexo no mercado brasileiro produtor de produtos derivados de soja, 2014.



Assim, de acordo com as consideracdes da expertise®*’:

e O evento MON 89788 é substancialmente equivalente a soja tradi-
cional, exceto pela sua tolerancia ao glifosato que é uma caracte-
ristica agronémica;

e Essa caracteristica € a mesma obtida pelos mesmos métodos ja
conhecidos do estado da técnica, o que torna possivel o questio-
namento de eventual protecdo patentaria para tal caracteristica;

e A reivindicacdo de commodities derivada da tecnologia em que se
pede protecdo, como graos, farinha, farelo ou 6leo guardam identi-
dade com o produto tradicional e o produto obtido diretamente da
soja MON 89788, de tal forma que a obtencdo de um “organismo
transgénico” alvo de intervencdo humana em sua composicdo ge-
nética, mas que expressa as mesmas caracteristicas normalmente
alcancaveis pela espécie em condi¢cdes naturais, retira deste “orga-
nismo” a possibilidade da protecdo patentdria, com base nas dispo-
sicdes do pardgrafo Unico do artigo 18 (lll) da LPI.

Importante salientar, (principalmente porque o direito sobre paten-
tes dessas ditas “novas” tecnologias, ja estdo, ou apresenta a possibilidade
de ser, estabelecidos no Brasil), que a tecnologia RR2 aos moldes da RR1 esta
protegida por diversos documentos reivindicatérios a fim 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 noc¢des de tecnolo-
gias de produto —a do produto final e a de aparelho que sdo utilizados em fase
intermedidria nos processos de fabricacdo do produto final.

A patente de reivindicacdo de produto diz respeito ao aparelho e ndo
ao produto final.

Barbosa**® se referindo a tecnologia RR1, afirma que exceto pelo au-
mento de produtividade resultante do aparelho (elemento genético) patente-
ado pela Monsanto — e ja extintos os privilégios —todo o restante do processo
de plantio j& esta em dominio publico.

447 LIMA CABRAL, Leila da Luz. Andlise das condig¢Ges de patenteabilidade de documentos de patentes BR
relativos a soja RR2 e seu reflexo no mercado brasileiro produtor de produtos derivados de soja, 2014.

448 BARBOSA, Denis Borges. Dois estudos sobre os aspectos juridicos do patenteamento da tecnologia
roundup ready no Brasil — a questdo da soja transgénica, 2013. Disponivel em: http://www.denisbarbosa.
addr.com/paginas/novidades/novidades.html.



Embora o desenvolvimento genético possa caracterizar-se como uma
funcdo independente, a propagacdo do gene é condicionada pela existéncia
de um “veiculo ou aparelho” que é exatamente a semente (veiculo) que o
incorpora.

Dessa maneira, a semente servird como um veiculo condutor a fim
de se obter com a incorporacdo do elemento genético melhorias qualitativas
(resisténcia a pestes e doencas), ndo um produto final em si.

Em outra vertente, existe na tecnologia RR2, de igual modo a RR1,
reivindicacdes de patentes de produto referentes ao “aparelho” (elemento
transgénico) com a finalidade de obter uma maior resisténcia ao glifosato.

Além disso, de igual modo a tecnologia RR1 ou Roundap Ready 40-
3-2 (que se encontra em dominio publico na maioria dos mercados, inclusive
no Brasil), a soja RR2 incorpora em seu genoma, a sequencia codificante cp4
EPSPS que deriva da bactéria Agrobacterium sp. Estirpe CP4, comum ao solo.

A proépria Monsanto veiculou*®® que “a introducdo do gene cassete
CP4 EPSPS contendo um promotor, ja fora utilizado em outras culturas, como
algoddo e milho”, pressuposto que retira do campo da protecdo por patentes
a tecnologia RR2, vez que ndo ha atividade inventiva do uso desse método de
introducdo quando inserido na semente de soja.

A soja MON89788 é distinta da soja RR2, apenas com rela¢do ao sis-
tema Roundap Ready Soybean, ou seja, com relacdo a sua resisténcia ao gli-
fosato (herbicida também em dominio publico), pela escolha da soja de elite
genética que serviu de veiculo base para a inser¢cdo do gene cassete cp4 na
bactéria Agrobacterium tumefaciens, e entdo 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 partir da inser¢do do conhecido gene cp4 EPSPS (ja
utilizado em outras tecnologias, por exemplo, a RR1), descrito nos documen-
tos de patentes pipelines P11100006; PI1110007 e PI110000. Como anterior-
mente mencionado, a multinacional pretende através dessa “nova” tecnologia
aumentar a produtividade da soja transgénica resistente ao glifosato.

449 DeclaragBes prestadas perante EFSA — European Food Safety Authority, através do documento
“Glyphosate — tolerant GM Soybean MON89788 for food and feed uses, import and processing” na Unido
Europeia — Question n. EFSA-Q-2006-182, concluido em 02/07/2008. LIMA CABRAL, Leila da Luz. Anélise
das condi¢Bes de patenteabilidade de documentos de patentes BR relativos a soja RR2 e seu reflexo no
mercado brasileiro produtor de produtos derivados de soja, 2014.



Entretanto ndo estdo presentes em uma das reivindicacdes da exclu-
siva para a tecnologia RR2 (PI0610654-4), os requisitos objetivos (novidade e
atividade inventiva), além de ser defeso incondicionalmente, no Brasil, a sua
protecdo por patente de acordo com os artigos 8°, 11°, 13°, 18°, 22° e 24° da
lei 9.279/96%°,

Assim, os pedidos de patentes (de processo e de produto) que é o
caso da Pl0610654-4 que reivindicam métodos de producdo de produtos pri-
marios derivados da soja (alimento, farinha, flocos e 6leo) estdo todos, sem
excecdo, em estado de técnica, ndo hd novidade (nos processos e produtos)
em si.

PressupBe, portanto que os ditos “métodos” reivindicados para a
tecnologia RR2 além de ndo serem novos e ndo possuirem um passo inventi-
vO, ndo caracteriza como “invengdo”, pois nada de novo foi criado ou inventa-
do — (agquele que se arroga inventor, na verdade, ndo é inventor, porque ndo
inventou a forma fisica do material genético e nem a funcdo dos elementos
utilizados para o processo):

A questdo é simples: Basta que a criacdo, para ser objeto de uma
protecdo exclusiva pelos sistemas da propriedade intelectual, seja
nova? A nog¢do de novo, neste caso, é simplesmente aquilo que a
sociedade ainda ndo tinha acesso. O pressuposto desta obra é que,
em cada modalidade dessas exclusivas, uma exigéncia de fundo
constitucional se impd&e, para exigir, como um elemento objetivo
da criagdo, um aporte a sociedade de algo mais do que o simples-
mente novo. Numa destilacdo ainda mais incisiva do problema, a
pergunta é: O direito exclusivo que se atribui ao criador — ou aquele

450 Art.82 E patenteavel a invengdo que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicacdo
industrial. Art. 11. A invenc¢do e o modelo de utilidade sdo considerados novos quando ndo compreendidos
no estado da técnica. § 12 O estado da técnica é constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao publico
antes da data de depdsito do pedido de patente, por descrigdo escrita ou oral, por uso ou qualquer outro
meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12 16 e 17. § 29 Para fins de aferi¢do da novi-
dade, o contelido completo de pedido depositado no Brasil, e ainda ndo publicado, sera considerado estado
da técnica a partir da data de depdsito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado,
mesmo que subsequentemente. § 32 O disposto no paragrafo anterior serd aplicado ao pedido internacio-
nal de patente depositado segundo tratado ou convengdo em vigor no Brasil, desde que haja processamen-
to nacional. Art. 13. A invengdo é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto,
ndo decorra de maneira evidente ou ébvia do estado da técnica. Art. 18. Ndo sdo patenteaveis: (...)  Ill-o
todo ou parte dos seres vivos, exceto os microrganismos transgénicos que atendam aos trés requisitos de
patenteabilidade- novidade, atividade inventiva e aplicagdo industrial- previstos no art. 82 e que ndo sejam
mera descoberta. Art. 22. O pedido de patente de invengdo terd de se referir a uma Unica invengdo ou a
um grupo de invengdes inter-relacionadas de maneira a compreenderem um Unico conceito inventivo. Art.
24. O relatdrio devera descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realizagdo por
técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execugdo. Paragrafo Unico. No caso de
material bioldgico essencial a realizagdo pratica do objeto do pedido, que ndo possa ser descrito na forma
deste artigo e que ndo estiver acessivel ao publico, o relatério serd suplementado por depdsito do material
em instituigdo autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional.



que deriva seu titulo do criador, por cessdo ou operacdo da lei — é
proporcional ao acesso obtido pela sociedade? Ha uma correlacdo
razodavel entre os beneficios que o criador obtém do sistema juridi-
co pela criagdo que fez em face daquilo que todos os demais tém
de beneficio? Como se percebe, toda a questdo pressupbe que a
protecdo exclusiva (a patente, a marca, o direito autoral, etc.) seja
devida ao criador como uma retribuicdo por beneficio causado a
sociedade. Se uma patente fosse dada como um dever absoluto
e incondicionado do Estado, correlativo a um poder absoluto do
criador de se ver protegido independentemente da sociedade na
qual o direito vige, a proporcionalidade seria uma categoria imper-
tinente*?,

9. Atores que podem ser atingidos pelo alcance da pro-
tecdo 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 concessao perante o 6rgdo administrativo —
INPI452 analisa, entre outros assuntos, o objeto de protecdo, os objetivos da
invencdo e os atores que podem ser atingidos pelo alcance da protecdo da
tecnologia RR2. Assim, vejamos:

P10016460-7 — Patente concedida:

Objeto de protegao: sequenciamento genético para o promotor plas-
midial FMV-EF1 e o plasmideo contendo o referido promotor. Reivindica um
método para controlar ervas daninha em plantas transformadas com o cons-
tructo de DNA protegido nas reivindicagdes anteriores, na qual é aplicada a
planta de colheita uma quantidade suficiente de glifosato.

Objetivos da tecnologia: Obtencdo de constructors de DNA de pro-
motores EF1 como moléculas quiméricas de fusdo com moléculas de DNA
caulimovirus tendo atividade promotora em plantas, suficientemente ativa
em outras espécies de plantas, tais como algoddo, tomate, canola, soja e gi-
rassol, que, quando utilizado para controlar a expressao de um gene de tole-
rancia ao glifosato, tais como aroA: CP4, a planta tolera a aplicagcdo comercial
do glifosato.

451 BARBOSA, Denis Borges in BARBOSA, Denis Borges; SOUTO MAIOR, Rodrigo; RAMOS, Carolina Tinoco.
O contributo minimo na propriedade intelectual. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2010.

452 LIMA CABRAL, Leila da Luz. Andlise das condicGes de patenteabilidade de documentos de patentes BR
relativos a soja RR2 e seu reflexo no mercado brasileiro produtor de produtos derivados de soja, 2014.
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Quem pode ser atingido pela tecnologia: essa patente ndo protege
o referido promotor se empregado para proteger o vegetal contra infestacdo
por insetos lepiddpteros, logo, ndo alcanca 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 utilizados para a construcdo
do objeto transgénico, no caso, para atribuir caracteristicas especiais a se-
mente que esta sendo construida, a protecao que é conferida é ao elemento
promotor em si, mas ndo a semente que o contém.

Portanto, o terceiro atingido pelo alcance dessa patente é o labora-
toério que construir sementes contendo o referido promotor, e eventualmente
o agricultor, mas ndo quem utilizar do resultado do cultivo do produto final
resultante do cultivo da referida semente, ja que a tecnologia protegida nessa
patente somente é ativada por ocasido do cultivo da semente*3.

P10610088-0 - Patente aguardando exame técnico

Objeto de protegao: refere-se ao tratamento a ser feito em planta de
soja contendo o evento MON89788, resistente ao glifosato, com uma formula-
¢do ou mistura contendo glifosato, e possivelmente um fungicida escolhido de
uma lista onde se acham incluidos diversos agroquimicos fungicidas ja de uso
corrente na agricultura em geral, em que a doenca é controlada pelo glifosato.
Reivindica-se o uso de agroquimicos fungicidas em associacdo com o glifosato,
tal como sulfato de cobre tribdsico, captan, bromuconazol, dicloran, folpet,
enxofre, mancozeb, tebuconazol, etc., dentre varios outros amplamente co-
nhecidos de emprego na agricultura.

Objetivos da tecnologia: A tentativa de protecdo por patentes é para
uso de fungicidas tradicionais associados ao glifosato para serem aplicados
em sementes tolerantes ao glifosato, o que ja pode estar sendo feito, inclusive
com a soja RR1, sem que tal uso de agroquimico em dominio publico estivesse
sendo submetido a qualquer tipo de protecdo patentario no Brasil.

Importante salientar que ndao ha qualquer tipo de reivindicacdo de
protecdo para semente, para a planta, ou mesmo para o produto derivado do
grao colhido apos tal plantio. Logo, tais produtos ndo se acham contemplados
nem alvo de protecdo por esse pedido de patente®*.

453 LIMA CABRAL, Leila da Luz. Andlise das condicGes de patenteabilidade de documentos de patentes BR
relativos a soja RR2 e seu reflexo no mercado brasileiro produtor de produtos derivados de soja, 2014.

454 LIMA CABRAL, Leila da Luz. Op. cit., 2014.



Quem pode ser atingido pela tecnologia: A reivindicagdo dos tipos
de doencas fungicas a serem tratadas, particularmente a “Asian Soybean Rust
Disease”, e o modo como a aplicacdo do glifosato é feita, precedida ou apds a
aplicacdo do fungicida demonstra claramente tratar-se de pedido de patente
voltado exclusivamente para o plantio, e logicamente para o agricultor envol-
vido no plantio de tal tipo de semente.

O pedido de patente PI0610051-1 ndo sera objeto de analise, haja vis-
ta seu arquivamento definitivo no INPI, ndo cabendo recurso contra o arqui-
vamento, (publicado em 11/02/2014 — RPI12249), bem como a PI0311183-0,
pedido que foi indeferido em 8/10/2013, RPI2231.

P10610654-4 Aguardando exame técnico

Objeto de protegao: uma sequéncia de acido nucléico compreen-
dendo as SEQ. ID:1 e SEQ.I:D2%* (Pequenos polinucleotideos que servem de
base para a obtencdo da molécula de DNA exdgena que ocasiona o evento
MON89788. Outra reivindicacdo incide em uma planta ou parte desta, con-
tendo o evento MON89788, que compreende a sequencia do gene cp4 epsps
que confere resisténcia ao glifosato.

Reivindicam-se também os produtos primarios obtidos a partir da
planta de soja ou parte desta, o alimento, molécula iniciadora do polinucleoti-
deo de DNA e um kit de deteccdo para o evento MON89788.

Métodos de produzir uma planta contendo o evento MON89788; de
deteccdo do evento MON89788 e de controle de ervas daninhas.

Ja analisamos acima esta reivindicacdo, no entanto, reafirmo que as
plantas de soja transgénicas contendo o evento MON89788, bem como as
sementes de soja transgénicas contendo o “novo” evento, sdo “tecnologias”
proibidas de protecdo por exclusiva patentdria no Brasil.

Objetivos da tecnologia: protecdo para o evento MON89788.

(a) sequéncias que protegem o evento MON89788, cuja soja recebe o
mesmo nome, MON89788 e.

(b) reivindicacdo de uma planta de soja ou parte desta que contem
o evento MON89788, compreendendo a sequéncia do gene cp4 epsps que
confere resisténcia ao glifosato;

455  Estas sequéncias estdo presentes em mais de 100 organismos diferentes, que tiveram seus genomas
estudos. LIMA CABRAL, Leila da Luz. Andlise das condigGes de patenteabilidade de documentos de patentes
BR relativos a soja RR2 e seu reflexo no mercado brasileiro produtor de produtos derivados de soja, 2014.



(c) Produtos primarios (commodities) e alimentos obtidos a partir da
planta de soja ou parte desta.

Quem pode ser atingido pela tecnologia: Os laboratdrios que repro-
duzirem a tecnologia o todo ou em parte, sem autorizacdo do titular;

Os agricultores que utilizarem da soja (MON89788) com objetivo de
germinacdo, em procedimentos agricolas que empregam a aplicacdo do glifo-
sato®®,

Assim sendo, o INPI ndo deve conceder a patente para a planta ou
parte da planta. Mas, por um lapso, caso ocorra, todos os atores envolvidos
na producdo da semente, na producédo agricola do vegetal e na transformacéo
do resultado da colheita, podem ser afetados*”:

Os laboratdrios que reproduzirem a tecnologia o todo ou em parte,
sem autorizagdo do titular;

Os agricultores que utilizarem da soja (MON89788) com objetivo de
germinacdo, em procedimentos agricolas que empregam a aplicacdo do glifo-
sato458, independentemente de qual o fornecedor deste insumo.

Entretanto tal tipo de reivindicacdo esbarra-se no impedimento de
interesse publico do enunciado do artigo 18, Ill da lei 9.279/96 e, mesmo se
tratar de tecnologias transgénicas, seriam altamente questionaveis.

10. O deposito do pedido de patente nao gera direito de
exclusividade econémica da tecnologia

A questdo crucial é: antes da efetiva concessdo patentaria ndo ha pro-
priedade tempordria e nem exclusividade econdmica de uma tecnologia em
gue se pede a protecdo perante o érgdo administrativo — INPI.

Assim é pela andlise do enunciado normativo do artigo 42 da lei
9.279/96 “a patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem
0 seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar
com estes propositos: produto objeto de patente (I); processo ou produto ob-
tido diretamente por processo patenteado (Il)”.

456 LIMA CABRAL, Leila da Luz. Andlise das condigbes de patenteabilidade de documentos de patentes BR
relativos a soja RR2 e seu reflexo 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.



Esses direitos impeditivos para terceiros (produzir, usar, colocar a
venda, vender ou importar) é dirigido como defesa Unica e exclusiva do titular
da patente, ndo resultando, como premissa constitutiva de impedimento, o
mero depdsito do pedido de patente.

Existe, todavia, para o depdsito do pedido patentdrio, a mera expec-
tativa de direito, reservando ao érgdo administrativo a faculdade de deferir,
indeferir ou arquivar o pedido, conforme consubstanciado em documentos,
provas e subsidios acostados ao respectivo pedido.

Agravo de instrumento. A¢do cautelar inominada — propriedade in-
dustrial — depdsito de patente — pretensdo de proibicdo de fabrica-
¢do, comercializagdo e exposicdo do produto objeto do registro de
patente —sistema de barras hidrdulicas para pulverizadores — MERA
EXPECTATIVA DE DIREITO — pedido recebido com ressalva de que
existiam outros pedidos semelhantes — demonstracdo de existéncia
no mercado de produtos semelhantes de varias marcas — auséncia
do periculum in mora, a justificar a concessao das liminares preten-
didas — Recurso desprovido — por unanimidade — (TJPR - 17° C. Civel
— Al0561162-7 — Santo Antonio do Sudoeste — Rel. Des. Fernando
Vidal de Oliveira — Unanime —J.29.04.2009).

Gama Cerqueira*® afirma que “a patente ndo cria, mas apenas re-
conhece e declara o direito do inventor, que preexiste a sua concessdo e lhe
serve de fundamento. Seu efeito é apenas declarativo e ndo atributivo de pro-
priedade”.

Note-se que ninguém pode reivindicar o direito de exclusividade de
exploracdo econdmica de qualquer invengdo, modelo de utilidade, desenho
industrial ou marca se ndo obteve junto ao INPI a correspondente concessao,
€ 0 que preconiza majoritariamente a jurisprudéncia patria:

TITULARIDADE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL SOBRE INVENCAO
OU METODO DE PRODUGAO 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-
POSITO DOS PEDIDOS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO (...) Ninguem
pode reivindicar o direito de exploracdo econdmica com exclusivi-
dade de qualguer invencdo, modelo de utilidade, desenho indus-
trial ou marca se ndo obteve do INPI a correspondente concessao”.
(TJIRP - 4° C. Civel em Com. Int. = MS 0727162-3 — Foro Central da
regido metropolitana de Curitiba — Rela. Des Abraham Lincoln Cali-
xto — Unanime —J. 12.04.2011).

459 CERQUEIRA, Gama. Tratado de propriedade industrial. Rio de Janeiro: limen juris, 2010, v. Il, p. 141.



Logo, os pedidos de patentes PI0610088-2 e 0610654-4 relativos a
tecnologia de segunda geracdo da Monsanto que aguardam exame técnico*®°,
ndo podem servir de base para quaisquer abstencles contra terceiros, ou
mesmo a cobranca de royalties da pretensa tecnologia, haja vista que ndo ha,
até o presente momento, qualquer patente de invencdo emitida e/ou conce-
dida para a tecnologia RR2 e, muito menos direitos liquidos e certos da multi-
nacional que a capacite de invocar qualquer ilegalidade ou violacdo por parte
de terceiros das tecnologias em questdo:

“Patente ainda ndo concedida, mera expectativa de direito que ndo
autoriza o interessado a impedir a exploracdo de terceiro, muito embora as-
segure a ele o direito de obter indenizacdo pela exploracdo indevida, entre a
data da publicacdo do pedido e a concessdo da patente, na forma da lei*®”.

Denota-se que a legitimidade para a defesa de uma patente decorre
da titularidade. E essa titularidade decorre de um ato especialissimo que é a
concessdo pelo INPI da carta patente, a fim de gerar e constituir direitos erga
omnes.

Assim, a nocdo de patente envolve trés 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 exploracdo é decorrente de uma espécie de “con-
trato” firmado entre o Estado e o criador da invengdo mediante a concessao
de patente e, assim sendo, o mero depdsito conduz a uma expectativa de
direito a exclusividade.

Assegurados os direitos relativos a propriedade intelectual pelas
garantias constitucionais “seu contelddo e seus limites serdo definidos na lei
especial que |he normatiza o exercicio462”, isto é, a lei prevé a necessidade
imperativa de ato especifico para a configuracdo dos efeitos de validade e
eficacia 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
possiveis oposigdes (peti¢des de subsidios ao exame) apresentadas; com base nessa analise, o examinador
podera formular exigéncias ao depositante, que deverdo ser atendidas ou contestadas no prazo de 90 dias
da data da publicagdo. Apds o atendimento das exigéncias, ou no caso e ndo haver exigéncias, o érgdo
administrativo dara a decisdo no pedido de patente, que podera ser o seu deferimento, indeferimento ou
arquivamento.

461 TISP. Voto n, 1930 Agravo de instrumento 097.277.4/2.
462 MARTINS, Fran. Comentarios a lei das sociedades andnimas, 1985, p.139.



THE COMPETING OBJECTIVES UNDERLYING
THE PROTECTION OF INTANGIBLE CULTURAL
HERITAGE

Peter K. Yu*®?

INTRODUCTION

The protection of genetic resources, traditional knowledge (TK) and
traditional cultural expressions (TCE) is of great importance to agricultural
production and food security. As the UK Commission on Intellectual Property
Rights (IPR Commission) noted in its final report:

Traditional knowledge has played, and still plays, a vital role in the
daily lives of the vast majority of people. Traditional knowledge is
essential to the food security and health of millions of people in the
developing world. ... In addition, ... the use and continuous develo-
pment by local farmers of plant varieties and the sharing and diffu-
sion of these varieties and the knowledge associated with them play
an essential role in agricultural systems in developing countries.***

Since its establishment at the World Intellectual Property Organiza-
tion (WIPO) in September 2000, the Intergovernmental Committee on Intel-
lectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore
(IGC) has worked tirelessly to explore ‘the development of an international
legal instrument or instruments for the effective protection of traditional cul-
tural expressions and traditional knowledge, and to address the intellectual
property aspects of access to and benefit-sharing in genetic resources’.*®> As
the inaugural issue of this Journal goes into production, the IGC has made
important plans to submit the draft texts of three separate instruments—on

463 Copyright © 2014 Peter K Yu. This article 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, Integrating Intellectual Property Rights and Development
Policy: Report of the Commission on Intellectual Property Rights (2002) 73.

465 WIPO, ‘Traditional Knowledge’ <http://www.wipo.int/tk/en/> accessed 4 May 2014.
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genetic resources, TK and TCE—for consideration by the WIPO General As-
sembly in September 2014 .4%¢

In addition to the IGC’s draft texts, Switzerland has proposed to amend
the Regulations under the Patent Cooperation Treaty by explicitly enabling
national patent legislation to require the disclosure in patent applications of
TK and genetic resources used in patent-seeking inventions.*®” Although the
proposal makes the disclosure requirement optional, that requirement, once
implemented, will enable the disclosed information to become part of inter-
national patent applications.*¢®

Within the World Trade Organization (WTO), a group of developing
countries has also advanced a similar proposal, which requires the addition of
Article 29bis to the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Prop-
erty Rights (TRIPS Agreement).*® If adopted, the new provision would create
an obligation to disclose in patent applications the source of origin of biolog-
ical resources and TK used in patent-seeking inventions. The proposal would
further require patent applicants to disclose their compliance with access and
benefit-sharing requirements under relevant national 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 additional
requirement would destabilize the existing patent system.*’

In addition to efforts at WIPO and the WTO, traditional communities,
governments and intergovernmental and nongovernmental organizations
have advanced many different proposals and models to protect intangible
cultural heritage. Among the new international instruments that have been
adopted outside the intellectual property and international trade regimes
thus far are the 1992 Convention on Biological Diversity (CBD), the 2001 In-

466 Catherine Saez, ‘Protection of Folklore Joins TK, GR on Way to WIPO General Assembly’ Intellectual
Property Watch (7 April 2014) <http://www.ip-watch.org/2014/04/07/protection-of-folklore-joins-tk-gr-on-
-way-to-wipo-general-assembly/> accessed 4 May 2014.

467 WIPO, Working Group on Reform of the Patent Cooperation Treaty, ‘Proposals by Switzer-
land Regarding the Declaration of the Source of Genetic Resources and Traditional Knowledge
in Patent Applications’ (PCT/R/WG/5/11 Rev., 2003) 1.

468 Emanuela Arezzo, ‘Struggling around the “Natural” Divide: The Protection 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 Relationship
between the TRIPS Agreement and the Convention on Biological Diversity: Checklist of Issues’ (IP/C/W/420,
2004); TRIPS Council, ‘Elements of the Obligation to Disclose the Source and Country of Origin of the Biolo-
gical Resources and/or Traditional Knowledge Used in an Invention’ (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 Gls’ Intellectual Property Watch (26 October 2007) <http://www.ip-watch.org/2007/10/26/
wto-biodiversity-amendment-backed-eu-seeks-new-thinking-on-gis/> accessed 4 May 2014.



ternational Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (under
the auspices of the UN Food and Agriculture Organization), the 2003 UNESCO
Convention on the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, the 2005 UN-
ESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural
Expressions and the 2007 UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.
Taken together, all of these instruments contribute to the emergent estab-
lishment of a new international framework for the protection of intangible
cultural heritage.

One topic that has received considerable academic and policy atten-
tion concerns the key objectives underlying the establishment of this new
framework. To help us develop a better and deeper understanding, this article
outlines eight most widely documented objectives. While some of these ob-
jectives overlap or conflict with each other, others touch on issues that are of
only marginal concern to some constituencies. By focusing on each objective
in turn, this article aims to underscore the divergent, and at times competing,
interests among the many stakeholders involved in the framework.

Although some readers may find the description of all eight under-
lying objectives somewhat messy, such messiness is rather common in any
negotiations concerning the establishment of a new international framework.
Rather than offering a subjective evaluation of the importance and urgency of
each objective, or combining them to deduce some organizing principles, this
article presents the objectives as they appear in the current policy debate. Af-
ter all, policymakers, commentators, activists and the public at large are likely
to value these objectives differently. By presenting the objectives together,
this article foreshadows the challenges to achieving international consensus
on the protection of intangible cultural heritage.

It is worth noting that this article does not distinguish between TK and
TCE, even though the former is arguably more important and relevant to agri-
cultural production and food security. There are at least two reasons. First, in-
digenous peoples and traditional communities embrace a holistic worldview.
They do not make clear distinctions between TK and TCE, and they ‘regard
expressions of their traditional cultures/folklore as inseparable from systems
of traditional knowledge’.*’* Second, because the discussions of TK and TCE
are somewhat intertwined, a comprehensive discussion will be needed to fully
understand the competing objectives underlying the protection of intangible
cultural heritage.
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CULTURAL PRIVACY

While globalization, the digital revolution and the increasing commod-
ification of information have enriched the lives of many traditional communi-
ties, these factors have equally threatened these communities by allowing for
the instantaneous distribution of knowledge and materials that are sacred or
intended to be kept secret.*’? As Angela Riley noted, such unauthorized re-
production and distribution remains ‘one of the biggest problems faced by
indigenous groups today’.?

From the standpoint of traditional communities, secrecy is important
for both cultural and spiritual purposes. As Tom Greaves explained:

[T]he control of traditional ideas and knowledge ... identifies places,
customs and beliefs which, if publicly known, will destroy parts of
a people’s cultural identity. Sometimes it is knowledge entrusted
only to properly prepared religious specialists. Disclosure to other,
unqualified members destroys it. Sometimes 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-rationale.*’

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 destructive external forces.’475

Although traditional communities underscore the importance of pro-
tecting sacred objects and expressions, it has not been easy to distinguish
between what is sacred and what is not. Making such a distinction sometimes
may even be impossible, given the communities’ holistic worldview and lack
of distinction between sacredness and secularity. As the late Darrell Posey
explained:
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All creation 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 traditional 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, sometimes described as entities, spirits, or na-
tural law. Thus, knowledge of the environment depends not only
on the relationship 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 distinctive feature of tradi-
tional African religion is that it is ‘A way of life, [with] the purpose
of ... ordering our relationship 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 relationship between the two, with
the spiritual being more powerful than the material#’®

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 offend
traditional communities—as in OutKast’s culturally insensitive performance of
their hit ‘Hey Ya’ during the internationally televised 2004 Grammy Awards
Ceremony477 and the University of lllinois” use of its fictitious Indian mascot
Chief llliniwek for more than eight decades.*’®

Moreover, regardless of whether the communities find the use of
these materials offensive, 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 Populations,
noted, ‘In many ways, indigenous peoples challenge the fundamental assump-
tions of globalization. They do not accept the assumption that humanity will
benefit from the construction of a world culture of consumerism.”*’® Indeed,
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consumerism may have little meaning to these communities. As she wrote
earlier in her report for the Working Group:

Possessing a song, story or medicinal knowledge carries with it cer-
tain responsibilities to show respect to and maintain a reciprocal
relationship 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 relationships, rather than a bundle
of economic rights. The ‘object’ has no meaning outside of the re-
lationship, 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 relationship to an end.*8°

Traditional communities may also ‘fear for the well-being of [their
communities] in the face of commercial exploitation, and ... worry that the
expropriation of their living culture will cause their imagery to lose its origi-
nal significance which will lead to a disruption of their practiced religion and
beliefs and a dissolution of their culture’.*®! Indeed, as Susan Scafidi pointed
out, ‘A cultural product reduced to the state of a mere commodity by the
destruction of its intangible value is unlikely to be restored to the source com-
munity.8?

Thus, it is understandable why commentators have been concerned
about the continuous push for intellectual property rights to protect TK and
TCE. After all, the intellectual property system ‘was largely developed in the
West, and its models are based on a capitalistic philosophy designed to serve
a market economy’, which is quite different from philosophies embraced by
traditional communities.*®® It is therefore no surprise that Naomi Roht-Arriaza
expressed concern that, ‘by attempting to manipulate the prevailing Western
paradigm to suit their needs, ... indigenous peoples [will] accelerate the very
commodification of knowledge and of living things that many find so objec-
tionable™&*

Concerns about the potential loss of heritage also explain why tra-
ditional communities are generally sceptical of open access arrangements,
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such as those relying on the development of a commons. As Michael Brown
pointed out, ‘from the indigenous-rights perspective, the public domain is the
problem, not the solution, because it defines traditional knowledge as a freely
available resource”.*® In fact, the existing push for open access arrangements
often ignores the inequitable conditions and distribution problems in the cur-
rent socioeconomic system. Anupam Chander and Madhavi Sunder also cau-
tioned that ‘free and open access had the tendency to suggest “a commons
where resources are up for grabs by the most technologically advanced”’ .48
Because one’s success in the commons depends on factors like knowledge,
wealth, power, access and ability, an open access approach does not benefit
everybody equally.*®” Such an approach may therefore be of limited assistance
to the poor, the backward, the needy and the politically marginalized.

To complicate matters even further, ‘there may not always be con-
sensus within a community ... as to what is or is not acceptable use of cultur-
ally significant images in works intended for commercial sale’.®8 While some
members of the communities may object to any usage for commercial pur-
poses, others would allow the use of some materials at selected times under
certain conditions. Thus, it is important to let the communities determine for
themselves what materials can be used for commercial purposes. In doing so,
the communities could ‘make careful determinations about which events [or
objects] are appropriate for outsiders based on norms of tribal law, allowing
such revenue-generating activities only when they will not infringe on cultural
privacy or religious dictates’.*®

In recent years, cultural group leaders, policymakers and commenta-
tors have called for greater protection of ‘cultural privacy’—that is, ‘the right
of possessors of a culture—especially possessors of a native culture—to shield
themselves from unwanted scrutiny’.° Article 12(1) of the Declaration on the
Rights of Indigenous Peoples, for instance, stipulates:
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Indigenous peoples have the right to manifest, practise, develop
and teach their spiritual and religious traditions, 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 repatriation 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 unspecified’.*!

AUTHENTICITY

The second objective concerns the authenticity of the protected ma-
terials. If the contributions of traditional communities are to be recognized,
these materials need to be authentic. Unfortunately, as shown in many repro-
ductions of Maya steles, Aboriginal crafts and Native American rugs, nontra-
ditional 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 efforts and contributions of traditional communities,
but fail to make sense to those communities or researchers who study their
culture.

For example, ‘Aboriginal Australian artists, writers and actors com-
plained that non-Aboriginals were taking the initiative in utilizing Aboriginal
motifs and themes, often resulting in misinterpretations and negative stereo-
types’.*? They have also been concerned about ‘the utilisation of reproduc-
tions of traditional Aboriginal designs as a means of decorating 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’.* Furthermore, ‘in Peru, local workers manufacture and sell rep-
licas of golden artifacts symbolizing Incan culture with no remembrance or
connection to the heritage that created such artifacts’.*** 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”’.*%
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While traditional communities have sought courts’ assistance in en-
joining others from making unauthorized reproduction of their materials, their
cease-and-desist demands are not always fruitful. For instance, in the case of
the Australian aborigines, ‘after Australian tee-shirt companies were sued for
infringing the copyright of Aboriginal artists, 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.””°® The resulting misrepresentation and distor-
tion have caused significant economic and psychological injuries to tradition-
al communities. As Michael Blakeney noted, ‘the unauthorised reproduction
of designs which are of significance to Aboriginal religious beliefs and cultur-
al identity is as damaging as the desecration, through mining, of traditional
dreaming places’.*’

To reduce abuse and unauthorized copying, trademarks—in particular,
certification marks—have been used to ensure the authenticity and appropri-
ate use of traditional materials.**® Moral rights provide additional protection
against ‘debasement, mutilation or destruction” of traditional expressions.*°
Because ‘the absence of an authenticity mark [or proper attribution] would
alert potential consumers of cultural products to a lack of association with the
presumed source community’,*%° these different forms of rights may enable
traditional communities to share in the benefits of their intangible cultural
heritage and obtain appropriate recognition for their creative contributions.

Although expectations for authenticity usually result in greater con-
trol by traditional communities and more deference to them, such expecta-
tions sometimes may backfire on the communities by making it more difficult
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for them to demand the return of those cultural artifacts that are already
taken from the communities without their authorization. For example, a mu-
seum can use authenticity as a justification to reject demands by indigenous
communities to rebury human remains residing in the museum.**

RECOGNITION

An objective that goes hand in hand with the protection of authen-
ticity interests is the recognition of the contributions traditional communities
have made over the centuries. Such recognition can be achieved through the
introduction of greater control of their intangible cultural heritage, which in
turn would enable the communities to share in the benefits of the exploita-
tion of such heritage. The traditional communities’ intangible cultural heritage
can also be recognized through a requirement to disclose the origins of the
traditional materials used in new creations or inventions. Proposals that seek
to introduce a disclosure requirement include Switzerland’s recent proposal
to amend the Patent Cooperation Treaty Regulations 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 artifacts.>%

By identifying the source of the underlying materials, a disclosure
requirement would help users better understand the origin of the products
while providing recognition to the community responsible for the creation of
those materials. Such a requirement would also enhance the ability of ‘pro-
viders of genetic resources and TK to keep track of the use of their tangible
and intangible resources as well as the development resulting in patentable
inventions’.>%

If informed consent is further mandated as part of the requirement,
like what is stated in the Article 29bis Proposal, the requirement would fur-
ther ensure a legitimate exchange between traditional communities and fol-
low-on authors or inventors. Such consent is particularly important when the
invention includes genetic resources from indigenous peoples and traditional
communities. Such a requirement would also ‘increase transparency and help
Developing Countries to monitor actual compliance with the provisions [on
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access and benefit sharing] set forth in the CBD’.>%*

Moreover, the disclosure requirement would benefit the public at
large by informing the public of the origin of the underlying materials while at
the same time allowing them to anticipate potential issues that may arise as
a result of such usage. By disclosing in intellectual property applications the
underlying prior art, the requirement would also reduce the chance of privat-
ization of pre-existing TK and genetic 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 practical compromise that
would allow traditional communities to ensure authenticity, obtain recogni-
tion and share in the benefits amidst the rapid commodification of TCE and
continuous and expanding practice of bioprospecting. As Christine Haight Far-
ley wrote:

Assuming that the circulation of indigenous art is inevitable, some
indigenous artists want to be sure to participate in this celebration
of indigenous culture. By gaining control over the circulation 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 communities.>®

Nevertheless, disclosure has a major weakness: because of the inher-
ent difficulty in determining the source of origin of the underlying materials,
such a requirement may lead to uncertainty and inconsistency and may ul-
timately reduce incentives for creation and innovation. As Emanuela Arezzo
explained:

Use of genetic resources is rarely recognizable by merely looking
at the final product. Even under a close analysis, indigenous people
would not know that biological resources had been taken without
prior informed consent, not to mention access and benefit sharing;
the same applies for TK. Only when the innovation 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. Sometimes, however, traditional scientific knowledge
only provides useful leads that ‘bioprospectors’ use for prioritizing
the screening of certain plants. The isolated molecules and com-
pounds of these plants may reveal properties beyond those iden-
tified by indigenous communities, or the properties already known
by indigenous communities are studied for new purposes. In the
latter case, the link between TK and the final product gets blurred
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along the way to the patent office, and indigenous people are unab-
le to find out about—and hence oppose—biosquatting.>°®

This difficulty 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 WTO0.507 Whether the requirement will be beneficial
will depend on whether the benefits of disclosure exceed its costs. At this
point, making that determination will require further empirical research.

Compensation

In addition to recognition and authenticity, some traditional commu-
nities want compensation. As this article has shown earlier, the use of tradi-
tional materials without their authorization harms the communities in eco-
nomic, social, cultural, psychological and spiritual terms. As a result, some
communities have demanded compensation for their injuries. Although such
compensation may not fully cover those injuries, it does provide significant
benefits to traditional communities. At the very least, it can promote ‘local
sustenance and adequacy for living’ for these communities.>%®

As Graham Duftfield reminded us, ‘TK is valuable first and foremost
to indigenous and local communities 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.”>%
Likewise, Professor Brown suggested that we should reframe the question
from ‘“Who owns native culture?’ to ‘How can we promote respectful treat-
ment of native cultures and indigenous forms of self-expression within mass
societies?’s10

Taking account of the growing demands, Jerome Reichman advanced
a proposal for using liability rules to address problems concerning the protec-
tion of TK and subpatentable inventions.*** Under his proposed compensatory
liability regime, second comers will be required to pay equitable compensa-
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tion for borrowed improvements over a relatively short period of time’.>% As
Professor Reichman explained, such an alternative regime has several bene-
fits. For example, it ‘could stimulate investment without chilling follow-on in-
novation and without creating legal barriers to entry’.>** Such a regime ‘would
also go a long way toward answering hard questions about how to protect
applications of traditional biological and cultural knowledge to industry, ques-
tions that are of increasing importance to developing and least-developed
countries’.”*

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 protection.>® Their compensatory liability regime would
provide traditional communities with ‘a clear entitlement to prevent whole-
sale duplication of their compiled information and to reasonable compensa-
tion for all follow-on commercial applications of their traditional knowledge
during a specified period of time’.>'® The regime provides three distinct rights:
‘[1] a right to prevent wholesale duplication, [2] a right to compensation 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’.*Y” Through protection of these rights, the regime ‘would tempo-
rarily remove eligible traditional 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 specified purposes, in return for the payment of compen-
satory royalties for a specified period of time’.58

Notwithstanding these proposals, and similar proposals by other pol-
icymakers and commentators, compensation can be difficult sometimes. For
instance, as the previous section noted, detecting the use of genetic resources
can be difficult, time consuming and technology intensive.>'° Researchers may
also ‘find that a bioactive ingredient has a medical use different from that
suggested by the original collectors’; such varied use ‘is by no means unusual
because traditional plant remedies may be effective within the framework of
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a society’s own understanding and yet fail to satisfy the efficacy standards of
Western medicine’.>*

Moreover, some communities would simply consider monetary com-
pensation inadequate. The continuing of cultural knowledge and practices is
important to the survival of the communities,521 and it is hard to quantify
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 offence and threaten cultural integrity, ... rather than
commercial damage, monetary payment may not be viewed by TK holders
as ... an equitable form of compensation.”?> Meanwhile, the survival of the
community is also important to the survival of culture and knowledge.>* If
the community disappears, such important knowledge is also likely to become
extinct.

BENEFIT SHARING

A more conciliatory objective is to allow traditional communities
and developing countries to share in the benefits created through the use of
their intangible cultural heritage. Article 8(j) of the CBD, for example, requires
member states to

respect, preserve and maintain knowledge, innovations and prac-
tices of indigenous and local communities embodying traditional
lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of
biological diversity and promote their wider application with the
approval and involvement of the holders of such knowledge, inno-
vations and practices and encourage the equitable sharing of the
benefits arising from the utilization of such knowledge, innovations
and practices.

The Article 29bis Proposal also requires the disclosure of information
concerning the compliance with the CBD’s benefit-sharing requirement.

Taken together, these benefit-sharing arrangements would allow tra-
ditional communities to capitalize on what Michael Finger and Philip Schuler
have called ‘poor people’s knowledge’>** As noted in a study by the Depart-
ment of Canadian Heritage, the protection of TK and TCE can be seen ‘as part
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of a development strategy’.>?° By facilitating the use and further development
of this knowledge and these expressions, the arrangements would also benefit
nontraditional communities and the public at large, especially if the protected
materials can be clearly identified and such protection would not incur signifi-
cant transaction costs or result in what Michael Heller and Rebecca Eisenberg
described as the ‘tragedy of the anti-commons’.52

To maximize benefits from the arrangement, commentators have ad-
vocated the use of property or intellectual property rights. By creating ar-
tificial scarcity in the form of limited monopolies, similar to what is offered
in the intellectual property system, the exclusive rights model would enable
traditional communities to obtain a higher return on the use and exploitation
of their cultural materials. As Professor Daes reasoned:

A number of distinctively patterned textiles, 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 quantities they quickly lose their novelty and commercial
value.®”

Notwithstanding these benefits, commentators have questioned
whether such a model would be ideal for the protection 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 relationships, rather than a
bundle of economic rights.”>?® Moreover, as Naomi Mezey noted:

Cultural property is contradictory in the very pairing of its core
concepts. Property is fixed, possessed, controlled by its owner, and
alienable. Culture is none of these things. Thus, cultural property
claims tend to fix culture, which if anything is unfixed, dynamic, and
unstable. They also tend to sanitize culture, which if it is anything
is human and messy, and therefore as ugly as it is beautiful, as des-
tructive as it is creative, as offensive as it is inspiring.>*

There is also a general ‘presumption that Western nations prefer
private ownership and source nations or indigenous peoples prefer group or
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common ownership’.>3° However, it is important to remember that not all tra-
ditional 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’.>*! 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, specific individuals’.>*? Many of the
songs and dances associated with this potlatch ritual, indeed, ‘are under the
exclusive possession and control of particular individuals’.>*® 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’.>*

More recently, Kristen Carpenter, Sonia Katyal and Angela Riley made
a very convincing case about the merits of the property model.>* As they ex-
plained, it is not that model per se that creates problems for the protection of
intangible cultural heritage, but rather the undue focus on ownership and the
rights to exclude, develop and transfer that makes the model undesirable.>3¢
To remedy this misguided focus, they articulated a new property model that
is based on a stewardship paradigm. As they explained, such a model would
‘take[] into account indigenous peoples’ collective obligations toward land
and resources’.*’

Their proposed model makes a lot of sense. Stewardship has long
been used as a key justification for the protection of intangible cultural heri-
tage. In addition, the property model based on a stewardship paradigm would
not necessarily result in exclusion, alienation and transfer—some of the main
concerns of traditional communities. Nevertheless, even if we embrace this
paradigm, there may still be questions concerning how broadly stewardship
should be defined. As Barry Barclay noted:

Each generation has a part in ... stewardship. Having taken a story-
teller position, | could show a great range of people who are in-
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volved in this stewardship, from the home gardener, the peasant
farmer and the traditional plant breeder to the international 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 responsibilities, it does not formally
front up on the tough question: who owns the seed? ‘A private or
public resource?’ Pat Mooney asks.*3®

In addition to the use of property rights, benefit sharing can be ar-
ranged through the use of knowledge transfer and research collaborative
agreements.>° The innovative approach taken by the Instituto 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 royalties in those products.®*® 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 activities and USS0.5 million per year for capacity building, technology
transfer and institutional empowerment’.>** Although INBio was widely cited
as a success a decade ago, recent reports have noted the institute’s deep fi-
nancial crisis.>* It remains to be seen whether this crisis was caused by the
bioprospecting arrangement or other unrelated factors.

In sum, a number of ways exists to allow traditional communities to
share in the benefits of the exploitation of their intangible cultural heritage.
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Two problems remain, however. First, the establishment of benefit-sharing
arrangements assumes that traditional materials can be freely commodified.
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 benefit-sharing arrangement will go directly to traditional
communities. Many developing countries remain troubled by rampant cor-
ruption and inadequate infrastructure.®® As a result, the revenues that are
generated through the use of intangible cultural heritage may never reach the
hands of traditional communities.

Indeed, commentators have been particularly concerned about the
potential claims on revenues by mediating government agencies. As Tom Gre-
aves wrote, ‘all of the countries with significant indigenous societies 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 organizations?’>** Likewise, Professor Brown questioned, ‘Who are
legitimate representatives of indigenous peoples in negotiations with foreign
bioprospectors? Can the state speak for them, or must they be allowed to
speak for themselves?’>* To avoid diversion, some companies, like Shaman
Pharmaceuticals, have chosen ‘not ... to return royalties directly to source
communities but to a Northern-run NGO that will distribute the proceeds as
it sees fit’.>4

To make things even gloomier and more complicated, there is a his-
torical lack of respect and representation for, and participation of, traditional
communities in the political process.>* This is true with respect to commu-
nities 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 priorities, which will eventually en-
compass political commitments to indigenous peoples’ rights of
self-determination. 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 practices are
recognized as fundamental contributions to resolving local social
justice concerns will we be engaged in anything we can genuinely
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call a dialogue.®®

The late Keith Aoki also reminded us that it is not difficult to ‘imagine
situations where the interests of subnational groups, communities or tribes
are at loggerheads with state interests’.>*°

Notwithstanding these political challenges, it is important not to
overstate the disconnect between national governments and traditional
communities. As Paul Kuruk observed:

Most Africans belong to tribes and have roots in traditional commu-
nities, whether they live in villages or cities. The lowest rural
shepherd boy is no more a traditionalist than is the President of the
country living in the state capital. Also, tribal groups are as much
a part of the national government as any group could possibly be.
As such, they are not minority groups fighting for political power.
That central governments in Africa are not threatened politically
may explain why they have readily acknowledged in legislation the
entitlement of traditional groups to their folklore.>°

Benedict Kingsbury also found the concept of ‘indigenous people’ so-
mewhat problematic in Southeast Asia, due partly to its colonial history.>!

Conservation

The objective to conserve intangible cultural heritage is quite differ-
ent from some of the other underlying objectives discussed in this article. This
objective benefits not only traditional communities and developing countries,
but also nontraditional communities and developed countries. Preservation
and conservation, indeed, provide the main objectives of the protection for
cultural artifacts. As John Merryman noted:

The essential ingredient of any cultural property policy is that the
object itself be physically preserved. The point is too obvious to
need elaboration; if it is lost or destroyed, the Etruscan sarcopha-
gus or the Peruvian textile or the Chinese pot cannot be studied,
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enjoyed, or used. Everything else depends on the physical survival
of the cultural artifact itself. Indeed, from a certain point of view
the observation is tautological; if we don’t care about its preserva-
tion, it isn’t, for us, a cultural object.>*?

Thus, many consider cultural artifacts as ‘survivors’.>> As such, they
‘play[] an integral role in characterizing and expressing the shared identity and
essence of a community, a people and a nation. Cultural property tells people
who they are and where they come from.>>* Different people have different
ways to ‘live[] their lives and order[] their values. [Because e]very human so-
ciety manages to place its unique stamp on its artifacts ... [cultural artifacts]
reveal something essential about itself.”

Like the protection of cultural artifacts, conservation is a very import-
ant objective of the protection for intangible cultural heritage. Unlike the pro-
tection of tangible objects, however, the conservation of such heritage focus-
es mainly on the materials—whether they are physical, cultural or biological.
Such conservation 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-
tribution of each species to a diversified global ecosystem’.>>®

Commentators have expressed concern about the ecological impact
of increased intellectual property protection. As one commentator noted,
one of the key ecological impacts of the TRIPS Agreement is ‘the spread of
monocultures as corporations with [intellectual property rights] attempt to
maximize returns on investments by increasing market shares’.>>” 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’.>°¢ 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 Asiatic and Latin American
regions whose germplasm resources have historically made the largest genet-
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ic contribution to feeding the world’.>>°

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 entire ant population
in Great Britain. Costa Rica has an estimated fifteen hundred to two
thousand butterfly species. Britain has about sixty, even though
Costa Rica constitutes less than one-sixth of the British land area.
To physical/zoological geographers and conservation 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 entire
flora species of Eastern North America. A square-kilometre of the
forests of Central or South America contains a legendary collection
running into hundreds of assorted species.>®®

Sadly, the international system operates in the opposite direction: the
wealth of a country is usually inversely proportional to the richness of its bio-
diversity. Because the market offers limited value to traditional 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 exporting wheat, corn, and rice to the very nations in which
those crops originated’—at high prices at times.*®! In view of this inequitable
arrangement, developing countries are now demanding reform that reflects
their contributions and takes account of their local conditions.>®? They also
seek greater financial resources from developed countries to help conserve
biological resources.

Fortunately, as Paul Heald suggested, conservation of natural resourc-
es may provide common ground for developed and developing countries, tra-
ditional and nontraditional communities, and corporations and individuals to
work together. As he explained, ‘preservation is in the direct financial interest
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of some of the most powerful private institutions on the earth—international
pharmaceutical, agribusiness and bio-tech firms—and it is worth convincing
them to support the effort’.>®3 Indeed, conservation would help create ‘ethnic
externalities’ that may benefit the entire world—both in the cultural and bio-
logical sense.>®*

While conservation benefits all humanity, including both traditional
and nontraditional communities, conservation provides additional benefits to
traditional communities. In some cases, conservation may even be needed to
enable these communities to survive. As the IPR Commission declared in the
public health context:

Traditional knowledge is essential to the ... health of millions of pe-
ople in the developing world. In many countries, traditional medici-
nes provide the only affordable treatment available to poor people.
In developing countries, up to 80% of the population depend on
traditional medicines to help meet their healthcare needs. In ad-
dition, knowledge of the healing properties 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 traditional environmental, agricultural, and medici-
nal knowledge for their continuing survival, given their marginalization from
market economies and the inability of markets to meet their basic needs of
social reproduction’.566

Access

An objective that is often mentioned along with conservation is ac-
cess. Access is important to scientific research. The need for access by the
scientific and museum communities, however, has created significant tension
with the interests of traditional communities. A notable example concerns the
discovery of what traditional communities 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:
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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. After a brief investigation,
a group of anthropologists made two tentative findings. First, the
skeletal remains were that of a Caucasian and could not be assig-
ned to any Native American tribe living in the area. Second, the
skeletal remains were approximately 9000 years old. The age and
location of the remains led the Army Corps of Engineers to assume
they were associated with local Native American tribes and to send
out a notice of intent to repatriate the remains in accordance with
NAGPRA [Native American Graves Protection and Repatriation Act
of 1990]. Numerous tribes in the area subsequently laid claim to the
remains, now known as the Kennewick Man, named after the town
near where he was discovered. At least two of the tribes claiming
the remains, the Umatilla and the Nez Perce, announced that they
would not permit scientific research on the remains prior to rebu-
rial. Shortly after the publication of the notice of intent and before
actual repatriation, a group of scientists filed suit in federal district
court claiming, among other things, the right to perform tests on
the remains to determine whether the skeleton is Native American
within the meaning of NAGPRA. The scientists were subsequently
joined in their lawsuit by the Asatru Folk Assembly, a pre-Christian,
European religion, which sought custody of the remains on the ba-
sis of the alleged European descent of the remains for the purpose
of scientific study and reburial in accordance with their religious
beliefs.568

After eight years, the US Court of Appeals for the Ninth Circuit finally
decided that the approximately 9,000-year-old remains did not fall within the
scope of NAGPRA.569 Because the remains were not culturally affiliated with
any legitimate claimant, the court did not order the remains to be repatriated
and permitted scientific research on the skeleton.

While scientists 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-
tional worldview over the traditional one. As Rebecca Tsosie pointed out, ‘The
complex world views [to which traditional communities subscribe] ... encom-
pass radically different notions of life, death, kinship and cultural continuity,
and suggest that the scientific proof standard is a complete mismatch for Nati-
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ve American claims to ancient remains. Science is incapable of demonstrating
what Kennewick Man’s “culture” was.’571 It is therefore no surprise that the
International Society of Ethnobiology stated as one of its guiding principles
that scientists and researchers should have a duty ‘to ensure that their re-
search and activities have minimum impact on local communities’.572 After
all, the controversy surrounding the Ancient One, or the Kennewick Man, is
one ‘about whether the self-definition of a Native American group should be
recognized even when it conflicts with the scientific interests of the dominant
cultural and political group in the United States’.573

The reburial of human remains of indigenous peoples, indeed, has
sparked significant controversies and concerns among the indigenous, scien-
tific and museum communities.®” It has also raised questions about whether
indigenous peoples should be treated differently. With the assistance provid-
ed by the NAGPRA, indigenous communities have begun to insist on the re-
turn of all the human remains that are still housed in museums or research
institutions.””> 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 relatives of the dead, who allowed that
to happen’.>’® Likewise, Professor Harding reminded us that ‘the Kumeyaay
believe that if the remains of an ancestor are disturbed, the spirit returns from
the afterworld and remains in pain until the remains are again returned to
the earth’>”” By contrast, many museums believe that the retention of the
remains is needed both for research purposes and for meeting their patrons’
general expectation of authenticity.®’® Scientists, understandably, also place
high values on research, which they claim will benefit all humanity, including
both traditional and nontraditional communities.>”®

Another example that illustrates well the tension between access
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and control concerns the potentially destructive practices of some traditional
communities—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 figures which are left in specific places in the mountains for ritual
purposes’.>® As Professor Harding noted, ‘the most respectful treatment [of
these War Gods may be] destruction or neglect’.>8! Removing them is there-
fore not only considered theft and sacrilege, but may rob the War Gods of
their powers.>® Putting these statues in a museum also would deeply disturb
the Zunis, and perhaps other traditional communities, creating cultural dis-
comfort, psychological distress and even spiritual harm. As Professor Harding
explained:

Violating the wishes and needs of Native American tribes with res-
pect to their cultural property neither helps the non-Indian popu-
lation understand Indian cultures nor assists in creating a sense of
connection. This notion 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 often not-so-recepti-
ve Indian population. It is more often than not an easy excuse to put
our own Western educational, scientific, and artistic 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.>®?

Equally problematic is the seemingly counterintuitive practice of the
Igbo people in Nigeria: they developed artfully created structures but ignored,
and sometimes destroyed, them after completing their creations. Many con-
servationists are likely to find their practice shocking, partly because of the
aesthetic appeal of the mbaris and partly because of the wasteful nature of
the Igbo practice. Some well-intentioned ones may even offer to rescue’ and
‘protect” these mbaris—perhaps by relocating 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 Igho intentionally destroy or neglect their
artfully created structures to ensure the vitality of the urge to re-
create: ‘The purposeful neglect of the painstakingly and devoutly
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accomplished mbari houses with all their art objects in them as
soon as the primary mandate of their creation has been served,
provides a significant insight into the Igbo aesthetic value as process
rather than product. Process is motion while product is rest. When
the product is preserved or venerated, the impulse to repeat the
process is compromised.’>8

Indeed, their practice is quite different from the approach taken by
nontraditional communities, which have a tendency to collect, or even hoard,
cultural objects. As Professor Harding explained further:

Collecting nations choose to reify the objects themselves, placing
them in hermetically sealed display cases, whereas in many instan-
ces, source nations and indigenous peoples desire to preserve the
spirit of the object over the object itself. Often the destruction, ne-
glect, or seclusion of the object is, in fact, central to the preserva-
tion of the spirit, as is the case with the mbari house of the Igho and
the Zuni War Gods.>®*

Finally, commentators have expressed concern that greater protec-
tion—in the form of property rights, perhaps—would reduce access to tra-
ditional materials. Such concerns are unlikely to be justified, except in cases
where the protective regime includes in situ protection that restricts access of
the communities 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 protection.
It remains a fair question, however, whether the improved product
would exist at all but for the patent incentive. We must bear in mind
that no one is forced to buy the new product. Everyone is free to
continue 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.>®®

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 influences 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
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in locales of traditional cultures.””®”

Theory, however, sometimes differs from practice. For instance, the
issued patents and plant variety protection certificates 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 examination process.
There have also been successful challenges by traditional communities and
indigenous groups to patents that have been wrongfully issued to preexisting
TK.>®8 Indeed, because of a lack of documentation for TK and the difficulty
in determining whether an invention has used such pre-existing knowledge,
commentators have proposed to introduce a disclosure requirement in the
patent application procedure.

By expanding rights and protecting them aggressively, the intellectual
property system sometimes may also lead to unintended consequences that
can affect the ability by traditional communities to exploit their knowledge
and practices. For example, commentators have noted the confusion among
US customs officials over whether it is legal for Mexican farmers to import into
the United States naturally grown yellow beans that have been native to Mexi-
co since perhaps the time of the Aztecs.*®° Such confusion, which has resulted
in significantly reduced bean exports from Mexico to the United States,**° was
caused by the issuance of a patent and plant variety protection certificate to
the Enola variety of yellow beans that originated from Mexico.

To be certain, it is difficult to distinguish between the patented beans
and the naturally grown variety. It is also worth pointing out that the patent
in the Enola beans has since been revoked.*** Thus, technically, it is not the
protective regime per se that caused the problem, but rather the failed or
improper implementation of that regime. However, from the standpoint of
traditional communities, this type of situation would not have occurred had
intellectual property rights not been aggressively protected in the first place.
To them, the abuse was an inevitable result of the continuous and ill-advised
expansion and overzealous enforcement of intellectual property rights.
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RESISTANCE

Commentators have widely documented the growing problems of bi-
opiracy and the continuous push for stronger intellectual property protection,
which ranges from heightened protection through the TRIPS Agreement to
additional safeguards through the recently established bilateral and regional
agreements. As a result, traditional communities and developing countries are
eager to use the protection of intangible cultural heritage to fight back. As
Antony Taubman noted, ‘in practice, the impulse towards strengthened pro-
tection 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’.>%2

Although traditional communities and developing countries under-
stand the need to reduce biopiracy and the continued pressure to expand
intellectual property rights, some of them may not have any overarching ob-
jectives other than to resist the continuing push for stronger protection by
nontraditional communities and developed countries. As Professor Harding
observed, ‘at least one individual has expressed a sentiment about repatria-
tion that is likely common among Native Americans: “Our dream is to pull a
U-Haul up and take back as much as we can.””**®* This comment captured very
well the fight-back mentality of many traditional communities and developing
countries. To them, the new international framework for the protection 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.>

To be certain, the wide use of resistance is likely to stifle internation-
al cooperation and result in greater isolation. However, it is understandable
why these communities want to fight back through resistance—as compared
to, say, cooperation. There has been growing mistrust between developed
and developing countries as well as between traditional and nontraditional
communities about the willingness and ability of the current legal regime to
protect intangible cultural heritage.

Moreover, the push for stronger protection 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 Dutfield (n 507 above) 496; WIPO (n 469 above) 13.



developed countries for stronger intellectual property protection. As Robert
Sherwood recounted his exchange with a Brazilian diplomat:

| recall the diplomat in Buenos Aires who said in a public forum that
Argentina must withhold the intellectual property chip because
Argentina has few others to play into the international trade ne-
gotiations game. He speaks for many other developing country tra-
de negotiators. | later suggested to him, privately, that more might
be achieved for the Argentine trade account if robust intellectual
property were installed immediately. The result could well be that
more Argentine producers and farmers would upgrade their pro-
ducts, crops and animals and become more competitive interna-
tionally. Instead, if they wait for eventual trade negotiation success,
they might lower a European tariff a few notches, if that, but the
gain would be narrow and selective, 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.>**

This encounter shows that developing countries may not necessarily
want to request protection in those areas, but they choose to do so because
they fear that they would not have any bargaining chips left for future negotia-
tions. The same can be said of traditional communities. Like many developing
countries, these communities remain frustrated by the existing system, and
some of them have become increasingly desperate. As Suzan Harjo, the for-
mer head of the National Congress of American Indians, put it poignantly, ‘[T]
hey have stolen our land, water, our dead relatives, the stuff we are buried
with, our culture, even our shoes. There’s little left that’s tangible. Now they’re
taking what’s intangible.”>%

CONCLUSION

The stakeholders in the debate on intangible cultural heritage want
to achieve many different objectives. A deeper understanding of these objec-
tives would certainly help us better 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 information about the various competing interests among indigenous
peoples and within traditional communities as well as the potential challenges

595 Robert M Sherwood, ‘Some Things Cannot Be Legislated’ (2002) 10 Cardozo J Intl & Comparative 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 lllicit Import, Export
and Transfer of Ownership of Cultural Property, which is made up of mostly
source nations.>’

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.>®

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.



ENTRE A CUP E A TRIPS: A COMPREENSAO
DOS PRINCiPIOS NORTEADORES DA
PROTECAO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL APLICAVEIS AS INDICACOES
GEOGRAFICAS

Kelly Lissandra Bruch

INTRODUCAO

Os primeiros parametros legais no ambito internacional multilateral
acerca dos direitos de propriedade industrial surgiram no final do Século XIX,
com a Convencdo da Unido de Paris para a Protecdo da Propriedade Industrial
(CUP), firmada em 20 de margo de 1883.5°° Marco da protecdo da propriedade
industrial, essa foi, paulatinamente, sendo acrescida de acordos especificos,
fundamentados no fato de seu contelddo ndo alcancgar consenso dentre o gru-
po maior de Estados componentes da CUP, condicdo imprescindivel para a
aprovacdo de alteragdes nos tratados da Unido. No meio desses, destaca-se o
Acordo de Madri, de 1891, relativo a repressao das falsas indicacdes de prove-
niéncia sobre as mercadorias e o Acordo de Lisboa, de 1958, para a protecdo
das denominacGes de origem e seu registro internacional.®®

Esses acordos foram se aperfeicoando por meio de revisdes, as quais
nem todos os Estados aderiram. Eles ndo eram obrigados a essas mudancgas e
poderiam ficar vinculados a ultima versao ratificada com relagdo aos demais
Estados.

599 No ambito internacional, o primeiro texto que abordou multilateralmente o tema das indicacbes ge-
ograficas, embora inicialmente de forma negativa, foi a CUP.

600 Ressalta-se que todas as versdes utilizadas foram as publicagdes em francés dos acordos firmados.
Disponivel em: <http://www.diplomatie.gouv.fr.>. Acesso em: 30 maio 2009. Observa-se, contudo, que al-
gumas ndo foram, oficialmente, traduzidas para o portugués.

299



Contudo, em que pese a paulatina fragmentacdo a que o sistema
multilateral foi sendo submetido ao longo de sua construgdo, pilares funda-
mentais foram implantados em seus primérdios. E estes transformaram nao
apenas as negociac¢des internacionais dos direitos de propriedade intelectual:
também subsidiaram a evolucdo de todos os acordos multilaterais de comér-
cio. Ndo bastasse isso, suas bases influenciam ainda hoje na forma como se
interpreta o direito em situagdes concretas, como em julgados envolvendo
conflitos entre indicacBes geograficas, e sdo norteadoras para a compreensado
do que seja um sistema multilateral que compreende a harmoniza¢do — e ndo
a uniformizacdo — de direitos.

Neste sentido, o presente artigo busca demonstrar os principais re-
flexos dos principios norteadores da CUP e do TRIPS no ambito do instituto
das indicacGes geograficas. Primeiramente analisa-se como se dd a concep-
¢do do primeiro, notadamente no tocante a implementacdo do principio do
tratamento nacional pela CUP. Em um segundo momento trata-se do aper-
feicoamento — ou ndo — do principio do tratamento nacional e a inclusdo do
principio da nacdo mais favorecida pelo TRIPS.

1. Gestac¢ao e nascimento da Convencao Uniao de Paris

O desrespeito, no ambito internacional, aos direitos de propriedade
industrial impulsionou as reunies que culminaram com a CUP. Inicialmente,
com um numero modesto de negociadores e de signatarios, essa convengao
foi se expandindo paulatinamente, a cada nova reunido, o que facultou a dis-
seminacdo das bases iniciais de protecdo aos direitos de propriedade indus-
trial de maneira bastante harmoénica. Mas essa expansdo também resultou em
dificuldades nos avancos substanciais das protecées, em face de um ndmero
cada vez maior de interlocutores e da necessidade de consenso de todos os
Estados Contratantes, para as modificacGes serem aprovadas.

Com relagdo ao contetddo da CUP, o primeiro destaque é a insergao
do principio do tratamento nacional®®* como base da convencdo. N3o se con-

sidera esta a primeira vez na histéria que se estabeleca este tratamento,®%?
mas, certamente, para a protecdo da propriedade industrial e, em um acordo

601 Para Bodenhausen (2007, p. 27), “The principle of ‘national treatment’ or ‘assimilation whit nationals’
embodied in this provision, which can be considered one of the basic rules of the Convention, was already
included in the original text of 1883”.

602 Vide DAL RIJUNIOR, 2004. p. 47 e seguintes.



plurilateral, trata-se de uma inovagdo consideravel.’%® Por meio deste prin-
cipio, a CUP vem permitir que a protecdo conferida aos nacionais de cada
Estado Contratante seja, igualmente, estendida aos estrangeiros que, por sua
nacionalidade, pertencam a um dos Estados Contratantes. Esse privilégio tam-
bém se estende aos estrangeiros que, sem serem sujeitos ou cidaddos de um
Estado Contratante, sdo domiciliados ou tém seu estabelecimento industrial
ou comercial sobre o territdrio de um dos Estados da Unido. Pelletier e Naquet
frisam que, desta forma, em cada um dos Estados Contratantes, o estrangeiro
gue pertenca a um Estado da Unido sera protegido da mesma maneira que
é protegido um nacional daquele Estado,®** sem que para isso seja exigida a
reciprocidade dessa protecdo ao Estado de origem de tal estrangeiro, se esse
Estado ndo oferece a mesma protecdo aos seus nacionais.®®

Migra-se, desta forma, do cldssico principio da reciprocidade presen-
te no direito internacional, para um patamar no qual o Estado Contratante nao
mais poderd discriminar direitos e obrigacGes para nacionais e estrangeiros
— salvo os justificaveis. E isso, independentemente de o Estado Contratante
de origem oferecer os mesmos direitos e obrigacdes aos seus nacionais e aos
estrangeiros.

Este principio representa, juntamente com a protecdo minima, a gran-
de diferenca existente entre os acordos bilaterais até entdo firmados entre
Estados e este acordo plurilateral, posto que hd uma base minima harmonica
que deve ser respeitada por todos os Estados Contratantes. A retirada de um
Estado da Unido ndo invalida esta base minima, que continua vigente para os
demais. Estabelece-se, assim, um patamar minimo e as negocia¢bes vindou-
ras, em regra, partirdo desse patamar para buscar harmonizagdo e protegao
maiores. Além disso, com base no tratamento nacional, qualquer acréscimo
oferecido por um Estado Contratante aos seus nacionais estende-se a todos
0s estrangeiros, os quais poderdo pressionar seus proprios governos para a
elevacdo do seu standard de protecdo.®°®

603 Art. 22 Os subditos ou cidaddos de cada um dos Estados contratantes gozardo, em todos os outros
Estados da Unido, no que for relativo aos privilegios de invengdo, aos desenhos ou modelos industriaes, as
marcas de fabrica ou de commercio e ao nome commercial, as vantagens que as respectivas leis concedem
actualmente ou vierem a conceder aos nacionaes. Terdo por consequencia a mesma protec¢do que estes
e 0 mesmo recurso legal contra todo prejuizo causado aos seus direitos, sob reserva do cumprimento das
formalidades e das condi¢bes impostas aos nacionaes pela legislagdo interna de cada Estado (sem grifo no
original). BRASIL. Decreto n2 9.233, de 28 de junho de 1884. Convengdo da Unido de Paris para a Protegdo
da Propriedade Industrial e Protocolo de Encerramento, de 20/03/1883. Disponivel em: <http://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 Foiisso que ocorreu no Reino Unido e nos EUA.



Cria-se, efetivamente, um novo standard, que servira de suporte para
negociar a propriedade industrial a partir desta Convenc¢do. Mas deve ser res-
saltado que os acordos bilaterais firmados previamente foram fundamentais
para se construir o cenario necessario para que estas regras minimas fossem
aceitas por um numero expressivo de Estados. Os acordos bilaterais poste-
riormente firmados também auxiliaram na evolucdo das negociacGes e dos
direitos e protecGes garantidos nas revisdes da CUP.5%7

Focando-se na tratativa dos signos distintivos de origem, verifica-se
gue, no ambito internacional, este foi o primeiro texto que abordou, multilate-
ralmente, o tema das indicacBes geograficas, embora, inicialmente, de forma
negativa.®®® Mesmo nessa forma negativa, pode-se vislumbrar que o principio
do tratamento nacional foi, desde o comeco, tornado obrigatdrio aos Estados,
permitindo a protecdo negativa mediante a repressdo ao uso de falsas indi-
cacles de lugar. Nesse sentido, considerando-se o principio do tratamento
nacional, na Franca, optou-se por aplicar toda a legislagdo existente para a
protecdo de produtos com origem e para a repressdo as falsas indicacGes de
procedéncia, fossem elas francesas ou estrangeiras, sem distincao, posicao
essa defendida por Pelletier e Naquet.®%

Mas, nesse ponto especifico, a inexisténcia de uma protegdo positiva,
certamente, foi ébice a aplicacdo de tal principio em outros Estados Contra-
tantes. Isso se deu, especialmente, onde ndo havia formas nacionais de pro-
tecdo ou onde, como sdo os casos do Reino Unido e dos EUA, a protegdo
s era conferida se estivesse comprovada a inducdo do publico ao erro por
meio do passing off, ou do unfair competition. Dessa forma, ficavam os signos
distintivos de origem sem possibilidade de adequada defesa em um outro Es-
tado Contratante,®'? se esse ndo concedesse aos seus nacionais uma protecéo
adequada.

Isso se deve, dentre outros motivos, a que, no texto da CUP de 1883,
inexiste mencdo expressa a protecdo positiva das indicagdes geograficas, es-
pecialmente, no artigo 2,°*! que define quais sdo os direitos de propriedade

607 Neste sentido vide a tese de doutorado defendida por BRUCH, 2011.

608 Segundo BASSO, 2000, este é o primeiro tratado multilateral de vocagdo universal a abordar a prote-
¢do da propriedade industrial.

609 PELLETIER e VIDAL-NAQUET, 1902. p. 265.

610 Ressalta-se que se tratavam, em regra, de Estados consumidores e, ndo necessariamente, de Estados
produtores.

611 Neste sentido, LADAS, 1930. p. 57, afirma que, efetivamente, antes da CUP, apenas dois tratados
bilaterais haviam estabelecido disposi¢Ges sobre a protegdo de indicagdes de procedéncia, o que ndo teria

dado legitimidade para incluir este tema entre os direitos de propriedade industrial da CUP, em seu artigo
2, mas apenas possibilitando-se sua repressdo, prevista no artigo 10. PLAISANT, 1949. p. 12-14, afirma a



industrial abrangidos pela Convencdo.®*? O contexto estava mais voltado para
a repressdo a utilizacdo ilicita de uma marca ou designacdo falsa de origem.®3
A protecdo positiva apenas comeca a paulatinamente construida a partir das
negociacdes e versdes seguintes.

Assim, nessa primeira versdo, foi prevista a protecdo de forma nega-
tiva, utilizando-se da regra geral referente a concorréncia desleal. Destaca-se,
ainda, que a protecdo refere-se apenas ao nome de uma localidade, excluindo
regides mais vastas ou mesmo o nome de um Estado.®*

A Franca foi um dos Estados Contratantes que, de maneira deter-
minante, buscava esse tipo de protec¢do,®®* mas sua redacdo final ainda foi
modesta perto da pretensdo francesa. Com relacdo ao uso do termo “locali-
dade determinada”, segundo Michelet,! trata-se de definicdo que chama a
atengdo porque apenas condena o uso quando acompanhado de um nome
comercial ficticio ou alheio, desde que usado com intencdo fraudulenta. To-
davia, o mesmo autor®’ ressalta que esta disposicdo inicial, certamente, foi a

existéncia de um nimero maior de tratados bilaterais anteriores a CUP, mas, efetivamente, o texto original
dos tratados mencionados nao foi localizado para verificar quantos tratados bilaterais sobre indica¢Ges de
procedéncia, de fato, existiam antes da assinatura da CUP. Vide, ainda, LADAS, 1929; LADAS, 1950.

612 Nostermos do art. 22, protegiam-se os “[...] privilegios de invengdo, aos desenhos ou modelos indus-
triaes, as marcas de fabrica ou de commercio e ao nome commercial, as vantagens que as respectivas leis
concedem actualmente ou vierem a conceder aos nacionaes [...]” (conforme original). BRASIL. Decreto n?
9.233, de 28 de junho de 1884. Convengdo da Unido de Paris para a Protegdo da Propriedade Industrial e
Protocolo de Encerramento, de 20/03/1883. Disponivel em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 15
abr. 2009.

613 Art. 92 Todo producto que tiver illicitamente uma marca de fabrica ou de commercio, ou um nome
commercial, poderd ser apprehendido & importagdo nos Estados da Unido em que esta marca ou este nome
commercial tiver direito & protecgdo legal. A apprehensdo terd logar a requerimento do ministerio publico
ou da parte interessada, de conformidade com a legislagdo interior de cada Estado.

Art. 10. As disposi¢des do artigo precedente serdo applicaveis a todo producto que tiver falsamente, como
indicagdo de procedencia, o nome de uma localidade determinada, quando esta indicagdo estiver junta a
um nome commercial ficticio ou alheio (emprunté) usado com intengdo fraudulenta.

E’ reputado parte interessada todo fabricante ou commerciante que fabrica este producto ou nelle negocia
e ¢ estabelecido na localidade falsamente indicada como procedencia. BRASIL. Decreto n® 9.233/1884.

614 Segundo Michelet (1911. p. 154), esta definicdo de localidade ndo ficou clara, dando margem a al-
gumas interpretacdes: “Nous dirons enfin que I'expression ‘localité’dans l'article 10 semble avoir été em-
ployée dans um sens tres étroit qui ne semble pas devoir s'appliquer a une région entiére comme la Bour-
gogne. A notre avis, la convention parlant d’une ‘localite déterminée’cette expression peut tout aussi bien
s’étendrea une région délimitée qu’a un simples lieu dit. C’est un fort argument en faveus de la délimitation
administartive car nos grandes régions de production délimitées se trouveraient ainsi sGeremnt protégées
par la convention de 1883”. Trata-se de uma grande restri¢do a aplicagdo desta regra.

Uma discussdo mais detalhada e profunda sobre as disposi¢Bes referentes as falsas indicagdes de proce-
déncia, especialmente no escopo da versdo original da CUP, pode ser verificada em Michelet, 1911. p. 153
e seguintes.

615 Segundo Michelet, 1911. p. 146, “le manque total d’'um systéeme répressif ne peut dés lors qu’étre um
encouragement a la concurrence illicite étrangere”.

616 MICHELET, 1911. p. 154.
617 MICHELET, 1911. p. 154.



mais adequada para se alcancgar o consenso. Partindo-se da concepc¢do de que
a CUP assegurou aos Estados “um minimo de protecdo”, esses mesmos Esta-
dos poderiam, livremente, dispor de maneira mais completa daquilo em que
entendessem ter a convencdo deixado lacunas.®®® A protecdo “de minimus”
prevista no TRIPS tem aqui uma de suas origens.

Além disso, esta previsdo permite a um Estado firmar com outros Es-
tados acordos que prevejam protecdes mais rigorosas do que as estipuladas
nessas decisGes, por meio de acordos bilaterais ou outras formas, sem que
isso se estenda aos demais Estados.®* Isso por que o principio da nagdo mais
favorecida ndo se encontrava presente na CUP. Contudo, se os Estados Con-
tratantes concedessem uma protecdo a mais aos seus nacionais, os estrangei-
ros nacionais de um Estado da Unido teriam direito a essa protecdo em face
do principio do tratamento nacional supramencionado, independentemente
da aplicacdo do principio da reciprocidade.

2. Da CUP ao TRIPS: um longo periodo de negocia¢oes
para a garantia de uma transigao

Para se compreender a transicdo entre a CUP e o TRIPS, faz-se neces-
saria uma contextualizacdo da evolucdo das organizacdes que abarcam estes
tratados, notadamente, a OMPI e a OMC.

Apds a Segunda Guerra Mundial, foi implementada consideravel mu-
danca estrutural nas relagdes internacionais. Dentre outras questdes, particu-
lar atencdo deve ser dada para o conjunto de organizac¢des internacionais que
foram gestadas nesse periodo pds-guerra.

Primeiramente, fundamentada na “Carta do Atlantico” assinada por
Churchill e Roosevelt, em 1941, tem-se a criacdo da Organizacdo das NacGes
Unidas (ONU) por meio da assinatura da Carta das Nac¢Ges Unidas, ao final da
Conferéncia de Sdo Francisco, em 1945. Sua finalidade é promover e manter
a paz e a seguranca das nacbes, mediante o respeito aos direitos humanos e a
autodeterminagdo dos povos.®?°

Mas, além da paz e da seguranca, era necessaria a reconstrugdo e a

618 MICHELET, 1911. p. 154. Como se pode desde ja verificar, o estabelecimento de requisitos minimos
ndo 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 respectivamente o direito de fazer separadamente entre si accordos particulares
para a protecgdo da propriedade industrial, desde que esses accordos ndo contrariem das disposicdes da
presente Convencdo”. Este, na versdo da CUP de 1967, passou a numerar-se por 19, tendo sido incorporado
em sua integra ao TRIPS.

620 COMPARATO, 1999. p. 199-202.



consolidacdo da economia mundial. A atuagdo da Liga das Nagdes, que trata-
va de paz e seguranca, nao havia sido suficiente para evitar a crise de 1929
nem a Segunda Grande Guerra. Assim, segundo Thorstensen, “em 1944, foi
concluido um acordo, em Bretton Woods, EUA, com objetivo de criar um am-
biente de maior cooperagdo na area econdmica internacional, baseado no
estabelecimento de trés instituicdes”,®?! notadamente, o Fundo Monetario In-
ternacional — FMI —, o Banco Mundial ou Banco para a Reconstrucdo e Desen-
volvimento e, por fim, a Organiza¢do Internacional do Comércio — OIC. Essa
ultima, contudo, acabou por ndo ser estabelecida, especialmente, porque um
de seus principais idealizadores, os EUA, acabaram por abandona-la, sequer
encaminhando-a ao Congresso para ratificacdo, em face do temor de que a
denominada “Carta de Havana” viesse a restringir, de maneira inadequada, a
soberania desse Estado.®*

Todavia, embora a OIC ndo tenha prosperado, um de seus focos aca-
bou por se firmar em um acordo, denominado de General Agreement on Tari-
ffs and Trade (GATT), o qual “passou a fornecer a base institucional para diver-
sas rodadas de negociagBes sobre comércio, e a funcionar como coordenador
e supervisor das regras de comércio até o final da Rodada Uruguai e a criacdo
da atual OMC”.623

Deve ser destacado que consta no GATT, em seu artigo IX, item 6,52

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 as condi¢bes relativas as marcas, cada Parte Contratante concedera aos produtos do
territério das outras Partes Contratantes um tratamento ndo menos favoravel que o concedido aos produ-
tos similares de qualquer terceiro pais.

2) Sempre que possivel do ponto de vista administrativo, as Partes Contratantes deverdo permitir a oposi-
¢do, por ocasido da importagdo, das marcas de origem.

3) No que diz respeito a marcagdo de produtos importados, as leis e regulamentos das Partes Contratantes
serdo de natureza a permitir a sua aplicagdo sem ocasionar danos sérios aos produtos nem reduzir substan-
cialmente o seu valor ou elevar inutilmente o seu prégo de custo.

4) Em regra geral, nenhuma parte Contratante devera impor multa ou direito especial por falta de obser-
vagdo dos regulamentos relativos a marcagdo antes da importagdo, a menos que a retificagdo da marcagao
seja indevidamente retardada ou que marcas de natureza a induzir em érro tenham sido opostas ou que a
marcacdo tenha sido intencionalmente omitida.

5) As Partes Contratantes colaborardo entre si para o fim de evitar que as marcas comerciais sejam utilizadas
de forma a induzir em érro quanto a verdadeira origem do produto em detrimento das denominagdes de
origem regional ou geogréfica dos produtos do territério de uma Parte Contratante que sejam protegidos
pela legislagdo dessa Parte Contratante. Cada Parte Contrante dara inteira e amistosa consideragdo aos pe-
didos ou representacdes que possa lhe dirigir uma outra Parte Contratante sdbre abusos tais como os men-
cionados acima no presente paragrafo, que lhe tenham sido assinalados por essa outra Parte Contratante
em relagdo a denominagdo dos produtos que a mesma houver comunicado a primeira Parte Contratante.
Extraido de: DECRETO N2 313 — DE 30 JULHO DE 1948. Vide ALMEIDA, 2010. p. 455-457.



gue trata de marcas de origem, uma primeira regulacdo que relaciona a pro-
tecdo das indicacGes geograficas e o comércio.?®

Também, apds a Segunda Guerra, reestruturou-se o Bureaux Interna-
tionaux Reunis Pour la Protection de la Propriété Intellectuelle — BIRPI —52° para
atender as novas necessidades e transformacdes ocorridas na ordem mundial.
A solucdo apresentada, por meio da Convencdo de Estocolmo, de 14 de ju-
Iho de 1967, foi a criacdo da Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual
(OMPI), com sede em Genebra e com status de organismo especializado da
ONU.>

Com o nascimento da OMPI, houve a unificacdo da protecdo a pro-
priedade industrial e aos direitos autorais em um mesmo organismo inter-
nacional. No ambito da OMPI, além da Convencdo Unido de Paris e da Con-
vencdo Unido de Berna, também sdo administradas outras Convengdes que
abrangem outros ramos ora relacionados com propriedade intelectual, tais
como circuitos integrados, nomes de dominio, direitos conexos aos direitos
autorais, etc.%?®

A OMPI era vista pelos Estados Contratantes do GATT como o fo-
rum adequado para tratar das regulaces internacionais relacionadas com a
propriedade intelectual. Interpretavam-se esses direitos como um obstdcu-
lo aceitavel para o livre comércio, embora se reconhecesse que as medidas
tomadas para prevenir falsificacdo de produtos ndo poderiam se tornar um
obstaculo para o comércio de produtos genuinos.®?° Contudo, deve ser frisado
qgue, assim como o GATT, a OMPI ndo possuia poder coercitivo para deter-
minar a aplicacdo de uma medida sancionatdria por descumprimento de um
dispositivo de uma Convencdo ou de uma recomendacdo, nem havia em sua
atuagdo como garantir standards minimos de protec¢do a propriedade intelec-
tual nos Estados signatarios.

Nas décadas de 1970 e 1980, o comércio internacional vinha sendo
bastante afetado pelo desrespeito a propriedade intelectual.®*° Os produtores
e exportadores de bens com maior valor agregado — seja em face de maior
conteudo tecnoldgico decorrente de pesquisa e desenvolvimento aplicados,

625 Vide: GERVAIS, 1998. p. 5-6.

626 Criado em 1892, para gerir o escritério da CUP e o escritério da Unido de Berna — Convengdo de Berna
para a Protegdo das Obras Literarias e Artisticas, criada em 09 de setembro de 1886.

627 WIPO, 2005.

628 WIPO, 2005.

629 GERVAIS, 1998. p. 8-9

630 THORSTENSEN, 2001. p. 219.



seja com relacdo a manutencdo de uma tradicdo que tornava a producdo mais
onerosa, como é o caso dos vinhos com denominacgdo de origem que devem
seguir um regulamento de uso estrito —, desejavam garantir que seus altos
custos fossem protegidos nos Estados importadores.®3!

Os Estados desenvolvidos buscaram, por meio da OMPI, negociar um
tratamento mais rigido deste tema, o que ndo foi alcancado, especialmente
pela atuacdo dos Estados em desenvolvimento, gerando insatisfacdo primei-
ros pela incapacidade e lentiddo para conseguir a ampliacdo da protecdo da
propriedade intelectual no seio da sua préopria organizacdo.®*

A partir disso, atitudes unilaterais e acordos bilaterais passaram a ser
a forma de atuacdo dos Estados desenvolvidos. Medidas unilaterais, adotadas
pelos EUA por meio da Secdo 301 e da Super 301,°* e os acordos bilaterais
buscando a protecdo da propriedade intelectual, promovidos especialmen-
te por Estados-Membros da entdo Comunidade Europeia, bem como a ne-
cessidade dos Estados desenvolvidos em vincular, definitivamente, o tema

631 THORSTENSEN, 2001. p. 219.
632 PIMENTEL, 1999, p. 169.

633 “Atransicdo da idéia de reciprocidade para o unilateralismo agressivo teve origem no final da déca-
da de 60 e inicio da de 70, e atingiu o seu desenvolvimento maximo no final da década de 80. Em 1960,
com a implementagdo do “Trade Expansion Act of 1962”, o Congresso concedeu ao presidente o direito
de retaliagdo em casos injustificaveis ou discriminatorios. Em 1974, a Segdo 301 se desenvolveu com a
inclusdo de novos temas — como servigos — ao seu escopo juridico, englobando assim todas as exportagdes
norte-americanas. Em 1979, esta lei ganha ainda mais for¢a com a inser¢do em seu arcabougo de assuntos
ndo relacionados diretamente ao comércio. Em 1984, o investimento estrangeiro direto (IED) passou a ser
considerado parte integrante da Segdo 301, além de garantir ao USTR a capacidade de iniciar peticGes por
conta propria. Como resultado da politica de Reagan, a década de 80 assistiu ao crescimento da preocupa-
¢do com o balango de pagamentos norte-americano.|[...] Assim, os congressistas comegaram a considerar
esta questdo com mais cuidado, devido a intensificagdo da impressdo, tanto no Congresso quanto por parte
de varios atores domésticos, de que o déficit comercial norte-americano era resultado de restrigdes impos-
tas aos produtos do pais no exterior. As demandas se intensificaram e eram lideradas por trés congressis-
tas: Lloud Bentsen, Dan Rostenkowskie e Richard Gephardt. Em 1986, Gephardt enviou ao Congresso uma
emenda que ficou conhecida como “Gephardt’s Amendment”, na qual se buscava uma solugdo radical para
o problema do déficit norte-americano. Os congressistas, contrarios a esta medida por considerarem-na
exagerada e ndo levando em consideragdo os riscos de retaliagdo de paises-alvos, propuseram uma medida
alternativa que visasse solucionar a questdo do déficit com um menor risco. Esta medida ficou conhecida
como Super 301. [...] Em 1988, com a implementagdo do “Omnibus Trade and Competitive Act”, a “passi-
vidade norte-americana” cedeu lugar a necessidade de abertura de novos mercados por meio de medidas
unilaterais. [...] Acreditamos que a elaboragdo da Super 301 foi um reflexo dessa transi¢do de idéias, do
internacionalismo para o nacionalismo econdmico, muito embora trate-se de um nacionalismo econémico
diferente, baseado na nogdo de “fair trade”, fugindo assim ao escopo analitico do protecionismo cldssico.
Trata-se de uma emenda da Segdo 301 da lei conhecida como “Trade Act of 1974”, que foi incluida no “Om-
nibus Trade and Competitiveness Act” e permaneceu até 1990. Por meio da Super 301, os Estados Unidos
identificam os principais paises que adotam préticas discriminatdrias aos produtos norte-americanos e que
por isso mesmo contam com grande potencial de elevagdo de suas exportagdes. O método escolhido para
forgar a abertura destes paises aos Estados Unidos foi a utilizagdo de retaliagdes unilaterais.” (MENDONGCA,
2007). Vide ainda: TACHINARDI, 1993.



propriedade intelectual ao comércio internacional634 levaram a busca de se
promover a discussdao em outros foros internacionais, notadamente, naqueles
relacionados ao comércio.

Pontuacdes como essas, portanto, levaram a inclusdo da discussdo
da protecdo a propriedade intelectual relacionada ao comércio, no ambito
do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT, em inglés), na Declaragdo
Ministerial de 1986 que deu inicio a Rodada Uruguai. Importa declarar que
sua insercdo ndo foi pacificamente aceita, especialmente pelos Estados em
desenvolvimento.®*> Mas, ao final, sob promessas de negocia¢des futuras, es-
pecialmente na drea agropecuaria, o Acordo foi firmado.

Os negociadores responsaveis por estruturar o acordo relacionado
a propriedade intelectual e ao comércio possuiam duas opcdes: reinventar
todo o Direito de Propriedade Intelectual, ou aproveitar as regras existentes e
buscar eleva-las e estendé-las. Escolhida a segunda opcao, ela se concretizou
por meio de uma certa consolidacdo das principais disposicdes dos acordos ja
existentes.®*® Ou seja, o conteldo do TRIPS ndo apresenta grandes novidades.
O “novo” é encontrado na reunido desse conteddo e na sua consolidacdo em
um foro de discussdo do comércio internacional.

Para Almeida, o TRIPS busca superar as diversas criticas que eram
atribuidas aos acordos e convencdes internacionais que abarcavam a proprie-
dade intelectual, quais sejam.

A auséncia de sistemas obrigatérios de resolucdo de litigios entre
Estados ou sistemas sancionatérios em relagdo aos membros que
ndo cumpram as obrigac@es; [...] a inexisténcia de regras relativas a
aplicacdo efectiva — através de autoridades judiciais ou administra-
tivas — dos direitos de propriedade intelectual; [...] a ndo exigéncia
de uma harmonizac¢do, ainda que minima entre os ordenamentos
juridicos; [...] o comércio globalizado exigia outras regras — actuali-
zadas — para a propriedade intelectual.®®’

Assim, apds oito anos de discussdo, este tema teve consolidada sua
tratativa 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.



Intelectual relacionados com o Comércio (TRIPS, em inglés). Esse acordo se
encontra no Anexo 1.C do Acordo Constitutivo da Organizacdo Mundial do
Comércio (OMC).538

O objetivo geral do TRIPS é reduzir as distor¢des e obstaculos ao co-
mércio internacional decorrentes do comércio de bens contrafeitos e assegu-
rar que as medidas e procedimentos de repressdo a esse comércio ilicito ndo
se tornem, por sua vez, obstaculos ao comércio internacional legitimo.®*

3. O resultado da transi¢ao: a consolidagao dos princi-
pios norteadores aplicaveis aos direitos de propriedade in-
telectual e as indica¢Oes geograficas.

O TRIPS, assim como a CUP, tem como caracteristica estipular uma
protecdo minima dos direitos de propriedade intelectual. Tendo em vista a
abrangéncia do TRIPS, essa prote¢do minima teve um alcance mundial, resul-
tando na elevacdo do nivel de protecdo em grande parte dos Estados-Mem-
bros®® e promovendo, de certa forma, uma harmonizagdo dos patamares
minimos nos mais de cento e cinquenta Estados que hoje sdo parte da OMC.

Deve-se ressaltar que, dentro do predmbulo — que faz parte do Acor-
do e pode ser utilizado para sua interpretacdo —, destaca-se o reconhecimen-
to de que os direitos de propriedade intelectual sdo direitos privados. Esta
disposicdo é extremamente importante para se compreender a gradual alte-
racdo que a Unido Europeia, por exemplo, vem promovendo na protecdo de
suas indicacdes geograficas e denominacdes de origem, e seu impacto em Es-
tados tradicionais, dentre os quais Franca e Espanha, que ainda as consideram
como direitos publicos.

Além do predmbulo, o TRIPS é construido em sete partes: disposices
gerais e principios basicos, padrdes relativos a existéncia, abrangéncia e exer-
cicio de direitos de propriedade intelectual, aplicagdo de normas de protecdo
dos direitos de propriedade intelectual, obtencdo e manutencdo de direitos
de propriedade intelectual, prevencdo e solucdo de controvérsias, arranjos
transitorios e disposi¢des finais.

Trés tipos de normas formam o TRIPS: normas substantivas, normas
de procedimento e normas de resultado.

638 A organizagdo, estrutura e funcionamento da OMC ndo se encontram no escopo do presente traba-
|lho. Para uma anélise dessas caracteristicas, vide MATSUSHITA, SCHOENBAUM e MAVROIDS, 2006; GER-
VAIS, 1998; JACKSON, 2006; JACKSON, 1998; THORSTENSEN, 2001.

639 BRASIL, Decreto n.2 1.355/94, predmbulo.
640 PIMENTEL; DEL NERO 2002. p. 47-50.



As normas substantivas tratam das disposicBes gerais e principios ba-
sicos, além das normas materiais e do estabelecimento de padrées minimos
de protecdo dos direitos de autor e conexos, marcas, indicactes geograficas,
desenhos industriais, patentes, topografia de circuitos integrados, protecado
de informacdo confidencial e controle de praticas de concorréncia desleal em
contratos de licencga, abrangendo as partes | e Il do Acordo.

As normas de procedimento visam a tornar efetivo o disposto nas
normas substantivas, apresentando os remédios civis, administrativos, penais,
bem como medidas cautelares e de fronteiras. J& as normas de resultado ocu-
pam-se de tornar efetivos os remédios apresentados e determinar a extensao
do ressarcimento para compensar o dano sofrido pelo titular do direito de
propriedade intelectual ou a extensdo do ressarcimento do demandado em
caso de abuso dos procedimentos de aplicacdo das normas de protecdo dos
direitos de propriedade intelectual, prevencdo e solucdo de controvérsias. Es-
ses dois tipos de normas estdo referidos nas partes il a VIl do Acordo.®*

Neste trabalho, foca-se, especialmente, o primeiro tipo de normas,
notadamente os principios norteadores da aplicacdo do TRIPS.

No art. 12,°4? item 1 do TRIPS, fica estabelecido que os Membros de-
terminardo a forma apropriada de implementacdo das disposicdes do Acordo,
especialmente, no que diz respeito ao ambito de seus respectivos sistemas
e praticas juridicas. Ndo ha obrigacdo da promocdo de protecdo mais ampla
que a estabelecida neste Acordo.® Isso ressalta o carater indicativo do tex-
to do TRIPS que ndo impde uma legislacdo padrdo a ser internalizada, mas
um conjunto de padrdes minimos a serem adaptados pelos Membros ao seu
ordenamento. Isso também significa que o desatendimento a internalizagdo

641 BASSO, 2000. p. 192.

642 ARTIGO 1- Natureza e Abrangéncia das Obrigacdes:

1) Os Membros colocardo em vigor o disposto neste Acordo. Os Membros poderdo, mas ndo estardo obri-
gados a prover, em sua legislacdo, protecdo mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal protecdo
ndo contrarie as disposi¢des deste Acordo. Os Membros determinardo livremente a forma apropriada de
implementar as disposi¢Ses deste Acordo no ambito de seus respectivos sistemas e pratica juridicos.

2) Para os fins deste Acordo, o termo “propriedade intelectual” refere-se a todas as categorias de proprie-
dade intelectual que sdo objeto das Sec¢Ges 1 a 7 da Parte |l.

3) Os Membros concederdo aos nacionais de outros Membros (I) o tratamento previsto neste Acordo.
No que concerne ao direito de propriedade intelectual pertinente, serdo considerados nacionais de ou-
tros Membros as pessoas fisicas ou juridicas que atendam aos critérios para usufruir da protegdo prevista
estabelecidos na Convengdo de Paris (1967), na Convencdo de Berna (1971), na Convencdo de Roma e
no Tratado sobre Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados, quando todos os Membros
do Acordo Constitutivo da OMC forem membros dessas Convengdes.(2) Todo Membro que faga uso das
possibilidades estipuladas no pardgrafo 32 do art. 5 ou no paragrafo 22 do art. 6 da Convengdo de Roma
fard uma notificacdo, segundo previsto naquelas disposi¢Ges, ao Conselho para os Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (o “Conselho para TRIPS”).

643 BRASIL, Decreto 1.355/94, art. 12, § 1¢.



adequada do Acordo ndo resulta em um direito subjetivo privado, mas no
descumprimento do Acordo pelo Estado, que deverd ser questionado pela
via adequada, ou seja, por meio do sistema de solugdo de controvérsias da
OMC.** Este questionamento sé pode ser suscitado pelos Estados que dela
sdo Membros. Disso resulta que um ator privado ndo podera demandar di-
retamente um Estado em face do descumprimento de algum dispositivo do
TRIPS.

Esclarecida a inexisténcia de relacionamento entre as disposi¢cdes dos
padrdes adotados pelo TRIPS e o direito subjetivo do ator privado, faculta-
se ao Membro aplicar as recomendacdes de forma coerente e conveniente
com sua politica interna de protecdo a propriedade intelectual, correlacio-
nada com os demais direitos fundamentais que componham sua forma de
organizacao estatal.

O direito subjetivo do ator privado ndo poderd se suplantar ao dis-
posto na legislacdo nacional com a evocacado da aplicagdo efetiva do TRIPS no
Estado. Isso se da especialmente em Estados onde um tratado, necessaria-
mente, precisa ser internalizado, como pode ser considerado o caso do Brasil.
Em suma, os artigos do TRIPS ndo sdo autoaplicaveis. Para tornarem-se efe-
tivos, devem ser feitas alteragdes no ordenamento juridico interno de cada
Membro,®* se a sua legislacdo ja ndo estiver em harmonia com as disposicdes
acordadas.

No art. 2,546 determina-se a adesdo expressa dos Estados-Membros
a CUP em sua versdo de Estocolmo, de 1967, especialmente, com relacdo aos
seus artigos 1 a 12 e 19.4 O mesmo artigo ainda determina a continuidade
das obrigacOes existentes entre os Estados-Membros, especialmente, no to-
cante a CUP, mas também com relacdo a outros acordos firmados anterior-
mente ao TRIPS.

644 BARBOSA, 2003-A. p. 82.

645 ARTIGO 2
Convengdes sobre Propriedade Intelectual
1) Com relacgdo as Partes Il, Il e IV deste Acordo, os Membros cumprirdo o disposto nos Artigos 1a 12 e 19,

da Convengdo de Paris (1967).

Aplicacdo da CUP

2) Nada, nas Partes | a IV deste Acordo, derrogara as obrigacdes existentes que os Membros possam ter
entre si, em virtude da Convencdo de Paris, da Convengdo de Berna, da Convengdo de Roma e do Tratado
sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados.

646 Ressalta-se que somente apds a assinatura do TRIPS é que foi internalizada esta parte da CUP/1965
no Brasil, por meio do Decreto n2 1.263/1994, “ratificada a declaracdo constante do Decreto n2 635, de 21
de agosto de 1992”.

647 CASADO CERVINO e CERRO PRADA, 1994. p. 77-79.



Dessa forma, o TRIPS ndo é base suficiente para se denunciarem acor-
dos ja validados, especialmente aqueles que estipularam obrigacdes mais rigi-
das que as estabelecidas pelo acordo. Assim, o TRIPS se coloca como uma for-
ma real de consolidacdo do direito internacional da propriedade intelectual.

Deve ser feita particular mencdo ao art. 19 da CUP, que estabelece
a possibilidade de os Estados firmarem tratados particulares entre si, para a
protecdo da propriedade industrial. Tendo sido ele incorporado, essa possibili-
dade se estende aos Membros do TRIPS/OMC.%*8 Resta saber se tal disposi¢cdo
revoga a aplicacdo do principio da nagdo mais favorecida, quesito a ser estu-
dado adiante, no caso desses tratados particulares. Légica semelhante pode
ser verificada em outros dispositivos do TRIPS que incorporam, indiretamente,
outros direitos de propriedade intelectual, que ndo estdo regulados no TRIPS,
tornando-os obrigatdrios por meio destas referéncias.

Finalizando, os artigos 1 a 8 tratam dos principios norteadores do
TRIPS. Dentre esses, alguns merecem especial atencdo no tocante a protecdo
do signo distintivo de origem, destacando-se o principio do tratamento nacio-
nal e o principio da nagdo mais favorecida.

3.1.  Principios do tratamento nacional

O principio do tratamento nacional tem por objeto conceder a um
estrangeiro que seja nacional de um Estado-Membro do Acordo a mesma pro-
tecdo concedida a um nacional no seu Estado.®*

O este principio ja era previsto no art. 2, item 1 da CUP,%*° e, como tal,
inclusive, foi incorporado ao TRIPS por meio do seu art. 2, item 1.5°1Além des-

648 CASADO CERVINO 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. 22- Versdo da CUP de 1967 / Estocolmo.

1) Os nacionais de cada um dos paises da Unido gozardo em todos os outros paises da Unido, no que se
refere a protecdo da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou
venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuizo dos direitos especialmente previstos na presente
Convengdo. Em consequéncia, terdo a mesma protecdo que estes e 0s mesmos recursos legais contra qual-
quer atentado dos seus direitos, desde que observem as condigdes e formalidades impostas aos nacionais.
2) Nenhuma condi¢do de domicilio ou de estabelecimento no pais em que a protecdo é requerida pode,
porém, ser exigida dos nacionais de paises da Unido para o gozo de qualquer dos direitos de propriedade
industrial.

3) Ressalvam-se expressamente as disposices da legislacdo de cada um dos paises da Unido relativas ao
processo judicial e administrativo e a competéncia, bem como a escolha de Domicilio ou a designacdo de
mandatdrio, eventualmente exigidas pelas leis de propriedade industrial (sem grifo no original).

651 Com relagdo as Partes II, Ill e IV deste Acordo, os Membros cumprirdo o disposto nos Artigos 1a 12 e
19, da Convengdo de Paris (1967).



sa previsdo indireta, esse principio também se encontra diretamente previsto
no art. 3 do TRIPS.®5? Por fim, o GATT 1947 também prevé, em seu artigo Ill, o
tratamento nacional.

Pode-se entrever que sdo passiveis de serem aplicados dois tipos de
tratamento nacional:*>* o tratamento nacional para bens que representem
ou contenham um direito de propriedade intelectual e o tratamento nacio-
nal para os titulares dos direitos de propriedade intelectual.®* 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 titulares 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 verificadas certas diferencas, embora ambos se apliquem aos titu-
lares dos direitos de propriedade intelectual. Trata-se de diferencas mais sutis,
mas com importante repercussdo pratica:

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 ndo menos favoravel que o previsto nesse Acordo.

Na pratica, sob o ambito da CUP, se um nacional ndo tinha uma pro-
tecdo especifica garantida pelo seu Estado, um estrangeiro também ndo te-
ria direito aquela protecdo. Por exemplo: dentre os direitos previstos na CUP,
encontra-se a protecdo as denominagdes de origem. Se a Inglaterra concede

652 ARTIGO 3- Tratamento Nacional

1) Cada Membro concedera aos nacionais dos demais Membros tratamento ndo menos favoravel que o
outorgado a seus proprios nacionais com relagdo a prote¢do da propriedade intelectual, salvo as excegbes
ja previstas, respectivamente, na Convencdo de Paris (1967), na Convencdo de Berna (1971), na Convencgdo
de Roma e no Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados. No que con-
cerne a artistas-intérpretes, produtores de fonogramas e organizagées de radiodifusdo, essa obrigacdo se
aplica apenas aos direitos previstos neste Acordo. Todo Membro que faga uso das possibilidades previstas
no art.6 da Convengdo de Berna e no paragrafo |.b, do art.16 da Convencdo de Roma fard uma notificagdo,
de acordo com aquelas disposi¢Ges, ao Conselho para TRIPS.

2) Os Membros poderdo fazer uso das exce¢des permitidas no paragrafo 12 em relagdo a procedimentos
judiciais e administrativos, inclusive, a designacdo de um endereco de servico ou a nomeagao de um agente
em sua drea de jurisdicdo, somente quando tais excegOes sejam necessarias para assegurar o cumprimento
de leis e regulamentos que ndo sejam incompativeis com as disposi¢des deste Acordo e quando tais praticas
nao sejam aplicadas de maneira que poderiam constituir restri¢cdo disfarcada ao comércio.

653 ALMEIDA, 2010. p. 476-481.

654 No caso do tratamento nacional aplicado aos bens, este s6 se aplicaria para os bens quando impor-
tados e apds serem internalizados no Estado de destino. Assim, se uma protecdo maior fosse dada a um
bem nacional, este seria estendido ao bem importado. Isso iria no sentido de estender a prote¢do a origem
industrial do bem. J& no caso de tratamento nacional aplicado ao titular, 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.



essa protecdo de forma negativa, por meio do instituto do passing off, um
estrangeiro ndo pode exigir outro tipo de protecdo que ndo aquela concedida
pela Inglaterra aos seus nacionais. No caso do TRIPS, como ele determina uma
garantia minima, mesmo que o nacional do Estado ndo tenha direito a essa
protecdo, por exemplo, a protecdo por meio de patente de invencdo para pro-
dutos farmacéuticos, o estrangeiro tem direito a tal prote¢do.>®

Em ambos os casos ndo se trata de um tratamento reciproco, nem se
pode exigir qualquer reciprocidade dos outros Estados Membros para que os
nacionais de outros Estados tenham esse direito assegurado.®®”

Esse principio foi, particularmente, discutido no tocante a protecdo
das indicacdes geograficas, no painel requerido pelos EUA, em face da entdo
Comunidade Europeia®® e no painel requerido pela Australia contra a Comu-
nidade Europeia,®® ambos no dmbito do Sistema de Solugdo de Controvérsias
da OMC. Nesses dois casos, foi alegado que a Comunidade Europeia exigia
condicdes diferenciadas para seus nacionais e para os nacionais de outros Es-
tados-Membros da OMC no tocante ao requerimento da protecdo de uma
indicacdo geografica.

Analisando o questionado Regulamento (CEE) n. 2081/1992, com
foco, notadamente, em seu artigo 12 e 12 bis, o Grupo Especial entendeu que
o significado e o contelddo desse regulamento, bem como a sua modificacdo
promovida posteriormente,®®° condicionava a possibilidade de proteger uma
indicacdo geografica situada em um Estado-Membro da OMC, na Comuni-
dade Europeia, a determinadas condicionantes que ndo eram exigidas para
uma indicacdo geografica nessa localizada. Impunham-se, em suma, duas con-
dicBes para este reconhecimento: a) o cumprimento de algumas condi¢cGes
estipuladas no art. 12, item 1 do Regulamento; b) o reconhecimento dessa
indicacdo geografica pela Comissdo da Comunidade Europeia, por meio de um
acordo bilateral, conforme determinado no mesmo art. 12, item 3.56

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 revisdo no Regulamento 2081/1992, especialmente, no seu artigo 12. Todavia, EUA e Austrélia ndo en-
tenderam suficientemente a alteragdo promovida, com o acréscimo de alguns artigos, posto que algumas
exigéncias continuaram a ser feitas para além do que se fazia aos nacionais, apresentando novo pedido de

consultaem 2003 (G/L/619 de 10 de abril de 2003 — EUA e IP/D/25 de 23 de abril de 2003 — Australia). OMC,
2010.

661 WT/DS174/R. OMC, 2010. p. 48.



Assim, verificou-se que, efetivamente, havia um tratamento diferen-
ciado e que a Comunidade Europeia ndo estava concedendo o tratamento
dado aos seus nacionais para os nacionais dos demais Estados-Membros da
OMC. Como resultado, hoje novos Regulamentos tratam da protecdo das indi-
cacGes geograficas na Unido Europeia e, em principio o tratamento diferencia-
do ndo foi repetido na nova norma, como por exemplo no Regulamento (CE)
n.o 510/2006 do Conselho, de 20 de Marco de 2006.

Ainda, com relacdo ao objeto de protecdo, o proprio Acordo busca ex-
plicar que o tratamento ndo menos favoravel se aplica a protecdo da proprie-
dade intelectual, e essa protecdo compreende todos os aspectos que afetem
a existéncia, obtencdo, abrangéncia, manutencao e aplicacdo das normas de
protecdo dos direitos de propriedade intelectual.®®? Portanto é sob esse pris-
ma que o tratamento nacional deve ser analisado, ndo somente com relacdo a
concessdo, mas também com relacdo a garantia da sua manutencao e defesa.

No tocante as excecdes a aplicacdo do tratamento nacional, estas
estdo previstas tanto na CUP, no seu art. 2, item 3, quanto no TRIPS, no seu
art. 3, item 2. Tais excecOes sdo estipuladas, notadamente, com relacdo ao
procedimento judicial e administrativo, a competéncia, a eleicdo de domicilio
e a constituicdo de um procurador.?®® Todavia, pode-se verificar que, para a
execucdo dessas excecdes, o TRIPS determina algumas regras a fim de que
elas ndo constituam uma restricdo disfarcada ao comércio.®®*

Outra disposicdo que pode excetuar a aplicacdo deste principio é o
art. 5 do TRIPS,®®> 0 qual determina que este ndo se imp&e aos acordos mul-
tilaterais concluidos no ambito da OMPI, especificamente aqueles relativos a
obtencdo e manutencdo dos direitos de propriedade intelectual, como, por
exemplo, o Tratado de Cooperacdo em Patentes (em inglés, PCT), que traz
grande facilidade no depdsito de um pedido de patentes em diversos Estados
simultaneamente.®®® O tratamento nacional, em principio, ndo se empregaria
para que um nacional de um Estado-Membro da OMC, que ndo tivesse assi-
nado o PCT, pudesse utilizar-se desse mecanismo em outro Estado signatdrio
do tratado. Nesse mesmo sentido, deve-se compreender o Protoloco de Ma-
dri referente ao Registro Internacional de Marcas, o Registro Internacional de

662 Art. 3, explicagdo 3. TRIPS. 2010.
663 CASADO CERVINO e CERRO PRADA, 1994. p. 81-84.
664 GERVAIS, 1998. p. 51.

665 Art. 5- As obriga¢Bes contidas nos Artigos 3 e 4 ndo se aplicam aos procedimentos previstos em acor-
dos multilaterais concluidos sob os auspicios da OMPI relativos a obtengdo e manutencdo dos direitos de
propriedade intelectual.

666 CORREA, 1996. p. 46.



Denominacdes de Origem previsto pelo Acordo de Lisboa e o Acordo de Madri
referente a repressdo as falsas indicacdes de procedéncia.

Assim, pode ser questionada a proposta que vem sendo aventada de
se utilizar o Acordo de Lisboa para buscar um denominador comum no caso
do Registro Internacional de Indicacdes Geograficas, posto que se trata tam-
bém de um tratado que é gerido pela OMPI e pelo qual ndo se optou, como
foi feito com a CUP, para integrar o TRIPS.%®” Para que este, efetivamente, se
tornasse obrigatodrio a todos os Estados Membros, seria necessario trazé-lo
para dentro do TRIPS, seja por meio de sua citacdo direta, seja mediante a
integralizacdo de sua redacdo ao texto. A proposta atual, que objetiva firmar
um outro acordo ou protocolo ao Acordo de Lisboa, podera ter efeito apenas
na medida em que se torne atraente para o maior nimero possivel de paises,
0 que ndo ocorre com sua versdo atual.

Nesse diapasdo, pode-se concluir que o principio do tratamento na-
cional, respeitadas suas excec¢8es, contribui para harmonizar a protecado dis-
pensada aos direitos de propriedade intelectual e, a0 mesmo tempo, para ele-
var a protecdo de determinados direitos, sem a promocao de discriminacdes
ou distorcdes ao comércio. Todavia, sua aplicagdo pratica, no tocante as indi-
cacgBes geograficas, somente foi cogitada nos dois casos citados, pelo menos
até a conclusdo deste trabalho.

3.2.  Principio da nagao mais favorecida

Este principio ou cldusula tem como objetivo promover o livre co-
mércio e a liberalizacdo dos mercados por meio do estabelecimento de uma
extensdo automatica de toda vantagem, favor, privilégio ou imunidade que
conceda um Estado-Membro aos nacionais de qualquer outro Estado com
respeito a protecdo da propriedade intelectual.

Sua origem encontra-se no art. 1°, do GATT 1947.5 Este determinava
gue uma vantagem, favor, imunidade ou privilégio, concedido por uma parte
contratante em relagdo a um bem originario de qualquer outro Estado ou a
ele destinado, deveria, imediatamente e sem qualquer condicdo, ser esten-
dida ao bem similar que fosse proveniente do territério de todas as demais

667 Sobre esta discussdo, vide GEIGER et al, 2010; GERVAIS, 2009.

668 Internalizado no Brasil pelo Decreto n2 313 de 30 de julho de 1948, que autoriza o Poder Executivo a
aplicar, provisoriamente, o Acordo Geral s6bre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT); reajusta a Tarifa das
Alfandegas e da outras providéncias.



partes contratantes ou ao mesmo destinatario.®®® Sua extensdo ao TRIPS, por-
tanto, pode ser entendida como um resultado natural da expansdo do GATT
para outros setores, como a propriedade intelectual.t”

Segundo Carvalho, a razdo desta inclusdo também se deve ao fato de
gue alguns Estados, por meio de acordos bilaterais, vinham concedendo pri-
vilégios e vantagens para nacionais de outros Estados, embora esses ndo fos-
sem outorgados a seus préprios nacionais. Assim, o principio do tratamento
nacional previsto na CUP ndo abarcava essas disposicdes, de modo que esses
Estados ndo se viam obrigados a conceder tais vantagens a todos os demais
nacionais de Estados signatarios da CUP.6"*

Ao se negociar o TRIPS, o principio da nagcdo mais favorecida aplicado
a direitos de propriedade intelectual foi incluido por meio do seu artigo 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.”?

Quando se trata da aplicacdo dada pelo GATT, as consequéncias parecem bastante claras: se um Estado-
Membro concede uma tarifa menor para um determinado bem de outro Estado-Membro, essa tarifa me-
nor sera imposta imediata e incondicionalmente aos bens similares de todos os demais Estados-Membros.
No estabelecimento de uma tarifa, é possivel identificar claramente o que é a vantagem, o privilégio ou
a imunidade. Mas, nos direitos de propriedade intelectual, essa aplicacdo pode ser um pouco mais sutil,

669 ARTIGO |- TRATAMENTO GERAL DE NAGAO MAIS FAVORECIDA

1) Qualquer vantagem, favor, imunidade ou privilégio concedido por uma parte contratante em relagdo a
um produto origindrio de ou destinado a qualquer outro pals, sera imediata e incondicionalmente esten-
dido ao produtor similar, originario do territério de cada uma das outras partes contratantes ou ao mesmo
destinado. Este dispositivo se refere aos direitos aduaneiros e encargos de tdda a natureza que gravem a
importacdo ou a exportacdo, ou a elas se relacionem, aos que recaiam sdbre as transferéncias internacio-
nais de fundos para pagamento de importagdes e exportagles, digam respeito ao método de arrecadagdo
désses direitos e encargos ou ao conjunto de regulamentos ou formalidades estabelecidos em conexdao com
a importagdo e exportagdo bem como aos assuntos incluidos nos §§ 1 e 2 do art. lll.

Disponivel em: http://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 Artigo 4- Tratamento de Nagdo Mais Favorecid.

Com relagdo a protecdo da propriedade intelectual, toda vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade
que um Membro conceda aos nacionais de qualquer outro pais sera outorgada imediata e incondicional-
mente aos nacionais de todos os demais Membros. Esta isenta desta obrigagdo toda vantagem, favoreci-
mento, privilégio ou imunidade concedida por um Membro que.

(a) resulte de acordos internacionais sobre assisténcia judicial ou sobre aplicagdo em geral da lei e ndo
limitados em particular a protegdo da propriedade intelectual.

[.]

(d) resultem de Acordos internacionais relativos a protegdo da propriedade intelectual que tenham entrado
em vigor antes da entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, desde que esses acordos sejam notifi-
cados ao Conselho para TRIPS e ndo constituam discriminagdo arbitraria ou injustificavel contra os nacionais
dos demais Membros.

Disponivel em: http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2008/02/ac_TRIPS.pdf. Acesso em: 18
jul. 2010.



especialmente considerando-se as excegles que se apresentam no art. 4 do TRIPS.

Um interessante exemplo é citado por diversos autores:

Asi, por ejemplo, para que se levantaran las sanciones comerciales
impuestas por Estados Unidos, Corea Del Sur celebro com este ul-
timo Estado um Tratado que otorgaba a los nacionales de Estados
Unidos (y no a los de otros Estados) la proteccién por patente de
producto com independéncia de la fecha de prioridade de la in-
vencién (sistema pipeline), obligando a retirar del mercado los pro-
ductos coreanos que em los 7 afios anteriores a la concluién del
Tratado hubieran copiado derechos de propiedad industrial de na-
cionalies Estadounideneses. Pues bien, em virtud del trato de NMF,
este mismo derecho ha de ser concedido a los nacionales de los
otros Miembros de la OMC.5"3

Nesse caso especifico, a concessdo dada pela Coréia do Sul para
protecdo 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 ndo se dava nem aos nacionais coreanos nem a quaisquer outros.
Nesse caso, fica clara sua diferenca com relacdo ao tratamento nacional, pois
ndo foi aos coreanos que se deu um direito em virtude do trato, mas tdo so-
mente aos nacionais norte-americanos.

Um exemplo trazido por DrexI®”* aborda uma situacdo em que pode-
ria ter-se aplicado o principio da nagdo mais favorecida em face do contetdo
de um acordo bilateral estabelecido entre EUA e Cingapura.®’”> Consta, no ar-
tigo 16.1(1) (b) (1)57® desse acordo, a obrigatoriedade a ambas as partes de
aplicar os artigos 1 a 6 da Recomendacdo Comum da OMPI referente as dis-
posicdes relativas a protecdo de marcas notorias.®”” Segundo Drex|, 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 CERVINO e CERRO
PRADA, 1994. p. 84-87.

674 DREXL, 2007. p. 34-37.

675 UNITED STATES — SINGAPORE FREE TRADE AGREEMENT. Disponivel em: http://www.bilaterals.org/
IMG/pdf/2004-01-15-final-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 effect to this Chapter.

(b) Each Party shall give effect to:

(i) Articles 1 through 6 of the Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-K-
nown Marks (1999), adopted by the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property
and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization (WIPO).

677 WIPO. Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks. adop-
ted by the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly
of the World Intellectual Property Organization (WIPO) at the Thirty-Fourth Series of Meetings of the As-
semblies of the Member States of WIPO September 20 to 29, 1999. Disponivel em: http://www.wipo.int/
export/sites/www/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub833.pdf. Acesso em: 18 jul. 2010.



os acordos bilaterais promovidos pelos EUA sdo, fundamentalmente, uma ex-
portagdo das normas americanas de protegdo. Mas, nesse caso, ao se referir
a essa recomendacdo, especialmente no seu artigo 2,5’ os EUA estenderam
os critérios para reconhecimento de uma marca notéria além dos critérios de
sua legislacdo interna, permitindo que outros fatores fossem levados em con-
sideracdo. Isso tornaria, desde ja, essas recomendacbes aplicaveis aos demais
membros da OMC, posto que elas ndo se encontrariam na excegdo do art. 5
do TRIPS.®7°

Todavia, no caso denominado “Grupo Gigante”, isso poderia ter sido
aventado. Uma rede mexicana de supermercados, que usava a marca Gigante
ha décadas, buscou tentar se instalar na Califérnia do Sul, EUA. Mas esta foi
impedida porque havia dois supermercados com o nome Gigante Markets,
dos irmdos Dallo, na Califérnia do Sul. A Corte de Apelacdo, 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 utilizagdo anterior
(prioridade) no estrangeiro, se a utilizacdo da marca tivesse um secondary
meaning nos EUA.

Segundo a Corte, o conceito de secondary meaning tem por funcdo
definir a extensdo geografica 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 garantir sua protecdo na Califérnia.®®

Mas a Corte ndo considerou a situacdo ja citada do acordo bilateral
firmado pelos EUA, nem as partes, ao que consta, aventaram essa possibili-
dade.

678 Determination of Whether a Mark is a Well-known Mark in a Member State

(1) [Factors for Consideration] (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 particular, the competent authority shall consider information submitted 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-
tion concerning the following:

1. the degree of knowledge or recognition of the mark in the relevant sector of the public;

2. the duration, extent and geographical area of any use of the mark;

3. the duration, extent and geographical area of any promotion of the mark, including advertising or publi-
city and the presentation, at fairs or exhibitions, of the goods and/or services to which the mark applies;

4. the duration and geographical area of any registrations, and/or any applications for registration, of the
mark, to the extent that they reflect use or recognition of the mark;

5. the record of successful enforcement of rights in the mark, in particular, the extent to which the mark was
recognized as well known by competent authorities;

6. the value associated with the mark.

679 DREXL, 2007. p. 34-37.
680 DREXL, 2007. p. 34-37.
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A recomendacdo da OMPI que foi incluida no acordo bilateral reco-
nhece, para a determinacdo do que é uma marca notoriamente conhecida,
além da zona geogréfica de utilizacdo de uma marca, outros numerosos crité-
rios que devem ser considerados para definir o que é esta marca notoriamen-
te conhecida. Nesse caso especifico, Drexl entende que se aplicaria o principio
da nacdo mais favorecida, pois, se para Cingapura os EUA reconheceram as
recomendacdes da OMPI, deveriam aceitd-las para todos os outros Estados-
Membros da OMC.%8! Nesse sentido, o “Grupo Gigante” poderia ter sua marca
notoriamente reconhecida nos EUA se essas recomendacgdes tivessem sido
levadas em consideracao.

Esta mesma linha de raciocinio pode ser utilizada para a aplicacdo
deste principio no tocante as Indicagcdes Geograficas. Tanto que nos ja citados
painéis requeridos pelos EUA®®? e a Australia,®® em face da Comunidade Eu-
ropeia, este principio também é discutido. No caso concreto, o Regulamento
(CEE) n. 2.081/92 condicionava, em seu artigo 12, a protecdo de indica¢des
geograficas na Comunidade Europeia para estrangeiros a oferta de reciproci-
dade e equivaléncia de tratamento de seus Estados de origem. Dessa maneira
se concedia um tratamento mais favoravel a um nacional de outro Estado do
que era concedido aos nacionais dos demais Estados-Membros da OMC.%8
Embora isso ndo houvesse ocorrido em um caso concreto, ja que essa dispo-
sicdo foi questionada em abstrato, sua disposicdo, em tese, possibilitava a in-
terpretacdo de uma aplicacdo que feriria o principio da nagcdo mais favorecida.

Todavia, para se concluir por sua aplicagdo, devem-se observar antes
quais as excecles que o artigo 4 do TRIPS apresenta para a regra da aplicacdo
do principio da nagdo mais favorecida, especialmente no tocante a indicacdes
geograficas.

Estipula o referido art. 4 que se excetuaria a aplicacdo do principio da
nacdo mais favorecida quando o dispositivo questionado resultasse de uma
destas situagdes:

a) de acordos internacionais sobre assisténcia judicial ou sobre aplica-
cdo em geral da lei e ndo limitados em particular a protecdo 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.



b) de acordos internacionais relativos a protecdo da propriedade inte-
lectual que tenham entrado em vigor antes da vigéncia do Acordo Constitutivo
da OMC, desde que esses acordos sejam notificados ao Conselho para TRIPS
e ndo constituam discriminacdo arbitraria ou injustificavel contra os nacionais
dos demais Membros.

Além das questdes ja aventadas, deve-se mencionar o art. 19 da CUP,
incorporado ao TRIPS, que estabelece a possibilidade de os Estados firmarem
tratados particulares entre si para a protecdo da propriedade industrial.®®>

Verificadas essas trés excecdes, quais seriam as possibilidades de se
firmar um Acordo Internacional que, efetivamente, ferisse a clausula da nacao
mais favorecida? No citado caso das Indicagdes Geograficas, nenhum trata-
mento foi estendido porque ndo havia sido ofertado, tratava-se de um ques-
tionamento da norma “em si”. No possivel caso referente a marca notdria,
a extensdo poderia ocorrer por se tratar de uma recomendacdo, e ndo de
um tratado no ambito da OMPI. Assim, parece haver, efetivamente, poucas
possibilidades de se aplicar este principio em casos concretos, embora sua
existéncia prenuncie uma forma de garantir a harmonizacdo entre os direitos
concedidos aos Estados-Membros da OMC. Uma futura negociacdo de um
TRIPS plus ou extra poderia prever a eliminacdo gradual destas excecdes.

CONSIDERAGOES FINAIS

A titulo de consideragdes finais, mais exatamente do que conclusées,
objetivou-se neste trabalho tratar dos principios norteadores dos principais
tratados multilaterais que abarcam a propriedade intelectual, buscando foca-
lizar-se sua aplicacdo ao instituto das indica¢des geograficas. Neste aspecto, o
enfoque foi dado a compreensdo e aplicacdo pratica de dois principios basila-
res: o principio do tratamento nacional e o principio da nagao mais favorecida.
Considerando-se que o primeiro foi trazido a propriedade industrial por meio
da Convencdo Unido de Paris para a Protecdo 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 aplicagdo ao instituto da indicacdo
geografica fosse estudado. Ressalta-se este aspecto pela verificacdo de que
poucos estudos tém focado a aplicacdo destes principios aos direitos em es-
pécie. Prova o é o reduzido nimero de painéis que figuram na OMC tendo
como base os referidos principios.

685 CASADO CERVINO e CERRO PRADA, 1994. p. 77-79.



Todavia, mais que suscitar litigios, o que se objetiva com este estu-
do é trazer a luz alguns aspectos destes principios que podem ser relevantes
para compreender a importancia e as nuances da relagdo 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 excec¢des lancadas pelo préprio TRIPS, exigindo o
tratamento nacional e a aplicacdo da nacdo mais favorecida como forma de
garantia de direitos, dentre outros, sdo formas de se apropriar do sistema e
utiliza-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 esforco e com o objetivo de garantir uma concorréncia leal no ambito
do comércio internacional.



UMA ANALISE CRITICA SOBRE O
“pPATENTEAMENTO” DE VARIEDADES DE
PLANTAS — METODOS DE MELHORAMENTO
E SEUS IMPACTOS NO MERCADO DA
COMUNIDADE EUROPEIA.

Charlene de Avilg®&

INTRODUCAO

O Instituto Europeu de Patentes-EPO concede desde 1980 vdrias pa-
tentes sobre plantas e sementes derivadas de processos de melhoramento
convencional.

Observa-se no presente estudo que as reivindicacdes para a conces-
sdo patentdria para essas espécies de criagdes sdo extremamente amplas e
muitas vezes, abarcam toda a cadeia alimentar, desde a producdo ao consu-
mo.

Em 2013, o EPO concedeu varias patentes de plantas, entre elas pi-
menta de variedade selvagem provenientes da Jamaica, tomates que foram
desenvolvidos utilizando banco de genes internacional, girassois por proces-
sos de mutagénese aleatdria, soja silvestre originarias da Asia e Australia por
processos de selecdo, entre outra.

Esse fato nos demonstra que as decisdes do EPO diluiram sistema-
ticamente a proibicdo contida no artigo 53 (b) da EPC, no que diz respeito a
concessdo de patentes sobre variedades vegetais e animais e processos es-
sencialmente bioldgicos de melhoramento de plantas e animais criando uma
situacdo 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 concentracao de mercado, dificultam a
concorréncia e servem para promover direitos monopolisticos injustos.

Além disso, a concessdo para essas espécies de criagdo retira o esco-
po da propriedade intelectual no sentido de buscar o desenvolvimento social,
econdmico e tecnolégico de um Pais.

Neste sentido analiso no presente estudo a diferenca entre patentes
de invencgdo de produto e de processo, processos essencialmente bioldgicos
sob a perspectiva do artigo 53 (b) da EPC, pedidos de patentes concedidas
no IEP para processos considerados biolégicos de melhoramento de plantas,
variedades de plantas, como por exemplo, os casos brécolis e tomate, o case
pimenta selvagem, case brocolis da Seminis/Monsanto, case tomate resisten-
te a doenca fungica, case girassol, as contradi¢cdes dos artigos 4°, 8° e 9° da
Diretiva 44/98 e, por fim, algumas considerag¢Bes sobre o mercado de semen-
tes na Europa.

1. Algumas consideragdes sobre o tema proposto

No final da década de 1980 houve intenso debate na Europa sobre as
questdes de patenteabilidade de criagdes no campo da biotecnologia com o
objetivo de distinguir entre quais criacdes que poderiam incidir no campo das
patentes e quais seriam excluidas, bem como a tentativa de harmonizacdo das
legislacdes dos Estados-membros nesse dominio.

Em 06 de julho de 1998 foi publicada a Diretiva 44/98, relativa a pro-
tecdo juridica das invencdes biotecnoldgicas, e aplicavel a todos os Estados
membros da comunidade europeia. Ja em 1999, o Escritorio Europeu de Pa-
tentes (EPO) decidiu incorporar a Diretiva como legislagcdo secundaria em re-
gulamentos de execucdo daquela, juntamente com a Convencdo da Patente
Europeia, para o fornecimento de bases para decisdes a cerca das questdes
que envolvem o campo biotecnoldgico.

Anteriormente a criagdo da Diretiva 44/98, em 1994 foi adotado no
ambito dos Estados membros da Comunidade Europeia o Regulamento — CE
n. 2100/94 com o objetivo de criar e assegurar um direito comunitario de
protecgao.

O referido Regulamento baseia-se na Union Internationale pour La
protection des Obtentions Végétables - Convencdo 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 territério da Comunidade Eu-
ropeia.



No ambito da UPOV de 1991 os requisitos objetivos para a protecdo
sui generis®®” instituem que uma variedade de planta deve necessariamente
ser nova, distinta, uniforme, estavel e dispor de denominacdo propria:

O requisito que se relaciona diretamente a inovac¢do, no sentido
de ser algo novo, é o de distinguibilidade. A cultivar precisa ser
claramente distinta de qualquer outra cuja existéncia seja conheci-
da na data do pedido de protegdo. Analisar a homogeneidade sig-
nifica cerificar se a cultivar candidata a protegdo, quando cultiva-
da, mantém um padrdo uniforme, considerando as caracteristicas
que foram utilizadas para descrevé-la, com base nos documentos
oficiais. Ou seja, as varias plantas que, em conjunto, compdem a
cultivar ndo podem apresentar caracteristicas discrepantes entre
si. E considerada estavel a cultivar que mantém suas caracteris-
ticas preservadas, em relagdo aos descritores, em todas as gera-
¢Oes, quando multiplicada em cultivos sucessivos. A novidade ndo
tem relagcdo com a atividade inventiva das patentes. O atributo
novidade diz respeito ao tempo de comercializagdo (considera-
se comercializagdo, a primeira operag¢dao comercial envolvendo
semente genética, basica e certificada da cultivar). A cultivar devera
também ter uma denominagdo propria, que permita sua identifi-
cacdo, seja distinta de outras cultivares e ndo induza a erro quanto
as suas caracteristicas.®s®

Para os requisitos técnicos conferidos pelo sistema de propriedade in-
telectual, um direito a ser protegido — novidade, atividade inventiva e aplicabi-
lidade industrial, requisitos objetivos das patentes de invencao. Distintividade,
homogeneidade, estabilidade, novidade (comercial) e denominagdo prdpria,
para cultivares — sistema sui generis®®.

O direito a protecdo sui generis, no caso da Unido Europeia acolhe os

687 Sui generis, palavra latina que significa “Unico” ou “especial”. A questdo da protegdo sui generis em
propriedade intelectual para variedades de plantas tornou-se importantissimo na sequencia da adogdo do
Acordo Trips. Como resultado de um compromisso de negociagdo, Trips exigiu a introdugdo de protegdo
de cultivar em todos os Estados membros, mas ndo impondo as patentes para tais criagdes. Desta feita, o
artigo 27.3 dispbe que os Estados membros devem assegurar a protegdo das variedades vegetais, quer por
patentes ou por um sistema sui generis ou a combinagdo de ambos os sistemas. Como resultado o Trips
conferiu aos Estados membros uma ampla liberdade de como implementar o sistema de cultivar. Singhal,
Ashish Kumar. Plant patentig 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, Pecuaria e Abastecimento. Prote¢do de cultivares no
Brasil. Brasilia: MAPA, 2011, p. 40-43.

689 AVILA, Charlene de. Notas sobre patentes e certificados de cultivares: conflitos ou complementos de
protecdo? Revista da ABPI — Associagdo Brasileira de Propriedade Intelectual, edi¢do 118, mai/jun de 2012,
p. 14.



atos previstos no artigo 14(1) da UPQV de 1991%° e abarca o material colhido
da variedade protegida, bem como as variedades que foram essencialmente
derivadas de uma variedade protegida, garantindo assim, uma protec¢do con-
tra possiveis violagdes.

Por outro lado, enquanto as variedades de plantas, como tal, sdo em
tese excluidas da protecdo patentdria e protegidas por um sistema sui generis,
na pratica, como resultado da prdpria natureza especifica das criagbes biotec-
noldgicas, podem em alguns casos cair sob o efeito de certas patentes.

Parailustrar, lembremos-nos do case G1/08 e G2/07 na decisdo “Bro-
coli” e “tomate” cuja Camara de Recurso do Instituto Europeu de patentes
confirmou em 2010 a exclusdo de patente de “processos essencialmente bio-
l6gicos” (processos com base em selecdo e cruzamento).

Na pratica a decisdo demonstrou que uma planta ou uma parte de
uma planta podem ser patentedveis somente se for produzida por um proces-
so que ndo se baseia em processos de cruzamento e selegdo.

Significa que os processos ndo microbioldgicos que contenham ou
consistam em cruzamento sexual dos genomas das plantas ndo sdo patented-
veis sob a égide do artigo 53(b)®* da Convencdo sobre Patente Europeia — EPC.

Mesmo se existirem técnicas adicionais envolvidas no processo, as
etapas técnicas servirdo meramente para permitir ou auxiliar o desempenho
do cruzamento ou os passos da sele¢do®?.

690 Artigo 14 (1). Atos relativos ao material de propagagdo. Sem prejuizo do artigo 15 e artigo 16, os
seguintes atos relativos ao material de propagacdo da variedade protegida requerem a autorizagdo do
obtentor: (i) produgdo ou reprodugdo (multiplicagdo); (ii) condicionado para efeitos de multiplicagdo; (iii)
oferta para venda; (iv) venda ou outro tipo de comercializagdo; (v) de exportagdo; (vi) importagdo; (vii)
armazenagem para qualquer dos fins mencionados no (i) e (vi) acima.

691 Artigo 53: excegdes a patenteabilidade: as patentes europeias ndo serdo concedidas em relagdo a: (a)
invencdes a exploragdo comercial de que seria contraria a ordem publica ou moralidade, essa exploragdo
ndo 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 bioldgicos para a
producdo de plantas ou animais; esta disposi¢do ndo se aplica aos processos microbioldgicos ou a seus pro-
dutos; (c) métodos de tratamento do ser humano ou corpo ou animal por cirurgia ou terapia e métodos de
diagnostico aplicados ao corpo humano ou animal; esta disposi¢do ndo se aplica aos produtos, em especial
4s substancias ou composi¢des para uso em qualquer destes métodos.

692 Sobre essa questdo vide Interface dos direitos protetivos em propriedade intelectual: patentes e cul-
tivares. Avila, Charlene. Revista da ABPI- Associagdo Brasileira de Propriedade Intelectual, n. 112, mai/jun
de 2011. (Ao analisar o objetivo sistémico do enunciado do artigo 53(b) da EPC na qual a Decisdo baseou-
se, constata-se que: mesmo que 0s processos “essencialmente bioldgicos” para a produgdo de plantas
sejam considerados invengdes, sejam satisfeitos os critérios condicionantes — novidade, atividade inventiva
e aplicabilidade industrial, os processos ndo serdo considerados passiveis de protegdo pelos mecanismos
de patentes, vem que a decisdo ndo considerou relevante: (a) se uma etapa de natureza técnica é nova ou
conhecida; 9b) se é trivial ou se constitui em uma alteragdo fundamental de um processo conhecido; (c) se
poderia ocorrer na natureza e (d) se a esséncia desta invengdo reside neste processo.
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O EPO como drgdo executivo da Organizacdo Europeia de Patentes é
responsavel pelas analises dos pedidos tal como previsto na Convencgdo sobre
Patente Europeia — EPC, assim, segue a estrutura no quadro abaixo:

European Patent Convention (EPC)

Legal E of the ERQrg with 38 member states,

European Patent
Organisation (EPOrg)

38 member states.

|

European Patent Office Administrative council
(EPO) (executive) {legislative)
Examines patent Supervises the Office
applications, grants patents &revises the Iegiglatrun
and treats oppositions | of the convention.
against patents.
— "
1
I
Boards of Appeal

They are independent of the office in their decisions but
subjected to the EPC. The Enlarged Board of Appeal clarifies
and interprets important points of law relating to the EPC,

and ensure uniform application of the law.
| —

Structure of European Patent Organization, EPOrg (source: Lebrecht & Meienberg,
2014) — Estrutura da Organizacdo de Patente Europeia.

Como regra geral, as criacGes no campo biotecnolégico para incidir
em patentes devem necessariamente ajustar-se aos requisitos objetivos de
pantenteamento — que sejam uma invencdo, dotada de novidade, atividade
inventiva e aplicabilidade industrial, comum a todas as leis de propriedade
intelectual. E necessario, além disso, que ndo recaiam em uma das proibicdes
legais ao direito de exclusiva.



Pelos diplomas legais da comunidade europeia, as invencdes biotec-
noldgicas sdo patentedveis desde que ndo incidam, em tese, no enunciado do
artigo 53 da EPO.

Portanto, a exclusiva patentdria ndo abarcara:

e Qualquer invencdo cuja exploracdo comercial seja contraria a or-
dem publica ou aos bons costumes.

e Asvariedades de plantas e animais;

e Processos essencialmente bioldgicos para producdo de plantas e
animais.

e Os métodos de tratamento do corpo humano ou animal por cirur-
gia ou terapia;

e Métodos de diagndstico praticado no corpo humano ou animal e;
¢ As descobertas propriamente ditas®®.

Muito embora o artigo 53 do EPO declare explicitamente que as in-
vengdes contrarias a “ordem publica ou aos bons costumes” ndo sdo patente-
aveis, a questdo, a saber, é qual a conceituacdo exata para esses fundamentos.

O conceito de “ordem publica®*” significa seguranca publica, a inte-
gridade fisica do individuo e o do meio ambiente além da ordem correta de
toda a sociedade.

Ja os fundamentos relativos a “moralidade®>” sdo incertos e flexiveis,
pois estdo adstritos ao tempo e lugar de cada cultura, de cada pais.

693 Vide: Recentes precedentes da Comunidade Europeia em propriedade intelectual. Avila Charlene de.
Revista da ABPI — Associacdo 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 ndo concessdo de patente
que envolve o uso e destruicdo de embrides humanos, exceto células estaminais humanas. (...) como uma
questdo de fato a restrigdo & patenteabilidade, ndo se aplica as invengdes relativas a células estaminais
humanas (ou culturas de células), em geral, mas apenas para aquelas obtidas pela utilizagdo e destrui¢do
de embrides humanos. Consequentemente, as invengdes relativas a células estaminais humanas obtidas
por meio de destruigdo de embrides humanos, ndo estdo excluidos de patentes de acordo com a regra do
artigo 28 © do EPC. “Aqui o principio do “consentimento” livre e esclarecido do doador do embrido deve
provavelmente também ser levantada”. De modo semelhante, em 2011 o Case Brustle (C-34/10) excluiu da
patenteabilidade a destrui¢do de embrido humano.

694 O termo “ordem publica”, derivado do direito Frances, ndo é um termo fécil de traduzir para o inglés,
e, portanto, o termo original em Frances é utilizado em Trips. Ele expressa as preocupagdes sobre assuntos
que ameagam as estruturas sociais, que unem uma sociedade em conjunto, ou seja, questdes que amea-
¢am a estrutura da sociedade civil como tal. UNCTAD, p. 375.

695 A “moral” é o grau de conformidade com os principios morais. O conceito de moralidade é relativo
aos valores que prevalecem na sociedade. Estes valores ndo sdo os mesmos em cada cultura e paises e suas
mudangas ao longo do tempo. Seria inadmissivel que os escritérios de patentes concedam a exclusiva para
qualquer tipo de invengdo, sem qualquer consideragdo sobre “moralidade”. UNCTAD, op. cit.



Note-se que ndo existe uma definicdo uniforme e universal dos fun-
damentos de “moralidade e ordem publica”, portanto tal classificacdo depen-
de de uma hermenéutica particular levando-se em consideracdo as especifi-
cidades de cada pais, voltadas a adequacdo das situacdes e suas necessidades
particulares. Por exemplo, a criacdo relativa a plantas transgénicas, exceto
microrganismos transgénicos, conformar-se-ia a cldusula de moralidade em
algumas legislacoes.

Assim, nos termos do artigo 53 (a) da EPC, a questdo relevante ndo
é se 0s organismos vivos estariam excluidos da patenteabilidade, enquanto
tal, mas sim, que a publicacdo ou exploracdo de uma invencgao relacionada a
determinado organismo vivo seja considerada contraria a “ordem publica” ou
a “moralidade” %

No que diz respeito ao melhoramento de plantas o artigo 53 da EPC
contém duas excecBes a patenteabilidade:

e Os produtos definidos como “variedades vegetais e animais” e,

e Os processos definidos como “essencialmente bioldgicos para a
producdo de plantas e animais” (com excecdo dos processos mi-
crobioldgicos e aos produtos derivados).

Se observarmos a evolugdo histérica do artigo 53 (b) da EPC o ter-
mo “puramente bioldgico” foi substituido pelos legisladores a época da EPC
de 1973 por “essencialmente biolégico”, por entenderem que o termo “pura-
mente bioldgico” seria muito restritivo para as andlises de concessdo da ex-
clusiva patentaria.

Nesse contexto, a interpretacdo do artigo 53 da EPC se assenta da
seguinte forma:

e Asvariedades de plantas sdo os Unicos produtos vegetais explicita-
mente excluidos da patenteabilidade;

e Produtos vegetais que ndo estejam limitados a variedades de plan-
tas abarcardo a prote¢do da exclusiva patentaria.

As variedades de plantas sdo os Unicos produtos vegetais explicita-
mente excluidas da patenteabilidade. Produtos vegetais que ndo estdo limi-
tados a variedades de plantas ndo estdo excluidos da protecdo da exclusiva
patentaria.

696 Neste sentido Vide Decisdo T.356/93 em www.law.washington.edu/casrip/newsletter/default.as-
px?year=1995&article=newsv2i2eu
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A maneira pela qual a variedade é obtida, ou seja, o processo para
produzir a variedade vegetal — ndo é afetada pela exclusdo por patentes de tal
produto. Pode-se patentear um processo para produzir a variedade.

De outro lado, enquanto ndo é possivel patentear, por exemplo, uma
variedade de magds com um maior teor em vitamina C, é possivel a concessao
de uma reivindicacdo geral sobre as plantas com um teor elevado de vita-
minas como uma invencdo, portanto, patentedvel. Logico que os requisitos
de atividade inventiva para uma patente abrangente serdo, provavelmente,
muito mais dificeis de satisfazer do que seria a solu¢do do mesmo problema
no ambito de uma so variedade.

Consequentemente, todas as variedades de macd que atenderem
a reivindicacdo geral estdo incluidas no ambito da patente, tornando-se, de
fato, sujeitas a patente.

Assim, o artigo 53 (b) ndo exclui produtos vegetais que sdo defini-
dos em uma reivindicagdo de produto, quer pelas caracteristicas do processo,
quer pelas caracteristicas estruturais.

Neste mesmo sentido, assenta-se o artigo 27(b) da EPC: “as invencdes
biotecnoldgicas devem também ser patentedveis se disserem respeito a plan-
tas ou animais e se a exequibilidade técnica da invenc¢do ndo se limitar a uma
determinada variedade vegetal ou animal®””.

A auséncia de uma exclusdo factivel sobre a questdo da patenteabili-
dade do artigo 53 (b) que:

e Para plantas ou material vegetal que ndo sejam variedade vegetal
definida por uma reivindicacdo de produto ou processo;

e Cuja caracteristica do processo a defina como “essencialmente
bioldgico”, a regra do artigo 27 (b) do EPC cria um insustentavel
ambiente de inseguranca juridica e complexidades vez que as cria-
¢Oes relativas as plantas e animais sdo patentedveis sob a condicio-
nante de que a factibilidade técnica da criacdo ndo esteja adstrita a
uma Unica variedade vegetal ou espécie animal.

697 CIPA. Amicus curiae brief on question 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



2. Problemas relacionados a concessao de patentes so-
bre materiais vegetais omissos nas legislacdes nacionais

O escopo do Acordo Trips estabelece standards minimos de protecdo
a propriedade intelectual de acordo com as especificidades de cada Estado-
membro a fim de garantir que cada qual fornega protecdo efetiva e adequada
a facilitar o comércio concorrencial.

Assim, as disposicBes do Acordo sdo redigidas em termos gerais em
reconhecimento da natureza territorial dos direitos relativos a propriedade
intelectual e as especificidades de cada Estado-membro.

A disposicdo relevante em relacdo a matéria viva vem apregoada no
enunciado do artigo 27 que estabelece como requisito basico a ndo discrimi-
nacdo para todas as criagdes suscetiveis de protecdo patentdria. Assim, dispde
que os Estados-membros devem proteger por patentes todos os tipos de in-
vencdes, independente da area tecnoldgica.

Como requisito facultativo, o Acordo deixa a cargo dos Estados-mem-
bros trés categorias de exclusdo da protecado, a saber:

e invencles contrarias a moralidade — artigo 27.2;

e invencbes que assumem as formas de diagndsticos terapéuticos ou
cirurgicos para seres humanos e animais — artigo 27.3 (a) e,

e invencdes relativas a plantas e animais — artigo 27.3. (b).

Salienta também, o Acordo, que os Estados-membros ndo podem ex-
cluir da protecdo patentdria, microorganismos ou processos ndo-biolégicos
ou microbioldgicos por vislumbrar o desenvolvimento da industria farmacéu-
tica e na dependéncia desta ao sistema de patentes para proteger e dinamizar
os resultados de suas pesquisas e investimentos.

No entanto, a lei de patentes ndo é um estatuto de protecdo ao inves-
timento — e nem dos inventores, ndo é um mecanismo de internacionalizacao
do nosso direito, nem um ldbaro nacionalista; é e deve ser lida como um ins-
trumento de medida e ponderagdo, uma proposta de um justo meio, e assim
interpretado. E no que desmensurar deste equilibrio tenso e cuidadoso, esta
inconstitucional®®.

Ndo ha nas regras do Acordo Trips quaisquer defini¢cGes restritivas do
gue sejam plantas, animal, microorganismos, processos nao bioldgicos, micro-
bioldgicos ou variedade vegetal.

698 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdugdo a propriedade intellectual. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2003, p. 499.
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Note-se, no entanto, que é de crucial importancia para os Estados-
membros a definicdo desses termos em suas legislacdes porque qualquer di-
vergéncia a partir de uma norma de um Palis sobre seus significados podem
gerar um intenso escrutinio nas normas nacionais, além de manifesta insegu-
ranca juridicas entre as partes interessadas.

Entretanto, as interpretac@es juridicas de conceitos cientificos, tais
como “microorganismos, processos essencialmente bioldgicos, processos ndo
bioldgicos, microbiolégicos e outros”, suscitam a questdo:

Qual a linguagem apropriada para fins de definicdo de matéria paten-
tedvel? A linguagem da ciéncia, da lei ou do mercado?

Existem nas leis de propriedade intelectual de diversos paises, distin-
tas derrogacdes relativas as plantas ou variedades vegetais ou mesmo uma
nao elegibilidade por mecanismos de patentes de materiais genéticos ou bio-
légicos, sem referéncia especifica sobre “plantas”, ou mesmo sem uma con-
ceituacdo clara das criacGes que incidem na exclusdo de protecdo patentaria.

Assim, as exclusdes sdo referendadas nas leis nacionais com diversos
contextos e redacdes e, variam significadamente no dambito de aplicacdo de
acordo com os dispositivos legais pertinentes, como demonstra um estudo da
Organizacdo Mundial de Propriedade Intelectual — WIPO®”:

e plantas e animais, exceto microorganismos;

e plantas e animais o todo ou qualquer parte deles que ndo sejam
microorganismos, mas incluindo as sementes, variedades e espé-
cies.

e materiais vivos e substancias existentes na natureza;

e material bioldgico e genético que ocorre na natureza ou derivados
deles por reproducdo;

e Materiais bioldgicos naturais;

e seres vivos, no todo ou em partes, com excecdo dos microorganis-
mos transgénicos;

e seres vivos naturais, no todo ou em parte, e material bioldgico, in-
cluindo o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo encontra-
dos na natureza, ou dela isolados.

699 WIPO, Exclusions from Patentable Subject Matter and Exceptions and Limitations to the Rights, Docu-
ment prepared by the Secretariat, SCP/13/3, 2009, available at http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/
scp_13/scp_13_3.pdf, p. 16.



Na verdade, muito embora a evolucdo da biotecnologia venha acom-
panhada de uma série de questionamentos sobre as vantagens ou desvanta-
gens de conceder patentes para materiais vivos e, portanto, desnecessaria
qualquer definicdo dos termos cruciais para essas espécies de criacles, o fato
é que, uma definicdo ou conceituagdo clara e factivel manteria as exclusGes
em vez de alavancar as inclusdes, além de que preveniria a concessdo de pa-
tentes amplas, difusas e mal examinadas.

Como resultado, a protecdo por mecanismos de patentes esta dispo-
nivel em alguns paises como, por exemplo, os da Unido Europeia, para grupos
de plantas que abrangem mais do que uma variedade, desde que o titular da
patente n3o alegue uma variedade vegetal como tal’®. Dessa maneira, toda
criacdo e seus componentes que ndo seja uma variedade de plantas em si, sdo
abarcadas pelos mecanismos de patentes.

Muito embora, em um sentido comum o termo “microorganismo”
ndo abarcar “células” e seus componentes subcelulares, na pratica os escri-
torios de patentes europeus — EPO ampliaram sobremaneira o conceito a fim
de incluir na incidéncia patentaria, células de materiais vegetais e suas partes.

Mas, a maioria das legislacdes nacionais ndo introduziram disposicdes
claras e inequivocas para lidar com os problemas especificos quanto ao paten-
teamento dessas tecnologias, como por exemplo, a autorreplicacdao dos mate-
riais vegetais, ou mesmo a incorporacao de varias construcdes génicas de uma
planta sob a protecdo de patentes com varios titulares de direitos distintos.

3. Breves consideragdes sobre patentes de invengao 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 relativas a bio-
tecnologia, ainda se notam patentes de métodos de utilizagdo’.

700 Como exemplo dessa declaragdo, produtos derivados de métodos de cruzamento e selegdo (semen-
tes, frutos, plantas, material de reproducdo); todas as etapas do processo de criagdo, com exce¢do da com-
binagdo de cruzamento e selegdo subsequente (tal como a sele¢do anterior ao método de cruzamento);
plantas e animais descritos ou selecionados por sua condigdo genética ou caracteristicas genotipas); todas
as plantas e animais com uma mudanga em sua condigdo genética que ndo é causada pela combinagdo
de todo o genoma por mutagénese aleatdria, entre outros casos, ja mencionados neste estudo, mas, ndo
exaustivamente. Variedades de plantas, até entdo, proibidas de abarcar a prote¢do patentaria, desde que
ndo se enquadrem como variedades vegetais sdo reivindicadas explicitamente, criando assim, precedentes
absurdos sob “os arrepios da lei”. Vide: Avila, Charlene, op. cit, no prelo, 2015.

701 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Patentes. Tomo II. Lumem Juris, 2010, p.
1.270-71.
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A distingdo entre patentes de produto e de processo é muito impor-
tante na medida em que o efeito da protecdo conferida pela exclusiva difere
em funcdo da categoria a que pertence a reivindicacao.

As reivindicacdes para patentes de produto incluem as referéncias
técnicas, que sdo parametros fisicos, do produto objeto da patente.

Assim, as patentes de produto incidem sobre uma realidade fisica,
uma coisa corpdrea, um produto que serd inserido no mercado podendo, por
exemplo, ser um dispositivo, uma composicdo, uma substancia, uma maquina.

As patentes de processo incidem sobre uma atividade desenvolvida
em varias etapas ou sobre métodos ou procedimentos de utilizagdo estando
relacionada aquela determinada atividade inventiva, podendo ser objeto de
patente os processos novos para obtencdo de produtos, substancia ou com-
posicdes, entre outros.

Barbosa’® ao se referir as patentes de produto e processo nos diz
que:
Quando a tecnologia consiste na utilizagdo de certos meios para al-
cancar um resultado técnico através da agdo sobre a natureza, tem-
se no caso uma patente de processo’®. Assim, o conjunto de agdes

humanas ou procedimentos mecanicos ou quimicos necessarios
para se obter um resultado (...) serdo objeto desse tipo de patente.

A tecnologia pode ser, por outro lado, relativa a um objeto fisico
determinado: uma maquina, um microorganismo, um elemento de
um equipamento, etc. A patente que protege tal tipo de tecnologia
é chamada de “patente de produto”.

4. Dos processos essencialmente bioldgicos

J& afirmei em estudos anteriores que tanto o Trips quanto o EPC (Eu-
ropean Patent Convention) ndo definem o termo “processo essencialmente
biolégico” para producdo de plantas e animais.

A Diretiva 44/98 referente as criagBes biotecnoldgicas apregoa atra-
vés de seu enunciado 2°(2) que “os processos de obtengdo vegetais ou animais
sdo considerados essencialmente bioldgicos se constituirem integralmente

702 BARBOSA, op. cit. p. 1271-72.

703 Ndo existe até agora nas leis de patentes brasileiras a prote¢do aos “processos mentais” como as
equacdes, as técnicas de venda, etc. Segundo a doutrina cldssica é necessdria a agdo sobre a natureza — fisi-
camente — para se ter um objeto patentedvel. (...) A nog¢do de “processo” pode ser mais bem expressa pelo
termo “meio”: sdo os agentes, drgdos e procedimentos que levam a obtencgdo seja de um produto, seja de
um resultado. Vide: Burst e Chavanne. Droit de la propriété Industrielle. Dalloz, p. 47.



em fendbmenos naturais como cruzamento ou selecdo”.

Para esse enunciado, os processos de cruzamento e selecdo, inde-
pendentemente da interferéncia humana, sdo considerados naturais mesmo
se ocorrer um processo de natureza técnica.

No entanto, a tentativa de interpretagdo para o termo “processos es-
sencialmente bioldgicos” foi desenvolvida na decisdo T 320/87, baseada na
acepcgdo do artigo 53 (b) da EPO - confirmada posteriormente nas decisdes T
83/05 e T 356/93, cujos critérios determinaram, por negativa, o que seriam
“processo ndo essencialmente bioldgico”. E quais foram os critérios?

e Que a totalidade da intervencdo humana e seu respectivo impacto
sobre o resultado devem ser determinados;

e que a avaliacdo deverad ter por base a esséncia da invencao;
e que o impacto deve ser decisivo no resultado final;

e que a contribuicdo para o “state of art” deve ir além de um nivel
trivial, necessario a presenca de uma etapa técnica;

e que a totalidade e a sequencia das operagBes ou etapas nao deve
ser semelhante aquela que ocorre na natureza e nem correspon-
der aos processos convencionais para obtencdo de plantas;

e que a alteracdo fundamental de um processo podera estar tanto
em suas etapas, como na sequencia dessas etapas, se varias etapas
forem reivindicadas. Em alguns casos, o efeito pode ser visto no
resultado.

Por sua vez o Trips em seu artigo 27.3 (b)’°* permite a exclusdo da pa-
tenteabilidade de processos essencialmente biolégicos — conceito elaborado
inequivocadamente a partir da Convencédo sobre patente europeia apesar de
uma interpretacdo bastante hermética’®. E por que a interpretacdo da CPE
pode ser considerada hermética.

Note-se que a nocao de “processo essencialmente bioldgico” foi ado-
tado tendo como parametro o grau de “intervencdo técnica” que devera 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
diferencgas entre os institutos: Por um lado, a exclusdo de patentes no EPC é obrigatdria, enquanto no Trips
se constitui uma faculdade. Por outro lado, o Trips introduz o conceito de processos ndo bioldgicos, ausen-
tes no EPC.

705 Vide Decisdo T 320/87 Lubrizol (1990), o EPO considerou que “uma nova combinacdo de técnicas para
criagdo de plantas que resulta em plantas e sementes é patenteavel”.



para que seja o “processo” patenteado.

De acordo com essa noc¢do, o melhoramento convencional de plantas
e seus métodos ndo sdo considerados patentedveis. Em contraste, os métodos
baseados em biotecnologia moderna (cultura de tecidos, insercdo de genes
em plantas), onde a intervencdo técnica’® é significativa, sera patentedvel’.

Esta abordagem para a definicdo de “o problema técnico objetivo”
pode ser comparada a definicdo feita pelo Tribunal Federal de Justica Alemao
— BGH 1069/03/27 que estabeleceu no caso “Rote Taube’®®” um padrio ainda
valido aos pardmetros do EPC mesmo que este nao defina o que seja “inven-

¢cdo”:
Nesta decisdo, na versdo da traducdo para o inglés, o Tribunal Fede-
ral de Justica Alemdo definiu o termo “invencdo” de modo a exigir
um ensinamento técnico. O termo “ensinamento técnico” foi carac-
terizado como um ensinamento para utilizar metodicamente for-
¢as naturais controlaveis para conseguir uma causa e um resultado
perceptivel.

A referéncia acima é surpreendentemente reminiscéncia de uma pas-
sagem nas observacdes preliminares em uma obra intitulada “Um tratado so-
bre a lei de patentes de invencdes Uteis” de George Ticknor Curtis’®:

E evidente, portanto, que todo ato de invenc3o, no departamento
de artes Uteis, abrange mais que um novo arranjo de particulas de
matéria. O objetivo desses novos arranjos € produzir algum efeito
novo ou resultado, pondo em atividade alguma lei latente, ou for-
¢a, ou a propriedade, em um novo aplicativo, por meio da qual, o
novo efeito ou o resultado pode ser realizado. Em todas as formas
em que a matéria é utilizada, em cada producdo 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
agéncia e ajuda.

706 Venho apregoando em vdrios estudos relativos ao tema que “a intervencgdo direta do homem alte-
rando o estado da natureza, ndo sado elencados como requisitos objetivos da patenteabilidade e sim, muito
mais préoximos a apropriabilidade do que um requisito para a concessao da exclusiva patentaria”. A prépria
EPO em algumas decisdes enfatiza que a simples intervengdo humana ndo confere por si s6, a existéncia de
um dos requisitos técnicos mais importantes para a concessdo de exclusiva patentaria — a atividade inven-
tiva. Vide: Decisdo T 320/87 confirmada em decisdes posteriores T 83/05, T 356/93, T 1242-1296/08.

707 UNCTAD Resource Book, p. 393.

708 A decisdo do Supremo Tribunal Alemao no caso Rote Taube é a primeira a admitir que os processos
de natureza bioldgica sdo. A priori, patenteaveis, se reunirem os requisitos gerais exigidos pelos direitos das
patentes.

709 CURTIS, Paul. Essentially biological processes for the production of plants and animals — EPO Enlarged
Appel Board decisions G2/07 and G1/08 — Essentially Biological processes. www.patents4life.com/essen-
tially-biological-process Encontrada em https://www.jurion.de/Urteile/BGH/1969-03-27/X-ZB-15_67 visita-
daem 17/12/2014.



Como anteriormente mencionado, a Diretiva 44/98 considera os pro-
cessos de cruzamento e selegdo como fendbmenos naturais, pouco importan-
do se existe uma interferéncia humana de cunho técnico.

Entretanto, esta questdo nado resta pacificada, vez que demandas ju-
diciais (T 1242/06 e T 83/05) alegam que existe contradi¢do do artigo’® 2° (2)
no sentido de que os métodos de cruzamento e selegdo como processo de
melhoramento tradicional de plantas ndo ocorrem na natureza sem a interfe-
réncia humana, sendo, portanto, considerados técnicos e passiveis de prote-
¢do via patentes.

Como consequéncias dessa declaracdo podem ser vislumbradas va-
rias concessoes:

Senao vejamos:

5. Das patentes de processos e métodos essencialmen-
te biologico.

Curiosamente, existem patentes concedidas pela EPO que vado de en-
contro com a proibicdo de concessdo de exclusiva para processos essencial-
mente biolégicos, como também reivindicagdes de métodos e suas formulas,
como por exemplo: a patente PE 0483514 concedida a Advanced Technologies
Ltd. em 2000 que diz respeito a melhoramento genético de arvores; a patente
PE 0537178 para um método de melhoramento convencional — genotipagem
para petréleo concedido para a Dupont em 2007, a PE 1129615 — reivindican-
do métodos e férmulas de plantas e animais através de um melhoramento
genético, entre outras.

Note-se que a EPO concedeu repetidamente patentes para estas cria-
¢des que chocam frontalmente com os preceitos legais por eles impostos de
forma a comprometer os limites da patenteabilidade.

De acordo com Correa’! 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 Instituto Europeu de Patentes (EPO) ja
concedeu milhares de patentes sobre plantas e sementes, com um ndmero

710 Diretiva 44/98 artigo 2° (...) 2°(2) que “os processos de obtengdo vegetais ou animais sdo considera-
dos essencialmente bioldgicos se constituirem integralmente em fenémenos naturais como cruzamento ou
selecdo”.

711 CORREA, Carlos. Trips-related patent flexibilities and food security — options for developing countries.
Policy Guides. International Centre for Trade and sustainable Development, September, 2012.



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 estdo
pendentes’?.

A EPO ja concedeu mais de 120 patentes em melhoramento genético
convencional e cerca de 1000 pedidos estdo pendentes. O escopo de muitas
patentes que foram concedidas é extremamente amplo e muitas vezes cobre
toda a cadeia alimentar, desde a produgdo ao consumo’?,

6. Alguns pedidos de patentes no IEP bem como de pa-
tentes concedidas.

METODO DE
NUMERO EP | EMPRESAS ESPECIES REPRODU- REIVIL\INCA
~ COES
CAO
Mutagénese
EP 1786901 Do.w Cereal ou engenharia S_ementes, e
agrosciences - ¢ao e a planta.
genética
EP 1708559 Arcadia Trigo mutagénese Selegao DNA
Seleg¢do (mar- Flanta.
EP 1931193 Enza Zaden Pepino ¢ sementes e
cador)
frutas
Exposicao
EP 2142653 Monsanto Algoddo a externo Métodos
fatores
EP2240598 Enza Zaden Pepino SEREE Selegao
(marcador)
EP 1973396 Rijk Zwaan Alface Descoloragao Planta, semen-
tes e produtos
Mutagénese Plantas, parte
EP1420629 I':::tbr:':le:si:\ Trigo e engenharia da planta e
P g genética 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
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“no patents on seed”, 2014. www.no-patents-on-seeds.org




Todas espécies

Brocoli

339




EP2255006 Semillas Fito Tomate Sl DL Selecdo
marcador
7 . 7 . M t & ’ .
EP1988764 Rijk Zwaan Vdrias espécies Y agenes:e Screening
descoloragao.
Farinha e
R alimentos que
EP2158320 Bayer Milho método — (am- q
) contenham o
v amido
EP2173887 Biogemma Milho Selegdo por | Grdo e seu uso
marcador na alimentagao
plantas, se-
~ mentes, frutos,
De Ruiter S i cruzamento
EP 1812575 Tomate marcador e " .
seed/ Mosanto (“Transferén-
cruzamento . . .
cia de acido
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 razbes pelas quais as patentes biotecnoldgicas encontram-
se no centro das tensdes internacionais e litigios estdo intimamente ligados
a visdo tradicional do que vem a ser “técnica”, bem como as relagdes entre
Ciéncia e Direito’**, sendo vejamos:

Partindo do principio que um processo essencialmente biolégico ndo
é patentedvel, a grande complexidade esta em definir o que significa realmen-
te “processo essencialmente bioldgico”. Como o Direito vem interpretando
essa questdo? Como a biologia ou a biotecnologia considera essa questdo?

Oras, existem disparidades de decisGes nos mais diversos Tribunais
de modo ndo linear e que na pratica sdo decididas caso a caso, simplesmente
porque ndo ha um consenso com relacdo a essa particularidade.

Outra complexidade é que as criacGes relativas as plantas ou animais
sdo patenteaveis sob a condicionante de que a factibilidade técnica da criacdo
nao esteja adstrita a uma Unica variedade de planta ou animal.

Por outro lado, um pedido as quais diversas variedades de plantas ndo
sejam especificamente reivindicadas, ndo as exclui da patenteabilidade sob o
abrigo do enunciado do artigo 53(b), ainda que o pedido possa contemplar
diversas variedades de plantas.

714 VideJ. Boyle, Shamans. Software: direito e a construgdo da sociedade de informagdo, Harvard Univer-
sity Press, Cambridge Ma. 1996 e LM Guénin, Patentes, Etica e formas de vida em TJ MURRAY, Mehlman MJ,
Enciclopedia de ética, legal e os aspectos politicos da biotecnologia, John Wiley & Sons, Boston Ma., 2000,
p. 866-880.



Este € um ponto de extrema complexidade, dada a ndo homogenei-
dade de interpretac@es e resultados finais quanto ao tipo de protecdo; quan-
to a concessdo ou ndo de exclusiva patentaria ou mesmo; sobre a possivel
incidéncia de interpenetracdo de protecdes em um mesmo objeto imaterial,
mesmo sendo a sobreposicdo de exclusivas permitida no ambito da comuni-
dade europeia.

O resultado é que existem muitos pedidos que sdo analisados e de-
batidos na sua tecnicidade extremamente controversos e dubios quando da
interpretacdo nos Tribunais, justamente pela auséncia de delimitacdo pratica
entre o que é bioldgico e o que é técnico, o que é microbioldgico, o que é
potencialmente danoso ao meio ambiente, entre outras questdes de cunho
politico, econémico e ideoldgico.

Esse contexto associa-se a prépria natureza do desenvolvimento das
biotecnologias, ndo raro na zona ainda nebulosa da fronteira de conhecimen-
tos em ciéncias da vida e do uso de sistemas computacionais complexos para
tratamentos de dados e simulacdo de situagGes em processos bioldgicos’®. O
fato é que quase sempre o Direito ndo acompanha a Ciéncia.

Enfim, outra questdo importante a salientar é que ao se analisar as
reivindicacdes de patentes deve-se atentar para qual o problema técnico a
ser resolvido, se estdo presentes os requisitos objetivos — invencao, novidade,
atividade inventiva e aplicabilidade industrial, a fim de que encontre um re-
sultado de efeito util, concreto e tangivel, e por fim, que a contribuicdo para
o estado da arte ultrapasse o nivel trivial imprescindivel a presenca de uma
etapa técnica.

Assim, a questdo da natureza técnica do invento é central para a de-
finicdo do termo, em seu sentido juridico e que para precisar o alcance do
pedido de privilégio, é necessario declinar o campo técnico no qual o invento
se insere; para que a publicacdo seja eficaz como pressuposto da patente, é
preciso assegurar que o problema técnico e a sua solucdo sejam entendidos,
as reivindicacOes descrevam as caracteristicas técnicas do invento’*®.

No entanto, baseada em analises dos documentos de patentes referi-
dos no presente estudo, nos demonstrou que, ao se conceder patentes para
essas criacdes biotecnoldgicas, ndo ha a acuidade para distinguir entre o que

715 Segundo Mayor é também necessario levar em conta os desafios de carater ético colocado pelo de-
senvolvimento das biotecnologias. MAYOR, F. As biotecnologias no inicio dos anos 90: éxitos, perspectivas
e desafios. Estudos Avancados, v.6, n. 16, 1992, p.7-28.

716 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Patentes. Tomo Il, Lumem Juris, 2010,
p.1111.



sejam técnicas do invento, o subsequente processo de reproducdo bioldgica
e o posterior cultivo, vez que o escopo de muitas patentes que foram conce-
didas é extremamente amplo e muitas vezes cobre toda a cadeia alimentar,
desde a producdo ao consumo.

Note-se que as técnicas e os processos de melhoramento vegetal as-
sociado a transgenia, simplesmente transformam os genes tornando-os algo
diferente, porém latentes em si na variedade vegetal. H3 alteracdo por recom-
binacdes de materiais genéticos que preexistem ou o isolamento de substan-
cias que ocorrem na natureza.

O gene isolado é uma variagdo de um elemento distinto dentro de
um produto da natureza, porém, derivado dela —a maxima creatio ex nihilo se
conforma com a presente declaracgdo.

Assim, a protecdo da exclusiva patentdria pode a partir de determina-
dos processos de construgdes génicas, ser estendida a todos os niveis sucessi-
vos de reproducdo, tornando-se o procedimento de anélise uma brecha para
burlar a proibicdo legal do patenteamento de variedade de plantas e animais.

7. Index de patentes de plantas e métodos convencio-
nais sob PCT / WIPO (WO) e no IEP bem como de patentes
concedidas pelo IEP.
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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 utilizando processo de melhoramento convencional™’.
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717 Relatério “European patents on plants and animals —is the patent industry taking control four food?”
Christoph Then & Ruth Tippe, Mlinchen, 2014.
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Cerca de 200 patentes de plantas (incluindo plantas, bem como pro-
cessos para a criagdo de animais) foram concedidas no ano de 2013.

Pelo menos 25 das patentes de plantas dizem respeito a métodos de
hibridagdo convencionais’?.

Quanto a patentes de animais, cerca de 70 patentes foram concedi-
das a maioria delas em animais de laboratério’.

Note-se que é de extrema importancia para assegurar a diversidade
na agricultura e a seguranca alimentar que os métodos de melhoramento de
plantas estejam disponiveis para o uso irrestrito para producdo de novas va-
riedades vegetais.

8. Contradicoes dos artigos 4°, 8° e 9° da Diretiva 44/98:
mudancas de paradigmas sobre patentes?

A Diretiva 44/98 transformou drasticamente a situacdo juridica no
gue concerne a proibicdo existente sobre a concessao de patentes para as
variedades vegetais — tornou-se de extrema dualidade.

Se, por um lado, a protecdao por patentes relativas a variedades de
plantas e animais ainda é vedada na EPC, por outro lado, pode ser obtida se os
pedidos ndo forem direcionados para uma variedade particular e se as varie-
dades estiverem inseridas no ambito das reivindicacoes.

Por assim dizer de uma maneira jocosa “proibe-se a bigamia, mas per-
mite-se a poligamia”, isto é, uma Unica variedade de planta ndo sera beneficia-
da pelo privilégio da patente, mas diversas variedades de plantas podem ser
patentedveis.

O que apregoa o artigo 4° da Diretiva 44/98:
Né&o sdo patenteaveis:
Variedades vegetais e animais

Os processos essencialmente bioldgicos para a producdo de plantas

e animais.

718 Relatério “European patents on plants and animals —is the patent industry taking control four food?”
Christoph Then & Ruth Tippe, Miinchen, 2014.

719 Relatdrio, op. cit.



As invencGes que dizem respeito a plantas ou animais sdo patentea-
veis se a viabilidade técnica da presente invencdo ndo é limitada a uma deter-
minada variedade vegetal ou animal’®.

O n® 1 (b) ndo prejudica a patenteabilidade de invencdes que dizem
respeito a um processo técnico microbioldgico ou produtos obtidos por meio
de tal processo.

O artigo 4°, prima facie, faz eco ao artigo 53 (b) da Convencdo sobre
Patentes Europeia, que reza: “as patentes europeias ndo devem ser conce-
didas a titulo de: (...) (b) as variedades vegetais ou animais ou processos es-
sencialmente bioldgicos para producdo de plantas ou animais; esta disposi¢cdo
nao se aplica aos processos microbiolégicos ou a seus produtos (...)".

Ora, em confortada semelhanca as mesmas exclusGes sdo resolvidas
no primeiro paragrafo e no terceiro paragrafo do artigo 4°, da mesma forma
como a Convengdo prevé a excecdo a estas exclusdes para 0s processos mi-
crobioldgicos.

Entretanto, o artigo 4° prevé mais excecdes a essas exclusdes.

Note-se que pelo artigo 4°(a) ha a proibicdo de patentes sobre va-
riedades vegetais e animais. No entanto, o artigo 4° (b) permite todas essas
patentes abarcando mais de uma variedade ou espécie.

O artigo 4° (3) prevé uma excecdo a ndo patenteabilidade dos pro-
cessos bioldgicos para a producdo de plantas e animais que em conformidade
com o artigo 2° (2)"?! seu resultado fica adstrito a fendmenos naturais. Este
terceiro paragrafo ndo exclui — como acima mencionado — a partir de pro-
cessos microbioldgicos a patenteabilidade, com a particularidade que estes
processos sdo patentedveis, mesmo sendo considerados “essencialmente bio-
l6gicos”.

720 Note-se que “variedades” de animais é um conceito ndo definido restando uma lacuna a ser
preenchida, especialmente pelo contexto do aumento da biotecnologia animal.

721 Quatro defini¢des estdo previstas no artigo 2° da Diretiva 44/98:
Artigo 2°
1 Para efeitos da presente Diretivos,
(a) Matéria bioldgica é qualquer matéria que contenha informagdes genéticas e seja autorreplicavel
ou replicavel num sistema bioldgico,
(b)  Processo microbioldgico é qualquer processo que envolva em sua execugdo ou resultado em
materiais microbioldgicos.
2 Um processo para producdo de plantas ou de animais é essencialmente bioldgico se consiste inteira-
mente de fendmenos naturais como cruzamento ou a selecdo.
3 O conceito de variedade vegetal esta definido no artigo 5° do Regulamento (CE) n° 2100/94.
Note-se que os termos “informagdo genética” tem sido a fonte de grandes equivocos e confusdo: de fato
ndo é a informagdo genética contida no gene — que é parte do DNA — mas, a estrutura da sequencia de
DNA que determina, caracteriza a produgdo de uma proteina, por exemplo. Had uma distingdo sobre esta
estrutura, em vez de a informacgdo genética — o que é uma consequéncia da presente — que é necessario
saber —a fim de produzir uma proteina, por exemplo. Vide A Diretiva 44/98 CE para a protecdo juridica das

invengdes biotecnoldgicas: um comentario de seus artigos. www.droit-technologie.org



Mais uma vez, a cldssica distincdo entre descoberta e invencdo é ero-
dida, se torna fluida: certo grau de “intervencdo técnica” — mas, indefinida
pela Diretiva 44/98 — pode ser a chave para a patenteabilidade de certos pro-
cessos bioldgicos.

Note-se também que, os artigos 8° e 9° da Diretiva 44/98 ampliam a
patenteabilidade por conceder a protecdo das variedades vegetais a todas as
geracles subsequentes, sendo vejamos:

O enunciado do artigo 8° (1) apregoa que a protecdo conferida por
uma patente relativa a matéria bioldgica dotada, em virtude da invencao, de
determinadas propriedades abrange qualquer matéria bioldgica obtida a par-
tir da referida matéria bioldgica, por reproducdo e multiplicacdo, sob forma
idéntica ou diferenciada, e dotada dessas mesmas propriedades.

Por sua vez, o artigo 9° afirma que a protecdo conferida por uma pa-
tente a um produto que contenha uma informacdo genética ou que consista
numa informacdo genética abrange qualquer matéria, sob a reserva do dis-
posto no artigo 5° (1), em que o produto seja incorporado e na qual esteja
contida e exerca sua funcao.

Observa-se assim, que o artigo 9° tem alcance distinto do artigo 8° (1)
por ser aquele mais abrangente, e por qué?

Porque o artigo 9° abarca a concessao por patentes de qualquer ma-
téria bioldgica, isto é, o material bioldgico como outros materiais. No entanto,
hd um contrassenso neste enunciado vez que estende a prote¢do a um produ-
to mesmo que nado esteja reivindicado no pedido da exclusiva. O artigo 8° (1),
por sua vez, estende a protecdo do mesmo produto para as geragdes futuras
ou cdpias obtidas por reproducdo ou multiplicagao.

Assim, patentes de plantas geneticamente modificadas como tam-
bém produzidas através de melhoramento convencional vem sendo conce-
didas pelo IEP rotineiramente, abarcando tanto sementes, plantas, colheita,
cruzamentos, como as geracdes seguintes.

Em semelhante contradi¢do encontra-se o artigo 2° desse diploma,
enunciado que permite uma ampla e irrestrita interpretacdo, |é-se:

“um processo para a producdo de plantas ou de animais é essencial-
mente bioldgico se constituir integralmente em fendmenos naturais como
cruzamento e selecdo”. (grifo nossos).

Quando da decisdo G1/08 do Case Novartis, a EPO em 2010 na ten-
tativa de reformular os preceitos do artigo 2° definiu que: “um processo para



a producdo de plantas que contém ou consiste em cruzamento sexual todo
genoma de planta e de vegetais posteriormente selecionados é, em princi-
pio, excluidos da patenteabilidade como sendo “essencialmente bioldgico”, na
acepgdo do artigo 53 (b) da EPC”.

Entretanto, as celeumas continuam existentes, vez que a EPO con-
tinua a conceder patentes de plantas e animais e de produtos derivados de
processos essencialmente bioldgicos.

Por fim, os limites ditos tradicionais para a concessdo de patentes
foram redefinidos na Diretiva 44/98, que contorna ou esvazia as proibi¢des
a patenteabilidade, tais como definidas no EPC (Convencgdo sobre a Patente
Europeia).

De acordo com a Diretiva 44/98, patentes de plantas ou animais, par-
tes do corpo humano e genes sdao amplamente e explicitamente patenteados.
A Diretiva ndo somente amplia o direito de patentes existentes corroendo al-
guns principios fundamentais do sistema de direitos de propriedade intelectu-
al, como também viola os principios éticos fundamentais indo muito além do
que é solicitado pela Organizacdo Mundial do Comércio — OMC’?2,

8.1. Os Casos Brécolis G2 / 07 (EP 1069819) e Tomates G1 / 08
(EP 1211926)

Em 2010, abriu-se um precedente fundamental em uma decisdo so-
bre a patenteabilidade de plantas na EPO. A Camara de Recurso conferiu uma
interpretacdo de “processos essencialmente bioldgicos” utilizados para a re-
producdo plantas nas decisGes relativas ao case G2 / 07 conhecida como Caso
brocolis (patente EP 1069819) e o case Tomate G1 /08 (patente EP 1211926).

Ambas as patentes foram solicitadas reivindicando um método con-
vencional de criacdo de plantas, cujas reivindicagdes cobrem o processo de
gerar as plantas, bem como as plantas como produto, assim como suas se-
mentes e os frutos (o alimento).

A decisdo exarada baseou-se no enunciado do artigo 53 (b) da EPC
onde leia-se “patentes europeias ndo serdo concedidas em relacdo a varieda-
des vegetais ou animais ou processos essencialmente bioldgicos para a produ-
¢do de plantas ou animais...”

722 EPC e a patente de biotecnologia na Diretiva 44/98 da Comunidade Europeia. Vide: www.alt.no-pa-
tents-on-seeds.org
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Neste contexto, o artigo 2.1 (b) da Diretiva 98/44 oferece uma inter-
pretacdo da seguinte forma:

“Um processo para a producdo de plantas ou de animais é essen-
cialmente bioldgico, se consiste inteiramente de fendmenos naturais como o
cruzamento ou a selegdo. .

Nos casos G2 /07 e G1 /08, a Camara Recursal alegou que as criacSes
nao poderiam ser patenteadas porque seus processos tinham sido realizados
com base em cruzamento e subsequente selecdo, etapas consideradas “es-
sencialmente bioldgicas” na acepc¢do do artigo 53(b) da EPC.

Infelizmente, até a data em que se escreve o presente artigo, paten-
tes de processos de métodos por sele¢do, cruzamento e propagac¢do, que ndo
sdo uma combinacdo de cruzamento e subsequente selecdo, ainda sdo consi-
derados patenteaveis.

O mesmo é verdadeiro para os processos de reproducdo por mutagé-
nese aleatodria’®. Patentes ainda sdo concedidas em processos de cruzamento
e selecdo com base em reivindicacGes habilmente formuladas.

8.2. 0 Caso - Pimenta - (Syngenta)

Em maio de 2013, o Instituto Europeu de Patentes (EPO) concedeu
uma patente (EP 2140023) a Syngenta cujo processo baseou-se em melhora-
mento convencional de plantas.

A reivindicacdo da patente de pimenta resistente a insetos, originaria
da Jamaica abarca a pimenta, pimentdes plantas derivadas, frutos e sementes,
bem como o seu cultivo e a colheita.

A concessdo para essa patente demonstra mais uma vez a diluicao
dos conceitos entre descobertas e invencdes. Além disso, a EPO considerou
gue todos os passos de reproducdo e utilizacdo das plantas, sementes, incluin-
do a selecdo, crescimento e colheita, sdo considerados como uma invengao
patentedvel, além de todas as variedades de plantas relevantes.

Essa decisdo demonstra que a interpretacdo sobre a proibicdo de pa-
tentes sobre os processos essencialmente biolégico de reprodugdo “caia no
vazio”.

723 Mutagénese aleatoria é o processo de nucledtidos por uma molécula de DNA, obtendo assim, clones
com diferentes mutagdes de modo a isolar aqueles com propriedades desejadas. www.bio4life.com



8.3. Caso Brocolis — Seminis/Monsanto

Em junho de 2013, foi concedida a empresa Seminis, detida pela
Monsanto a patente EP 1597965 de brdcolis.

A patente reivindica derivados de plantas cultivadas por melhora-
mento convencional de tal forma a tornar a colheta mecanica mais facil. A rei-
vindicagcdo da patente abarca as plantas, as sementes e a “cabeca de brdcolis
cortado”.

Além disso, também abrange uma “pluralidade de plantas de brécolis
... cultivadas num campo de brocolis”.

O método utilizado para produzir estas plantas foi puramente o pro-
cesso de cruzamento e selecdo. Decidiu-se que o método de reproducdo nao
é patentedvel, mas, no entanto, os produtos derivados, foram considerados
como invencdes técnicas, portanto, patentedveis.

Na verdade, os brdcolis tal como descrito na patente sdo simplesmen-
te uma variedade de planta. A mesma caracteristica patenteada nos EUA e
ainda explicitamente chamado de “variedade de planta” (nos EUA, as patentes
sobre variedades plantas sdo permitidos).

Em fevereiro de 2014, o Instituto Europeu de Patentes, em Munique
(EPO) concedeu uma patente de soja para Monsanto em triagem e selecdo de
plantas adaptadas a determinadas zonas climaticas (EP2134870).

As plantas supostamente tem rendimentos mais altos em diferentes
condicdes ambientais. A soja em causa sdo selvagens de espécies cultivadas
na Asia e na Australia.

De acordo com a patente, mais de 250 plantas a partir de espé-
cies”exoticas” foram rastreadas para variagdes no potencial de adaptacdo
climaticas. A Monsanto assim, ganhou um monopdlio sobre o uso futuro de
centenas de varia¢des naturais de sequéncia de DNA sobre o melhoramento
genético convencional de soja.

A patente foi concedida sobre o método de sele¢do antes do cruza-
mento ocorrer, o que - de acordo com a interpretacdo da EPO (G1 / 07) - ndo
é um método essencialmente bioldgico para a reproducado, pois ndo incluem
cruzamento sexual.

Como resultado, a multinacional recebe o que quer: um amplo mono-
polio sobre o pré-requisito mais basico no melhoramento de plantas - o uso de
variedade genética natural.
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8.4. Caso do Tomate resistente a doenga flingica

Em agosto de 2013 foi concedida uma patente (EP1812575) a Mon-
santo / De Ruiter sobre tomates com resisténcia ao fungo Botrytis cinerea, que
é uma doenca fungica. As plantas originais foram recebidos a partir do banco
de gene em Gatersleben (Alemanha).

A patente abarca marcadores relevantes para a selec¢do das plantas,
bem como as plantas, sementes e frutos.

Todas as variedades de plantas relevantes estdo também dentro do
ambito da patente. As plantas em causa foram produzidos simplesmente por
cruzamento e selecdo. A transferéncia do referido acido nucleico é feita por
cruzamento, por transformacao, por fusdo de protoplastos .

Esta formulacgdo foi utilizada como um meio facilitador para o pleito
de concessdo patentaria.

8.5. Caso Girassol - Mutagénese aleatéri.

Em abril de 2013, a instituicdo espanhola Consejo Superior de Investi-
gaciones Cientificas recebeu uma patente (EP0965631) de plantas de girassol
e Oleo de girassol, que sdo derivados a partir de mutagénese aleatéria uftili-
zando radiagado.

Este processo € estocastico’®, o seu resultado em funcdo da genética
de plantas esta sujeito a regulacdo do gene préprio. Esta técnica ndo € nova
nem inventiva.

La sdo boas razdes para questionar se um método de reproducdo
pode ser considerado como tradicional se acionado por compostos quimicos
ou radiagdo.

No entanto, no contexto da lei de patentes e também a luz da Direc-
tiva da UE 2001/18, a interagdo técnica com o material vegetal é muito mais
util do que simplesmente denominar algo de “tradicional ou, ndo-tradicional “.

A Mutagénese envolve apenas um baixo nivel de tecnicidade e signi-
fica interagir de forma ndo-segmentada com as células inteiras e os genomas
inteiros.

724 M. Kac & J. Logan. Fluctuation phenomena. EW. Montroll & J. L. Lebowitz, North-Holland, Amsterdam,
1976. E, Nelson. Quantum Fluctuations. Princeton University Press, Priceton, 1985. De forma simples, pro-
cesso estocdstico significa processos aleatdrios que dependem do tempo, processos que sdo analisaveis em
termos de probabilidade.



A diferenca torna-se evidente, por comparacdo com a engenharia ge-
nética. A engenharia genética envolve a inser¢do de DNA isolado, nas células
utilizando meios técnicos e agindo diretamente ao nivel do DNA. Assim, os
métodos tais como mutagénese aleatdria abrangidos pela proibi¢do do artigo
53 (b) EP ndo sdo patentedveis porque sdo essencialmente bioldgicos, mesmo
gue o método ndo possa ser considerado tradicional .

No entanto, como este caso demostra, e dada a decisdo G2 / 07, o
uso de mutacdes na reproducdo é considerado como sendo patenteavel pelo
I[EP72,

Carlos Correa afirma que a exclusdo de patentes as plantas e seus
componentes seria a melhor opc¢do para os paises dispostos a evitar a mono-
polizacdo dos recursos genéticos vegetais. E por qué.

Porque a protecdo por patentes as plantas ou suas partes, incluindo
0 material genético limita seu uso para posterior reproducdo, previne que os
agricultores reutilizem sementes obtidas em suas colheitas e aumenta signifi-
cadamente o custo da semente para os produtores agricolas.

Assim, os paises podem se beneficiar da flexibilidade conferida pelo
Trips relativa a matéria e excluir de suas leis nacionais patentes classicas para
plantas, inclusive, variedades vegetais:

Nos paises em que patentes de plantas estdo excluidas de protecdo
—como literalmente é permitido pelo Acordo Trips — plantas consi-
deradas de per si, seja reivindicado como encontradas na natureza,
ou modificadas por técnicas de criagdo ou transformagdo genética
ou convencional, ndo seriam elegiveis para a prote¢do patentaria.
Na auséncia de qualquer diferenciacdo, o conceito de “plantas” é
amplo o suficiente para abarcar todas as formas possiveis que pos-
sam existir. Assim, ao abrigo de uma disposicdo que exclua “plantas
geneticamente modificadas, como por exemplo, resistente a um
herbicida, devido a introdugdo de um transgene, ou de um evento
de transformacdo artificial faria ndo ser patentedvel’?.

725 Todos os cases abordados no presente estudo serviu como base o Relatério de 2014 “European pa-
tents on plants and animals —is the patent industry taking control four food?” Christoph Then & Ruth Tippe,
Miunchen, 2014.

726 CORREA, Carlos. Patent protection for plants: legal options 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 mini-
mos como diretrizes para os paises membros, cada lei nacional “poderd” con-
ceder protegdo pelos mecanismos de patentes a plantas e seus componentes
e para as variedades vegetais, mas, com efeito, restringir direitos de maneiras
distintas, é o que nos sugere Carlos Correa:727

e permitir a patenteabilidade de plantas para as culturas ndo alimen-
tares, mas exclui-las para culturas alimentares, em geral, ou para
aquelas que sdo particularmente importantes para a seguranca
alimentar;

e l|imitar a patenteabilidade de plantas que sdo exploradas principal-
mente para as exportacdes, como no caso das flores;

e subvencionar as patentes de plantas superiores geneticamente
modificadas que cumprirem determinados requisitos ambientais e
excluir os casos de tecnologia “terminator”.

9. Algumas consideragoes sobre o mercado de semen-
tes na Europa

oV [ETIVATES  comunar
el IRIELIULEAS SEEDS IN € MARKET I\;I::é(:;’
MILLION SHARE
Monsanto USA 655 14% 14%
Vilmorin o o
e A Franga 527 11% 25%
Syngenta Switzerland 468 10% 35%
Nunhems (Bayer
Group science) Germany 299 6% 41%
Rijk Zwaan UL GEE T 299 5% 46%
lands
Sakata Japao 220 5% 51%
Others companies 2400
Total world market
for vegetable seeds 4800

Source: elaboration 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.




Segundo a Comissdo da Unido Europeia em seu Relatorio “The EU
seed and plant material market in perspective: a focus on companies and
market shares”, 06 empresas controlam mais de 50% do mercado global de
commodities — vegetais hortalicas e sementes.

A concentracdo de mercado ndo 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 milhdes de euros,
que representam 20% por cento do mercado global de sementes’?®

A Syngenta é a maior empresa no mercado de sementes da comu-
nidade europeia, enquanto a Monsanto é a empresa lider em sementes de
canola e a Dupont / Pioneer para o milho’?*

De acordo com o Relatério Greens/EFA Group’® elaborado pelo Par-
lamento da comunidade europeia, apenas cinco empresas compartilham 75%
por cento do mercado de milho na comunidade europeia e 0 mesmo ndmero
de empresas controlam 95% por cento do mercado de sementes de hortali-
gas731

Um outro estudo encomendado pelo governo holandés’? conclui que
o mercado de sementes de tomates e pimentas é exposto a maior concentra-
¢do, mas isso nao significaria uma auséncia de concorréncia no mercado.

Esta afirmacdo ndo é muito convincente por conta do desenvolvi-
mento global. E verdade que a semente no mercado da comunidade europeia

728 EU Commission. The EU seed and plant material market in perspective: 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 perspective: 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. Concentration 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/concentration_of _market_
power_in_EU_see_market/

731 EU Commission The EU seed and plant material market in perspective: 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) Concurrentie in de kiem Mededinging in de Nederlandse
veredelingssector, In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, www.rijksoverheid.nl/documen-
ten-en-publicaties/rapporten/2013/06/05/concurrentie-in-de-kiem.html



ainda tem um grau muito maior de diversidade do que o mercado norte-ame-
ricano.

De acordo com a Comissdo Europeia, as diferencas entre EUA e mer-
cados da comunidade europeia sdo influenciadas pelo fato de que a comuni-
dade europeia é ainda um mercado de sementes convencionais, enquanto os
cultivos de culturas tais como soja, milho e algoddo utilizam-se da engenharia
genética impactando alguns setores da agricultura norte-americana’**

Na verdade, o licenciamento de patentes de plantas geneticamente
modificadas é um fator importante no que diz respeito a concorréncia quanto
aos precos das sementes e o poder de mercado dos agroquimicos das empre-
sas nos EUA.

No entanto, por varias razoes, as diferencas existentes entre os EUA e
a comunidade europeia podem ser diminuidas em um futuro préximo:

As aquisicdes e fusdes de empresas ja atingiram o negdcio de semen-
tes convencionais na Europa. Como mencionado, ha um alto nivel de concen-
tracdo no setor de sementes de hortalicas na comunidade europeia’**

O numero de patentes de melhoramento convencional ainda sdo re-
lativamente baixos em comparagcdo com as patentes de engenharia genética,
mas houve um acréscimo substancial no nimero de requerimentos de paten-
te neste campo desde o ano de 2000.

E provavel que as diferencas atuais no mercado de sementes entre
EUA e comunidade europeia sejam erradicadas em um curto espaco de tem-
po, se a Europa continuar a conceder patentes de melhoramento convencio-
nal. Embora o desenvolvimento seja dificil prever em detalhes, parece haver
uma alta probabilidade de que o mercado global de sementes na Europa con-
tinue a concentragdo com impactos drasticos’

733 EU Commission (2013a) The EU seed and plant material market in perspective: 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 regulation of the European Parliament and of the council on the production and making
available on the market of plant reproductive material, European Commission May 2013, Brussels, p. 31,
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/pressroom/docs/proposal_aphp_ia_en.pdf

735 EU Commission. The EU seed and plant material market in perspective: 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



Um relatério da Wageningen University’*® demonstra que:

“Para a maioria das culturas apenas algumas empresas estao 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 ameacada
e que as variedades desenvolvidas para determinadas culturas atendam espe-
cificamente determinados segmentos (...). “

CONSIDERAGOES FINAIS

O presente estudo demonstrou através dos Casos apresentados que
nem sempre as regras positivistas de um diploma normativo sdo cumpridas
adequadamente, sujeitando, as vezes, a interpretacdes dubias e contraditdrias
dos Tribunais Administrativos e Judiciais, principalmente no que concerne ao
campo das patentes biotecnologicas e de melhoramento vegetal.

Como consequéncia, vislumbra-se que as proibi¢des legais do artigo
53(b) tem sido diluidas por inUmeras interpretacdes judiciais que ndo cum-
prem os mandamentos contidos nos enunciados.

Na pratica corrente da EPO, o presente estudo verificou absurdas
contradicdes pelas quais as criagcdes até entdo proibidas por dispositivos legais
de abarcarem a concessdo por patentes, estdo sendo viabilizadas através de
varios subterflgios técnicos (reivindicagcbes amplas) e processuais (defesas) e
portanto, sendo consideradas patentedveis.

Como exemplo dessa declaracdo:

e produtos derivados de métodos de cruzamento e selecdo (semen-
tes, frutos, plantas, material de reproducao).

e todas as etapas do processo de criacdo, com excecdo da combi-
nacdo de cruzamento e selecdo subsequente (tal como a selecdo
anterior ao método de cruzamento).

e plantas e animais descritos ou selecionados por sua condi¢do gené-
tica ou caracteristicas gendtipas);

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, http://documents.plant.wur.nl/cgn/literatu-
re/reports/BreedingBusiness.pdf
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e todas as plantas e animais com uma mudanca em sua condicdo ge-
nética que ndo é causada pela combinagdo de todo o genoma por
mutagénese aleatdria, entre outros casos, ja mencionados neste
estudo, mas, ndo exaustivamente.

Variedades de plantas, até entdo, proibidas de abarcar a protecdo pa-
tentaria, desde que ndo se enquadrem como variedades vegetais sdo reivin-
dicadas explicitamente, criando assim, precedentes absurdos sob “os arrepios
da lei”.

Consequentemente, as patentes com reivindicagdes mais amplas sao
as mais propensas de perquerir a sua concessao pelo IEP, enquanto variedades
especificas ou processos especificos para a criagcdo de material essencialmen-
te bioldgico ndo sdo reivindicados, pelo menos, explicitamente.

Note-se, que as patentes que ja foram concedidas abarcam varieda-
des de plantas, assim como os produtos e processos de materiais essencial-
mente bioldgicos de criagao.

Recentemente, a EPO decidiu submeter a sua Camara de Recurso, o
case G2 / 12 e G2 / 13. Os cases referem-se a patenteabilidade de plantas
diretamente relacionadas com cases anteriores - patentes sobre brécolis (EP
1069819, G2 / 07) e do tomate (EP 1211926, G1 / 08).

A razdo para as novas referéncias é que a Camara Técnica de Recurso
(T1246/ 06) tem requestionado se as patentes de produtos, tais como semen-
tes e plantas derivadas de reproducdo de material essencialmente bioldgicos
abarcam a concessao da exclusiva patentaria,

A Camara Técnica de Recurso entende que a proibicdo de patentes
sobre processos de reproducdo convencional apenas dar-se -a, se os produtos
derivados destes processos estiverem excluidos de protecdo.

Se os produtos derivados ndo estiverem excluidos, os criadores nao
podem fazer uso daqueles processos de reproducdo ja que este conduziria
inevitavelmente aos produtos patenteados.

Assim, de acordo com a Camara Técnica de Recurso, essa questdo
poderia criar uma situacdo onde “Melhoristas de plantas seriam severamente
restringidos na producdo de métodos de processos essencialmente bioldgi-

”

COSs.

Seja qual for a razdo para as novas referéncias da Camara Técnica de
Recursos, existe um problema geral de casos pendentes que é suscetivel de
ter um impacto negativo sobre os resultados.



Ambos os cases G2 / 12 e G2 / 13 s3o resultados diretos das deci-
sGes G2 / 07 e G1 / 08 cujas questdes sobre o que de fato significa material
essencialmente bioldgico e ndo bioldgico ou convencional ou a reproducdo
tradicional ficaram a “deriva”.

Infelizmente, a questdo decisiva, de como as patentes de melhora-
mento de plantas podem ser excluidas de forma que o acesso aos recursos ge-
néticos ndo seja dificultada, ndo esta entre as prerrogativas da agenda da EPO.

A principal questdo no Caso G2 / 12 e G2/13 é saber se os produtos
derivados de materiais essencialmente bioldgicos para processos de criacdo
podem ser patenteados.

Veja alguns exemplos : selecdo de variantes nativas de soja antes do
processo de cruzamento (EP2134870) ou patentes com base em uma descri-
¢do fenotipica de plantas (EP1973396), que ainda pode ser patentedvel, ou
patentes de células de esperma animal (EP 1263521) e outro material de re-
producdo necessarios para reproducdo convencional.

Para resolver o problema o EPO necessita fornecer uma definicdo
adequada de reproducdo “ de material essencialmente bioldgico” que abran-
ge todas as etapas e processos relevantes e materiais utilizados ou produzidos
por melhoramento convencional.

Neste contexto, a reproducdo convencional deve ser definida em
contraste com a engenharia genética inserida no ambito da regulamentacao
da Directiva 2001/18.

Ainterpretacdo sobre o direito a patente devera também ter em con-
ta as praticas reais e as implicacdes para o melhoramento convencional. Estas
questdes ndo foram liquidadas nas decisdes dos cases 0 G2 / 07 e G1 / 08 g,
consequentemente as decisdes dos cases G2 / 12 e G2 / 13 sdo propensas a
sofrer das mesmas deficiéncias.

Em particular, ndo existe uma linha clara entre a engenharia genética
(considerada patentedvel pela EPO) e o melhoramento convencional de pro-
cessos “essencialmente bioldgicos” (ndo patentedvel).

Em vez de se referir as definicdes estabelecidas, como as da Directiva
da UE 2001/18, a EPO nos cases G2 / 07 e G1 / 08 referenciou o artigo 53(b)
da EPC para a sua decisdo.

Se um tal processo contém os passos de cruzamento sexual selecio-
nando uma etapa adicional de natureza técnica, que por si s6 apresenta um
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traco no genoma ou modifica um traco no genoma da planta produzida, de
modo que a introducdo ou alteracdo da caracteristica que nado é o resultado
da mistura de os genes das plantas escolhidas por cruzamento sexual, o
processo nao sera excluido da patenteabilidade sob Artigo 53 (b) EPC.

Esta declaragdo na decisdo (“caracteristica ndo ¢ o resultado da mis-
tura dos genes das plantas escolhidas para cruzamento sexual “) pode ser
interpretada de vdrias maneiras, como por exemplo a mutagénese aleatdria
cumpre os requisitos de patenteabilidade de acordo com esta decisdo.

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 fusdo celular que ndo ocorram sob condi-
¢des convencional de criagdo.

Outros métodos de modificacdo genética que ndo se enquadram
nesta definicdo sdo excluidos, como por exemplo, reproducdo por mutagdo é
nomeada no artigo 32 como algo que ndo se enquadra no ambito da regula-
mentac¢do da Directiva.

No entanto, no contexto da lei de patentes, e também a luz da Directi-
va comunitaria 2001/18, o nivel técnico de interacdo com o material da planta
é um critério muito mais Util do que simplesmente os termos “tradicional “.

Ha baixa tecnicidade no processo de mutagénese. A diferenca torna-
se evidente por comparagcdo com a engenharia genética que é realizada atra-
vés da insercdo previamente isolada do DNA, abarcando as células com meios
técnicos e atuando diretamente ao nivel do DNA.

Portanto, verifica-se as praticas pouco ortodoxas adotadas pela Ca-
mara Técnica de recurso - IEP, cujas as proprias decisdes confirmam que as va-
riedades vegetais “podem” incidir na exclusiva patentdria apesar da proibicdo
implicita, mas ndo convincente do enunciado do artigo 53 (b) EPC.



TENDENCIA DE CONCENTRACAO DA PRODUCAO
INTELECTUAL NO RAMO BRASILEIRO DE
COLHEITA E SEGADUR.

Mauricio Scherer”

INTRODUCAO

Segundo projecdes vistas no “World Population Prospects. The 2012
Revision — Key Findings and Advance Tables” (ONU, 2013), em 2050 teremos
um processo de estabilizacdo da taxa de crescimento da populagdo mundial.
Os atuais 7,2 bilhdes de habitantes deste planeta passara aos 9,6 bilhGes até 3
e, entdo, tenderd a permanecer estavel neste patamar.

Este crescimento, no entanto, serd observado especialmente em pa-
ises em desenvolvimento, os quais terdo um constante crescimento em sua
expectativa e qualidade de vida devido a elevacdo de renda observada.

Fazendo uma breve andlise sobre o consideravel crescimento popula-
cional, conjugando-o com o aumento da expectativa de vida dos individuos e
com o maior poder de compra proporcionado pelo crescimento da renda dos
paises subdesenvolvidos, é razodvel afirmar - mas nao se limitando a - que um
fenomenal aumento na quantidade de alimento demandado por esta popula-
¢do serd observado.

GAMA et al (2013) ressaltam a importancia da observagdo no aspecto
econbmico e social de uma patente. O fazem, inclusive, citando o relatério da
OCDE acerca do tema:

Em decorréncia do contexto econdmico e tecnoldgico altamen-
te dinamico em que a sociedade contemporanea vive nas ultimas
décadas, as formas de adquirir, difundir e transformar o conheci-
mento tem mudado consideravelmente. Apds a crise econdmica de
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2008, torna-se cada vez mais claro para as nagdes e empresas que
a ciéncia, a tecnologia e a inovac¢do (CT&l) desempenham um papel
determinante para uma recuperagdo rapida e um crescimento sus-
tentdvel e duradouro. A inovagcdo mostra-se ainda mais relevante
no contexto econdmico e competitivo global (OCDE, 2010).

Com este prospecto em mente e entendendo que uma maior deman-
da por alimento implica diretamente numa maior demanda por mecanizagao,
convém observar quais sdo as tendéncias desta industria para entender o
qudo preparada ela estd, ou pretende estar, para absorver este forte incre-
mento na demanda e responder aos anseios mundiais por alimentacdo, de
forma a preservar a populacdo de um possivel, embora ndo iminente, colapso
no abastecimento.

Na base da mecanizagdo temos o trator, maquina versatil e universal,
com uma tecnologia bastante convergida e presente em diversos segmentos
da agricultura onde é utilizado para uma infinidade de fun¢des. Tém-se tam-
bém, conjugado ao trator, outra infinidade de implementos agricolas que por
ele sdo movidos, acionados ou transportados e que complementam a sua fun-
¢do. Ainda, no topo da mecanizagdo agricola brasileira temos as colhedoras,
as quais tem a fungdo de, como o préprio nome sugere, colher o produto de
uma lavoura. Geralmente estas maquinas sdo bastante especificas e prepara-
das para apenas um tipo de cultura. Excecdo sdo as colhedoras de cereais, as
guais, com poucas varia¢des, 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-
gético possivel, possuir uma autonomia de trabalho proporcional as vastas
extensdes de terra presente no Brasil, ter pouco impacto sobre o solo no qual
trafega, ser tdo ou mais versatil quanto possivel no trato de diferentes cultu-
ras, entre outros requerimentos de trabalho, seguranca, automacdo e etc. Tao
grande é a quantidade de requerimentos e tdo especifica é a sua utilizacdo
gue a tecnologia embarcada nestas maquinas ainda ndo convergiu, de forma
que as diferencas observadas na construcdo de um fabricante para outro sdo
consideraveis.

Desta forma, e sabendo que o Brasil é o pais com o maior potencial
agricola do planeta, este estudo procurou entender quais sdao as solugdes que
despontam tecnologicamente como expoente no cendrio brasileiro de meca-
nizacdo agricola em termos de colhedoras, mercado esse que experimentou
avancos significativos nas Ultimas décadas, agregando valor ao produto colhi-
do e tornando o mercado muito mais competitivo.



Dito isto tudo, para se ter um retrato recente deste cenario, analisou-
se todas as patentes classificadas na categoria de colheita e segadura segundo
a CIP - Classificacdo Internacional de Patentes nos ultimos 10 anos, ou seja,
desde 2003 e depositadas sob a tutela do Instituto Nacional Da Propriedade
Intelectual - INPI. Uma analise mais aprofundada de cada uma destas paten-
tes nos mostra mais especificamente em quais subclasses — ainda referente
a Classificacdo Internacional de Patentes — os fabricantes estdo dispendendo
maiores recursos intelectuais e, de fato, de onde vém estes recursos.

Ao fim deste artigo, o leitor terd um retrato do mercado de colhedo-
ras agricolas aos olhos daqueles que ditam as regras deste mercado e que,
certamente, irdo contribuir para tornar este pais o maior produtor de alimen-
tos do planeta em um futuro préximo.

METODOLOGIA DE PESQUISA

Este artigo utilizou dados disponiveis no site do INPI em 10/10/2013.
Alguns parametros de pesquisa foram utilizados para obter os resultados que
serdo expostos neste artigo. Entre eles, podem-se destacar os seguintes pres-
supostos:

e Os registro considerados neste trabalho sdo aqueles registros patenta-
rios cuja CIP - Classificacdo Internacional de Patentes compreende pelo
menos uma mencao a classificagdo correspondente a drea de Colheita e
Segadura - AO1D;

e O periodo compreendido neste estudo é aquele que se inicia em
01/01/2002 e se estende até a data da pesquisa - 10/10/2013;

¢ S3o relevantes neste estudo os registros patentérios do tipo Modelo de
Utilidade ou do tipo Patente de Invencdo;

e N3o foi estabelecida nenhuma restricdo textual no que se refere ao ti-
tulo, resumo, corpo da patente ou qualquer outra parte do documento
patentario, de forma que os campos de livre escrita ou selecdo foram
deixados em branco;

e Qs Certificados de adigdo, por entender que eles ndo sdo, efetivamente,
uma nova patente, sdo omitidos dos resultados deste trabalho;

e Todos os documentos patentdrios depositados no periodo considerado ja
o estejam devidamente processados pelo INPI, consolidados em sua base
de dados e disponiveis para consulta no site por parte dos interessados.



Em seguida, o tratamento dos dados envolveu o levantamento dos
depositantes ou dos titulares, em regime de excludéncia, de cada um dos do-
cumentos patentarios, 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 Classifica¢do Internacional de
Patentes — CIP.

Ao tratar os dados, é importante notar a diferenca que existe entre o
numero de patentes e o nimero de menc¢des de uma mesma classificacdo no
universo de patentes. Uma vez que uma mesma patente pode ser enquadrada
em mais de uma classe, o nimero de mencdes ird, efetivamente, ser maior do
gue o numero de patentes.

Nos dados que se referem a origem das patentes conforme seus esta-
dos ou paises onde foram originados, bem como quando se menciona a ques-
tdo do tipo de patente, sdo expostas as somas das quantidades de patentes. Ja
guando este trabalho se refere as classes, sdo expostas as somas das mencgdes
de determinada classe dentro do universo de dados levantados.

Dos diferentes niveis hierarquicos da CIP, a se saber, escrita e tida
como linguagem para expressar cada termo no decorrer deste trabalho, na
forma expressa pelo “Recommendation concerning bibliographic data on
and relating to patents and spcs” (WIPO, 2013), cujo qual estabelece algumas
diretrizes para o INID — cddigo de identificagdo de dados bibliogrdficos (inter-
national agreed number for identification of data):

A 01 D XX/999

Onde:

A Necessidades humanas;

01 Agricultura; silvicultura; pecuaria; caca; captura em armadi-
Ihas; pesca;

D Colheita; segadura;

XX Grupo;

999 Subgrupo;



RESULTADOS

A pesquisa ao site de buscas de documentos patentarios do Instituto
Nacional da Propriedade Intelectual - INPI, 6rgdo que concentra e normatiza
o processo de depdsito de Patentes de Invencdo e de Modelos de Utilidade,
bem como outros tipos de documentos ndo considerados para efeito de resul-
tado neste trabalho, retornou um nimero de 1051 patentes.

Uma vez que uma Unica patente pode ser classificada em mais de
uma classe, o somatério de mencdes da classe A01D — objeto deste estudo —
acabou por resultar em 1169 mengdes.

Como isto leva a crer, dado o elevado niumero de resultados, expdem-
se aqui os dados agrupados, por diversos meios, dentre os quais graficos do
tipo Paretto e Pizza, ou, ainda, por meio de tabelas, apenas dependendo da
conveniéncia na apresentacdo dos dados.

Algumas vezes, ainda, ver-se-a os dados de menor representatividade
agrupados em um grande grupo chamado Outros, devido a dificuldade de re-
presenta-los isolada e individualmente frente ao demais dados de maior pre-
dominancia.
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ORIGEM DOS DOCUMENTOS PATENTARIOS DA CLASSE A01D NO
BRASIL

Uma vez que cada depositante ou titular é forcosamente associado
ao seu estado de origem, caso a patente tenha origem Brasileira, ou pais de
origem no caso de documentos patentarios que remetam sua origem em ou-
tro pais que ndo o Brasil, pode-se estabelecer um panorama da distribuicdo
geografica dos documentos patentarios ali depositados.

Em uma primeira analise, vemos a distribuicdo dos ditos documentos
conforme sua origem, se 0 sdo nacional, ou se sdo estrangeira.

Grafico 8 — Distribuicdo pela origem dos documentos patentarios depositados no
Brasil (INPI) desde 2002

Dado que 31,59% dos documentos patentdrios depositados no Brasil
sdo de origem estrangeira, nota-se o grande interesse internacional no setor
agricola brasileiro.

No entanto, 68,41% dos processos depositados no Brasil no perio-
do considerado possuem origem no proprio estado Brasileiro. Isto mostra o
potencial Brasileiro na drea de inovagdo, mesmo em um setor com intensa
influéncia estrangeira.

O inventor brasileiro parece ter compreendido o valor de ter a sua
producdo intelectual protegida e resguardados seus direito sobre ela, bem
como as grandes industrias produtoras de inovacdo e conteudo intelectual
passam a entender as patentes como um ativo da empresa, o que acaba tra-
zendo, junto com a exclusividade de exploracdo daquele invento, um maior
poder de barganha em futuras negocia¢des e incorporagdes a outras empre-
sas.



No decorrer deste trabalho ainda ird ficar evidente a predominancia
de um importante grupo estrangeiro no que toca ao nimero de patentes de-
positadas no Brasil no periodo considerado, bem como mostrard o possivel
uso da estratégia de depositar o maior nimero de patentes possivel com vis-
tas a elevar o ativo intangivel da empresa.

ORIGEM DOS DOCUMENTOS PATENTARIOS NACIONAIS DA CLAS-
SE A01D DEPOSITADOS NO BRASIL

Estendendo a andlise quanto a origem, de cada um dos documentos
considerados nesta pesquisa, pode-se ter uma idéia de quais regides/estados
apresentam a maior atividade intelectual no ramo considerado nesta pesqui-
sa.

Tabela 1 - codificacdo das siglas estatais os respectivos nomes dos es-
tados federativos do Brasil e a respectiva quantidade de documentos vistos

SIGLA ESTADO QTD
AM Amazonas 1
AP Amapa 1
BA Bahia 7
CE Ceara 1
DF Distrito Federal 4
ES Espirito Santo 6
GO Goias 7
MG Minas Gerais 47
MS Mato Grosso do Sul 2
MT Mato Grosso 11
PB Paraiba 1
PE Pernambuco 5
Pl Piauf 2
PR Parana 82
RJ Rio de Janeiro 8
RS Rio Grande do Sul 113
SC Santa Catarina 58
SP Sdo Paulo 363




Da Tabela 1, tém-se a seguinte analise visual:

PE;S; 0,7%

L B DF; 4; 0,6%
SC58:8,1% £5: 6: 0,8%

MG; 47; 6,5%
Pl; 2; 0,3%
__CE; 1;0,1%

Outra; 56; 7,8% AM;1; 0,1%

RJ; 8; 1,1%

Grafico 9 — Distribuicdo por estado das patentes de origem nacional

Verifica-se, entdo, que a maior parte dos 719 documentos patenta-
rios da classe AO1D estdo claramente no estado de Sdo Paulo, histérico centro
industrial, comercial e financeiro brasileiro e que concentra grande parte da
riqueza nacional. Contém, ainda, a maior drea plantada de cana de acucar no
pais e é um dos grandes produtores desta cultura. Desta forma, era de se es-
perar intensa atividade do estado de Sao Paulo.

Na esteira de S3o Paulo, ainda pode-se dizer que a regido Sudeste &,
claramente, a maior produtora de conteldo intelectual na drea de Colheita e
Segadura — Classificacdo AO1, no Brasil.

Nada menos que 59% dos documentos patentarios de origem nacio-
nal foram depositados por inventores da regido Sudeste do Pais, sendo que
nela, 85,6% sdo de origem Paulista, 11,1% Mineiros, 1,9% Carioca e 1,4%sao
patentes Capixabas.

A segunda regido que mais produz contetdo intelectual no Brasil na
area da colheita e segadura (classificagdo A01D na CIP) é a Regido Sul. Regido
esta que tem historicamente uma relagdo intima com a pecuaria e agricultura
nacional. Esta regido possui 35,2% do total de documentos patentarios depo-
sitados no Brasil na referida classe.

Assim como com o Sudeste e sua relagdo com a Cana de Agucar (que
serd explorada mais adiante), sabe-se que a regido Sul também concentra,
histdrica e estreita relacdo com a agricultura, sendo responsavel por grande
parte da producdo de grdos do pais, apesar do expressivo e recente avango na



area plantada do centro-oeste que assumiu a primeira posi¢cdo na producdo
de graos, ficando a regido Sul em segunda colocagdo neste ranking.

De qualquer forma, ela ainda conta com enorme representatividade
e possui uma cadeia logistica industrial ja preparada para fazer com que ela
tenha se tornado a escolha natural de grandes fabricantes de maquinas agri-
colas para produzir suas colhedoras de graos. John Deere, Massey-Fergusson
e Valtra possuem fabricas de colheitadeiras no noroeste do estado do Rio
Grande do Sul, enquanto Case e New-Holland possuem instalacdes na regidao
metropolitana de Curitiba, no Parana.

De todas as patentes consideradas, na regido Sul a maior concentra-
¢do da producdo 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 Parana, com 32,4% e Santa Catarina
com 0s 22,9% restantes.

Juntas, as regides Sul e Sudeste representam nada menos do que
94,2% da producdo intelectual nacional na drea de colheita e segadura (A01D).
Fica claro, ai, que elas sdo as regiGes mais desenvolvidas nesta drea, com in-
tensa producdo de maquinas das mais variadas sortes, com vistas ao mercado
de colheita e segadura.

Por fim, vemos a regido centro-oeste com 24 documentos patenta-
rios depositados, representando 3,3% do total, em seguida Nordeste, com 16,
e norte com 2 —2,2% e 0,3%, na ordem.



ORIGEM DOS DOCUMENTOS PATENTARIOS ESTRANGEIROS DA
CLASSE A01D DEPOSITADOS NO BRASIL

Partindo para uma analise das 332 patentes estrangeiras, cujas quais
representam 31,59% das patentes depositadas no Brasil, vé-se especial in-
teresse Norte Americano no Brasil. Nada menos que 66% dos documentos
patentarios de origem estrangeira encontrados na pesquisa possuem origem
nos Estados Unidos da América.

Tabela 2 — Origem dos documentos patentdrios depositados na classe
AO01D no Brasil

SIGLA PAIS QTD
AR Argentina 13
AT Austrélia 1
AU Austria 2
CA Canada 10
CL Chile 1
Cco Colémbia 1
CuU Cuba 1
DE Alemanha 50
ESP Espanha 1
FR Franca 16
GB Inglaterra 1
IL Itélia 1
IT Italia 5
JP Japao 5
MY Maldsia 3
PT Portugal 2
us Estados Unidos 219

A Alemanha também representa uma grande quantidade dos proces-
sos, contendo pouco mais de 15% dos processos. No Grafico 10 — Distribuicao
das patentes depositadas no Brasil por estrangeiros podemos ver de forma
ilustrada que muitos dos demais paises que depositaram patentes na area de
colheita e segadura (classificacdo A01D) no Brasil possuem menos de 10 pa-
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Grafico 10 — Distribuicdo das patentes depositadas no Brasil por estrangeiros

PARTICIPACAO DOS GRANDES GRUPOS EMPRESARIAIS

Importante notar o especial interesse da lanque John Deere no ramo
de colheita e segadura (classificacdo AO1D) brasileiro. Das 219 patentes lan-
ques depositadas no Brasil no periodo considerado, vemos que sdo dela nada
menos do que 178 — cerca de 81% das patentes ianques depositadas no Brasil.

Esta situacdo parece estar de acordo com a posicdo da empresa
no mercado de Colheitadeiras de graos onde desponta como a marca com
melhor participacdo em vendas no mercado nacional e, a julgar pela intensa
participacdo na producdo intelectual nacional, é razoavel afirmar que ela pre-
tende, ainda, tomar a lideranca 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 colocagdo em grupos, com a Massey-Fergusson sendo quarta colocada
no acumulado por marca e a Valtra a quinta no mesmo acumulado.

A iangue John Deere é tdo representativa no segmento delimitado
pela classificagdo AO1D que merece uma andlise mais detalhada sobre suas
patentes. Desta forma, pretende-se entender onde estdo os maiores dispén-
dios intelectuais da empresa que é lider isolada quando julgamos a quantida-
de de patentes depositada pelas empresas que fazem parte deste segmento.

Todas as subclasses que tiveram mais de 10 citagdes na soma das pa-
tentes do grupo John Deere estdo relacionadas na Tabela 3 — Investimentos do
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grupo ianque John Deere na drea de Colheita e Segadura — A01D, Nela pode
ser visto onde, mais precisamente, estdo os maiores investimentos da empre-
sa nos termos da protecdo intelectual.

Tabela 3 — Investimentos do grupo ianque John Deere na drea de Co-
lheita e Segadura — AO1D

QUANTIDADE | REPRESEN-

CLASSIFICACAO DESCRICAO DE CITACOES | TATIVIDADE

Detalhes de maquinas

. 22 11%
combinadas °

41/12

45/02 Colheita Qe cultgras verti- 17 9%
cais de milho

Colheita de frutas,

legumes, lupulos ou

46/08 similares; Dispositivos para 16 8%

sacudir arvores ou arbus-
tos - de algoddo

45/10 Colheita de culturas/verﬁf 1 6%
caisde cana-de-acucar

Mdquinas combinadas, i.e.,
colheitadeiras ou ceifa-
deiras combinadas com
dispositivos de trilhar -

DisposicGes de controle ou
medi¢do especialmente

adaptadas para maquinas

combinadas

41/127 11 6%

Nota-se que, 11% das patentes do grupo John Deere estdo incluidas
na classificacdo AO1D 41/12, de nome “Detalhes de maquinas combinadas”.
Esta classificacdo ndo é muito especifica, contendo diversos itens desde a um
molinete para uma plataforma de colhedora de graos até um novo dispositivo
para o corte de base de cana de aclcar. Pouco, ou nada, pode ser inferido aqui
sem que se analise na particularidade todas as patentes presentes, o que nao
€ 0 escopo desta pesquisa.

No entanto, 9% das patentes do grupo John Deere estdo incluidas na
classificacdo AO1D 45/02 e trazem consigo um dado um tanto quanto inte-
ressante. A empresa parece estar apostando em colheitadeiras de milho, ou
de solugdes especializadas para a referida cultura. Podemos lancar mao de
algumas hipdteses aqui. Uma hipdtese mais facil de ser aceita e compreen-
dida é de que ela esteja trazendo para o Brasil o privilégio de exploracdo de
tecnologias para colheita de milho ja vistas no seu pais de origem (EUA), cujo
qual é um histérico lider na producdo do referido cereal. Outra hipdtese mais
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distante é que ela esteja de posse de algum prospecto que dé conta de algum
incremento significativo na producdo de milho no Brasil e, por conta disto, ja
estd tomando medidas protetivas na érea.

De qualquer forma, ndo muito menos expressiva é a participacdo es-
pecifica na classe 41/127 (Méaquinas combinadas, i.e., colheitadeiras ou cei-
fadeiras combinadas com dispositivos de trilhar - DisposicGes de controle ou
medicdo especialmente adaptadas para maquinas combinadas), sendo que
nesta classe de patentes podemos ver solucdes para colheitadeiras de graos
em geral.

TIPO DE MODELOS PATENTARIOS VISTOS NO BRASIL

Passa-se, entdo, a analise quanto ao tipo de modelos patentarios que
podem ser vistos no periodo e nas condi¢Ges estabelecidas na metodologia
deste trabalho. Documentos patentarios do tipo Modelo de Utilidade (MU) ou
do tipo Patente de Invencdo (Pl), indexados pela respectiva data de depdsito,
nos da uma idéia do grau de atividade inventiva presente em nosso pais no
periodo considerado nesta andlise.

Gréfico 11 — Distribuicdo conforme o tipo de documentos patentarios

Distribuindo os processos pela sua quantidade, segundo seu tipo e
indexado ao longo dos anos, temos a matriz de dados vista no Grafico 12 —
Quantidade e tipo de documentos patentarios no periodo de 2002 a 2012.
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Grafico 12 — Quantidade e tipo de documentos patentdrios no periodo de 2002 a
2012

Passa-se, entdo, a andlise da representatividade dos tipos de docu-
mentos patentarios.
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Grafico 13 - Representatividade de cada tipo de documento patentario no periodo
considerado

De pronto, da andlise do Grafico 12 — Quantidade e tipo de documen-
tos patentdrios no periodo de 2002 a 2012nota-se que um dos pressupostos
desta pesquisa parece ndo ser verdadeiro. A idéia de que na data da pesquisa
dos dados deste trabalho todos os documentos patentdrios depositados no
ano de 2012 ja teriam sido protocolados pelo INPI parece ndo corresponder
ao baixo nimero de documentos observados neste periodo. Observa-se que
apenas 19 documentos estdo presentes nos dados consolidados, o que é mui-
to aguém do que a média de 95,55 documentos vistos na série historica com-
preendida faria supor.

Dada a auséncia de causas aparentes para o tdo baixo nimero, a ana-
lise destes dados leva a supor ser isto um mero, mas claro, indicativo da mo-
rosidade com que o INPI trata o processo de depdsito de patentes no Brasil.



Pode implicar nisto, além dos evidentes prejuizos ao pais e aos inventores,
futuras dificuldades para estabelecer as prioridades e o estado da técnica an-
terior a uma nova patente, incorrendo em um maior tumulto administrativo e
possiveis discussdes judiciais sobre privilégios de exploracdo de determinado
invento.

Do Grafico 13 - Representatividade de cada tipo de documento pa-
tentdrio no periodo considerado, verifica-se que o grau de atividade inventi-
va (Patentes de Invencdo, Pl) dos documentos patentdrio brasileiros possuem
clara predominancia, mantendo-se consistentemente sempre acima dos 55%
dos registros frente aos Modelos de Utilidade — MU, e cujo quais apresentam
protecao mais restrita e ndorequerem atividade inventiva para terem seu re-
gistro aceito pelo INPI. Precisam, no entanto, serem portadores de Ato Inven-
tivo.

DISTRIBUICAO DAS DIFERENTES CLASSIFICACOES VISTAS NO
BRASIL

A partir de entdo, podemos passar a andlise sobre as diferentes sub-
classes de patentes que vimos nos resultados desta pesquisa. Dada a grande
guantidade de diferentes classificagdes resultantes, tém-se algumas restri-
¢Oes na hora de exibir tais resultados. Nada menos do que 60 diferentes classi-
ficagcdes sdo mencionadas nas 1051 patentes que resultaram das delimitacdes
deste trabalho. Importante notar que mais de uma classificacdo pode estar
contida em apenas uma patente. Dito isto, ndo é de se estranhar o fato de que
a soma das mencdes das classificacbes difere da quantidade de 1051 patentes
ditas inicialmente.

ANALISE DOS DIFERENTES GRUPOS DE DOCUMENTOS PATENTARIO

Ao todo, 46 grupos foram mencionadas nos documentos patentdrios
que compuseram este estudo. No entanto, nota-se um grande numero de
grupos com poucas mencdes, o0 que mostra a grande amplitude de interesses
dos produtores de contetdo intelectual no Brasil.

De qualquer forma, a verdade é que a maior parte das menc¢des dos
grupos de patente concentram-se em 4 grupos, 0s quais possuem, cada uma,
mais de 100 mencdes. Estes 4 grande grupos representam nada menos que
68,3% das mengdbes. Elas podem ser vistas no Grafico 8 — Distribuicdo pela
origem dos documentos patentarios depositados no Brasil (INPI) desde 2002
e mostram que ha um grande interesse nas Colheitas de culturas verticais,
tais quais Cana-de-acgucar e milho, por exemplo, que sdo reunidas no grupo
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de referéncia 45, segundo a CIP, e concentram nada menos que 24,6% das
meng¢des, num total de 287.

350
300
250
200
150
100
50
o T
45: Colheita de 34: Cefadeiras de 45: Colheits de 41: Maguinas
culturas ve rticais corts pars frutas, lz gumss, combinadas, i.e.,
colhsitadeiras lipulos ou similares;  coheitadsiras ou
Li spositivos para ceifadeims
sacudir drvorss cu combinadas com
arbustos dispositivos de
trilhar

Grafico 14 — Distribuicdo das mencdes da subclasse de primeiro nivel

Em seguida, temos um grupo onde predominantemente temos so-
lucOes para as plataformas de corte das colheitadeiras. As plataformas sédo
as ditas “Ceifadeiras de corte para colheitadeiras” que estdo incluidas neste
grupo de referencia numero 34 e totalizam 204 mencgdes no universo de 1169
meng¢des vistas, num total de 17,5%.

Respondendo por 15,4% das mencdes vistas, o grupo de referéncia
46 e que diz respeito a “Colheita de frutas, legumes, IUpulos ou similares; Dis-
positivos para sacudir arvores ou arbustos”, possui 180 mencdes. A classe 41,
por sua vez, e que diz respeito as “Maquinas combinadas, i.e., colheitadeiras
ou ceifadeiras combinadas com dispositivos de trilhar” encerra a questdo dos
grupos com mais de 100 mencdes, com um total de 128, respondendo pela
participacdo de 10,9% do total de mencgdes.

O grupo de referéncia 41 é aquele onde as solu¢des para as tradicio-
nais colhedoras de graos se enquadram. Isso demonstra que a tecnologia de
colheita de graos ainda ndo estd convergida tecnologicamente e ainda apre-
senta intensa producdo intelectual.

ANALISE DAS DIFERENTES SUBCLASSES DE DOCUMENTOS PA-
TENTARIOS
Da andlise dos dados observa-se que mais de 60% do total das men-

¢Oes das subclasses levantadas estdo agrupadas em 24 subclasses, as quais
possuem mais de 10 mencgdes no universo de dados desta pesquisa.



Uma vez que considera-se como objetivo deste trabalho estabelecer
algumas tendéncias na area de mecanizacdo agricola, limitado, neste traba-
Ilho, ao ramo de colheita e segadura, é razodvel omitir as subclasses que nado
apresentam expressdo frente ao grande grupo, ndo despontando como uma
tendéncia, portanto.
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Grafico 15 — Distribuicdo das meng8es das subclasses dentro da classificagdo A01D

Observa-se, com isso, que ha uma grande distribuicdo da concentra-
¢do da producdo intelectual nacional sobre diversas areas de concentracao.
Por esta otica, da mesma forma que se nota a extensa distribuicdo de poucas
menc¢des em um grande universo de classes, percebe-se, também, que nada
menos que 13% das mencgdes vistas em todas as subclasses se concentra em
apenas uma subclasse.

Por extensdo, 40% de todas as mengdes estao concentradas em ape-
nas 8 subclasses. Todas as 52 subclasses restantes que apareceram como re-
sultado desta pesquisa, entdo, representam 60% das mencgdes. Isto esclarece
a questdo da grande distribuicdo da concentracdo das menc¢bes das subclas-
ses em um grande numero de subclasses, em que pese alguns poucos casos
pontuais que representam grande parte dos resultados.

Ndo se observa, aqui, resultado tdo mais distinto do que aquele visto
na analise dos grupos, de forma que, a excecdo do grupo de referéncia 34, o
maior niumero de mencgdes das subclasses sdo aquelas contidas dentro dos
grupos de referéncia 45, 46 e 41. No que diz respeito as subclasses contidas no
grupo 34, verifica-se uma pequena concentragao de mengdes em um grande
numero de subclasses. Isto representa claramente a questdo da ndo conver-



géncia da tecnologia de colheita e segadura, onde os fabricantes apresentam
atividade intelectual em um largo leque de solu¢des que, por extensdo, se
enquadram em diferentes classificagGes.

SUBCLASSES DOMINANTES

Da quantidade de meng¢8es de um determinado grupo no total de
documentos patentarios, ja foi possivel de afirmar que ha uma clara predo-
minancia do grupo 45, com um total de 24,6% das mencdes oriundas deste
grupo. Dentro, entdo, do grupo 45, verifica-se que também ha uma clara pre-
dominancia de uma subclasse em especifico, muito embora algumas das de-
mais subclasses do grupo 45 também se facam presente e em grande niumero.

Os documentos patentarios de classificacdo AO1D 45/10 sdo os que
mais figuram na lista de mencdes vistas no resultado desta pesquisa. Elas di-
zem respeito a equipamentos destinados a “Colheita de culturas verticais... de
Cana-de-acucar”.

Com nada menos do que cerca de 13% de todas as meng¢des em do-
cumentos patentarios vistos no resultado desta pesquisa, é seguro afirmar
que Cana-de-acucar é uma clara tendéncia mercadoldgica no Brasil, hoje em
dia. A tecnologia de colheita de cana de agucar ndo é uma tecnologia recen-
te. No entanto, o recente e cada vez maior aumento na demanda por etanol
devido a elevacdo da renda média da populacdo mundial bem como o inicio
da producdo do dito “plastico verde” que, na verdade, trata-se de polietileno
obtido a partir do etanol parecem ter surtido um real e importante efeito no
interesse dos fabricantes de equipamentos para mecanizacdo da colheita de
cana-de-agucar.
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Grafico 16 — Quantidade de patentes depositadas na classe AO1D 45/10 — Colheita e
segadura / Cana de Aglcar

De uma média de 10 documentos patentarios depositados na classe
A01D 45/10 desde o inicio da série historica compreendida neste trabalho até
o ano de 2006, passa-se a observar um numero consistentemente acima de
15 documentos patentarios desde 2008 até o Ultimo ano de interesse desta
pesquisa. Importante lembrar que o ano de 2012 parece nao ter todos os da-
dos consolidados e disponiveis para consulta no site oficial do INPI na data da
obtencdo dos dados desta pesquisa, ndo sendo considerado, portanto, como
um componente valido da série histdrica.

Quanto a origem dos documentos patentdrios deste estudo e que
estdo compreendidos na classificagcdo de maior predominancia, a dita AO1D
45/10, ou seja, equipamentos destinados a “Colheita de culturas verticais... de
Cana-de-agucar”, nota-se que, quanto a sua origem, vemos o estado de Sdo
Paulo despontar como o maior depositante de documentos patentarios do
Brasil na classificacdo AO1D 45/10, com cerca de 77% dos documentos.
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Grafico 17 — Origem dos documentos patentarios da classe AO1D depositados no Bra-
sil

O interesse estrangeiro esta representado pelos Estados Unidos da
Ameérica, na segunda colocacdo, com 9% do total. O estado do rio Parand apa-
rece em terceira colocagdo com 3% dos processos. Rio Grande do Sul e Santa
Catarina aparecem empatados em quarta colocagdo, cada um com 2% dos
processos. Todas as demais mengdes representam processos que possuem
origem em estados ou paises que possuem representatividade menor que 2%,
tonalizando 7% das mencgses.

No entanto, é importante notar o aquecido interesse do setor nos
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ultimos 3 anos de interesse. Deseja-se lembrar aqui, que o ano de 2012 parece
nao estar com todos o dados consolidados, o que leva a crer que seja razoavel

ndo considera-lo como um componente da série histdrica.
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Grafico 18 - Série histdrica de documento patentarios depositados na classe AO1D

45/10 no Brasil



Particularizando a questdo da origem da maior concentracdo de do-
cumentos patentarios depositados na classe A01D 45/10 ser do estado de Sdo
Paulo, parece ébvio entender o por qué de os maiores produtores de colhedo-
ras de cana de acguUcar estarem instalados na regido. John Deere, Case e Santal
(esta ultima recentemente tendo tido grande parte de seu capital aciondrio
adquirido pelo grupo AGCO) sdo exemplos.

Em seguida, com cerca de 7% das mengdes, a classe 46/06, dita “Co-
lheita de frutas, lequmes, lupulos ou similares; Dispositivos para sacudir drvo-
res ou arbustos... de café”. Com cerca de 6% das mengdes, vemos as solucdes
destinadas a “Colheita de culturas verticais de milho”, alinhado com a quan-
tidade de patentes depositadas pelo grupo empresarial ianque John Deere.
Com 4% das mencBes vemos a subclasse dita “Detalhes de mdquinas combi-
nadas”. Todas as demais mencdes sdo vistas com menor representatividade,
ou seja, menos de 4% das mencdes de toda a série histérica compreendida

nesta pesquisa.

CONCLUSAO

Dado o exposto, conclui-se que o ramo Brasileiro da colheita e sega-
dura, disposto pela classificacdo AO1D apresenta uma grande atividade inte-
lectual o que esta alinhado com a tendéncia mundial de crescimento na de-
manda por alimentos. No entanto, em desencontro com esta tendéncia, vé-se
a atividade concentrada na subclasse de “Colheita de culturas verticais... de
Cana-de-acgucar”. Tendo em vista que as culturas de cana-de-agUcar possuem
fim econémico quase que exclusivo para a area de producao de combustiveis
e, mais recentemente, para a produgdo de compdsitos poliméricos ditos “Plds-
tico Verde”, é seguro afirmar que tal concentracdo de atividade intelectual
estd em desacordo com o prospecto mundial que diz respeito ao aumento
expressivo na demanda por alimentos.

Ainda, no que se refere a origem de tais documentos, conclui-se que,
muito embora o interesse de instituicdes estrangeiras na area tenham aumen-
tado dentro da série histérica considerada, temos um ainda maior aumento
nos documentos patentarios com origem nacional. Definitivamente o merca-
do Brasileiro esta investindo na questdo agraria e certamente ird conseguir
suportar a elevada demanda por alimento prevista pelo World Population
Prospects. The 2012 Revision — Key Findings and Advance Tables” (ONU, 2013),
pelo menos no que se refere a sua capacidade de producdo intelectual.
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DOS CONHECIMENTOS TRADICIONAIS A
TRANSFERENCIA INVERSA DE TECNOLOGIA

André R. C. Fontes’®

Um estudo que venha a contribuir para o aprofundamento do estudo
dos conhecimentos tradicionais por meio de uma individualizagdo e delimita-
¢do de um dos temas importantes de uma produgdo em bases concretas e em
pesquisa parece que ni3o foi reservada pela ciéncia moderna. E possivel tracar,
sem considerar as primeiras publicacGes antropocéntricas, os conteldos fe-
chados e criticos a essa forma de saber, permitindo-se, assim, de empreender
uma pesquisa destinada a expor, de forma mais exauriente possivel, as con-
cepcbes genuianamente biocéntricas a respeito do instrumento cognoscitivo
da qual o Ocidente moderno se dotou. Mas saber infrutifero para se buscar e
estudar, considerado na natureza da éptica biocéntrica, um estudo desse tipo
gue ndo ponha os argumentos fornecidos pela concepcdo teorética biocéntri-
ca mais ampla, onde se poderia escrever de modo claro sobre a natureza dos
conhecimentos tradicionais e em relagdo que intercorram entre essa forma
de saber e aquela elaborada pelo antropocentriscmo tal como se apresenta
ordinariamente no Pais constitui um dos aspectos de maior interesse, ainda
que a justificacdo mesma desta pesquisa seja um particular angulo visual da
qual se fez critica conduzida pelo biocentrismo, definido como a visdo objetiva
pelo objeto e ndo do ponto de vista tradicional.

As argumentacdes expendidas, como se pode verificar, ndo sdo de-
senvolvidas contra aquela extensdo antropocéntrica do paradigma utilizado
no Brasil, mas por um cientificismo, mas expressamente contra a pretensao
dos estudiosos modernos de autofundarem e autolegitimarem como saber
tradicional auténtico o da comunidade que o produz. Trata-se de argumentos
gue, permanecem entre as criticas que essa forma cognoscitiva vem resol-

738 Desembargador no Tribunal Regional Federal da 22 Regido (Rio de Janeiro e Espirito Santo), Doutor em
Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e Doutor em Ciécias Ambientais e Florestais
pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).
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vendo de forma mais versatil e com diferentes finalidades, sem descortinar
os pontos de referéncia que os orientam. O pensamento biocéntrico, de fato,
adquire um interesse tedrico particular por sé situar-se no interior de uma
concepgdo ndo laica nem imediatamente referencidvel a uma religido, mas
fazendo um apelo aquele patrimdnio, as quais na origem, vem considerada
anteriormente ao seu tempo histérico, representado pela tradicdo. Essa, se-
gundo o biocentrismo, se manifesta sob diferentes formas em todas as civi-
lizacGes que tenham precedido a era moderna, aos quais a Ultima constitui,
ao invés, o Unico caso de civilizacdo que se origine da refutacdo da tradicdo
a qual estd submetida, e maturada pelas consequéncias, nas formas culturais
que surgem de tais refutacdes. Sob o plano do conhecimento essa forma se
manifesta com a oposicdo a mera especulacdo tedrica ou metafisica e com o
desenvolvimento das ciéncias modernas (CHOPRA, 2002).

Recentemente, o biocentrismo figura em mais de um livro ou diciona-
rio filosofico, significando um vivo interesse pelo assunto. Na obra de Deepak
Chopra é que encontramos uma maior divulgacdo do tema, ao mesmo tempo
gue funciona como um ensaio critico de um tipo de niilismo moderno, no qual
sustenta a necessidade de retomar o assunto sob a dptica da via e da consci-
éncia como chaves para compreender a natureza do universo. Em todo o caso,
por ser correta a individualizacdo do ambito teorético no qual se desenvolvem
as reflexdes biocéntricas, deve-se crer seja oportuno esclarecer a real nature-
za da critica que a literatura desenvolve hodiernamente. Esse aspecto foi tra-
tado no presente estudo secundo as consequéncias que tais criticas refletem
no plano do conhecimento. Dedicou-se, de fato, um dos sucessivos capitulos
aquilo que parece correto definir como individualismo gnoseoldégico, vale di-
zer aguele modo no qual, a civilizagdo moderna constitui as proprias formas
cognitivas, julgando legitimo achar no impulso individual a chave interpreta-
tiva da critica @ modernidade, assim como parece indicar a crise do mundo
moderno. E essa conotacdo exclusiva da modernidade, que o pensador atual
introduz no termo humanismo, adespejar-se no dominio cognoscitivo através
da formacdo de um saber de tudo independente de qualquer elemento da
natureza identificado (CHOPRA, 2002).

O desenvolvimento desse tipo de conhecimento vem delineado no
reino da quantidade e dos sinais dos tempos, sobretudo mediante a critica ao
mecanicismo ingénuo e, tanto no Oriente como no Ocidente, com a critica a
ideia de progresso infinito do Positivismo. A ideia de progresso para uma ci-
éncia puramente quantitativa vem atribuida ao amadurecimento do ponto de
vista individualista, que, define um ponto de vista profano, assim como profa-
no define a ciéncia que daquele ponto de vista procede. O biocentrismo esta-



belece entre moderno e profano uma verdadeira e prépria sinonimia fundada
sobre essencial estranheza que as duas categorias tém nos confrontos disso
que, de qualguer modo, estdo ligados a tradi¢do. Além disso, a mesma tradi-
¢do vem concebida como uma via que consente de atingir os principios uni-
versais das concepgdes metafisicas; essa representa. Portanto, uma via para
a transcendéncia, enquanto o antropocentrismo acolhe a metafisica no seu
imediato significado conceitual, fazendo abstracdo de tudo quanto, a partir de
Aristételes, andou sob esse nome. Por se referir a isso que supera a natureza
e, pois, o estado de existéncia mesmo do homem, a metafisica é ciéncia sacra,
em oposicdo, mais aparente que real, a ciéncia profana, que, ao invés, é toda
destinada para o mundo da manifestacdo sensivel.

Assim, os dois dominios sdo radicalmente separados, mas ndo em
consequéncia do seu objeto préprio, quanto pela prospectiva da qual se
pdem, ja, porque o antropocentrismo nega a validade cognoscitiva das cién-
cias modernas e afirma que no mesmo dominio da natureza é indispensavel
fundar o saber sobre principios universais da metafisica, coisa que se tem dis-
ciplinas que, outras possuem um fundamento autenticamente cognoscitivo,
serdo sempre em grau de formar os instrumentos apropriados para resolver
o dominio metafisico. Nesse sentido, e so nesse, pode haver ainda um valor
a fundacdo metafisica de uma ciéncia, mas se trataria ainda de uma ciéncia
tradicional. Além disso, um ponto de vista profano, sublinhado pelos autores
antropocentristas, por sua mesma natureza ndo pode mais que impedir a ob-
tencdo do dominio metafisico, antes o declarando incompreensivel, e suces-
sivamente |lhe negando de todo a existéncia. Exatamente aqui toma forma a
critica ao niilismo moderno, critica que se diferencia pela reinterpretacdo que
se faz da metafisica.

A individualizagdo das caracteristicas da metafisica é destinada a
parte desta pesquisa, precedida do confronto entre as duas ciéncias, e o seu
respectivo ponto de vista, para conseguir com o delineamento das relacdes
existentes entre a Metafisica e a Filosofia e entre a Metafisica e as licGes nas
crencas das comunidades estudadas, e se completa com um capitulo dedica-
do ao instrumento mediante o qual a metafisica pode ser transmitida, nos li-
mites das condi¢Bes é submetido o estado humano. O antropocentrismo toma
as distancias da especulacdo chamada metafisica produzida no pensamento
ocidental, afirmando que se trata, no melhor dos casos, de ontologia, ndo bus-
cando a cultura que tem dado luz a essa especulacdo a superar a no¢do de ser
integrado a uma comunidade.
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Deve se advertir que, a exigéncia de esclarecer os termos da oposicdo
entre a Metafisica e a ciéncia entre as quais faz-se necessario definir um ci-
éncia antropocéntrica dos conhecimentos tradicionais e uma ciéncias biocén-
trica dos conhecimentos tradicionais. Essa oposicdo, que € um dos cardinais
de toda a producdo literaria e cientifica, verad ser afrontada sé alguns anos
mais tarde, quando a formulacdo biocentrica se perfaz, ainda que em discreta
profusdo.

Para o antropocentrismo, a intuicdo intelectual representa o elemen-
to fundante de qualquer agrupamento que se caracteriza como tradicional.
Cada ordem de realidade, de fato, vem legitimada pelo seu relacionado com a
sua mais pura doutrina metafisica encampada pelo antropocentrismo enquan-
to consequéncia ou aplicagdo dos principios que a constituem. No mesmo tipo
de sociedade, portanto, os conhecimentos atinentes ao dominio do relativo
possam ser considerados somente como os reflexos dos conhecimentos abso-
lutos e principais, mas sem que isso deva necessariamente negar um grau de
existéncia, que isso 14 o que for, no relativo, o qual se vinculado o justo posto,
porguanto secundario seja a respeito do conhecimento metafisico. E evidente
que, dessas premissas, surge um problema de total incompatibilidade com as
concepcdes cientificas, e € mesmo a compreensado dessa diferenca radical que
0 antropocentrismo contrapde a concepc¢do tradicional com a concepg¢ao mo-
derna. Esses conhecimentos que se fundam em principios universais da meta-
fisica, também quando tém como dominio especifico aquele da natureza, vém
definidos pelo antropocentrismo como conhecimento tradicional e represen-
tam as adaptac¢des ao dominio da contingéncia. Ora, essas adaptagdes ndo po-
dem em nada forjar a metafisica pelo fato de ser s mudancas de forma, e € s
no dominio da expressdao da metafisica que se podem ter as mudancas, coisa,
de resto, necessaria, se se pensa no fato de que a metafisica pode se exprimir
em culturas muito diversas entre eles, e isso sujeita as modificagcdes que no
tempo de uma mesma cultura pode se submeter. De outra parte, no mundo
das formas e da multiplicidade devem necessariamente ter ciéncias diversas,
ndo obstante que elas tratem do mesmo objeto. Contrariamente a quanto
afirmado por aquele que julgue ma qualquer ciéncia inteiramente definida por
seu objeto — uma forma inexata, essa, causada por excesso de simplificacdo -,
é indispensavel fazer reentrar na definicdo dela que o ponto de vista do qual o
seu objeto vem considerado.

Necessario ter bem distinto, pois, nessa concepcdo de um conhe-
cimento aplicdvel aos diversos dominios da realidade - e que, ndo obstante
isso, conserva imutavelmente a sua unidade -, daquela, ao invés, desenvolvida
pelos modernos e baseada na negacdo de qualquer referéncia transcenden-



tal pelo critério da verdade. A profundidade dessa distincdo vem fornecida
por um exemplo que os autores antropocentristas se reportam ao testemu-
nharem as mudancas de intervencdo com a modernidade. Na mesma cultura
ocidental, aquela que ha algum tempo era uma ciéncia da natureza, na sua
acepcdo mais ampla e prépria, ou seja, a fisica, que se caracterizava por ser
a ciéncia que concerne as leis mais gerais do devir, é finita por coincidir com
uma somente das suas aplicacdes especificas, ao ponto de hoje o termo fisica
vir empregado para designar exclusivamente uma ciéncia particular entre as
outras ciéncias da natureza. Isso é claro sinal de uma das caracteristicas da
ciéncia moderna: a especializacdo, que outra coisa ndo é que se ndo o sintoma
daquela fragmentacdo original por refutar-se os principios universais da me-
tafisica. Ndo se pode mais ser, portanto, uma ciéncia da natureza considerada
no seu conjunto: o espirito analitico a torna de tudo inconcebivel, mas ne-
nhum quer verdadeiramente evitar aquilo que vem aceito, pela epistemologia
oficial, como um mal necessario. Mas a superabundancia dos detalhes cogni-
tivos, consequéncia da especializacdo excessiva, é de todo inutil aos fins do
conhecimento auténtico, sobretudo se se considera que, para ser alcancada,
tal especializagdo comporta a renuncia a possibilidade de um conhecimento
sintético, a um saber, isto é, que unifique a multiplicidade. A impossibilidade
de uma religacdo a um principio superior gera, entre o outro, a constante
multiplicacdo dos detalhes cognitivos, ao ponto de que nenhum homem sa-
beria em grau de apreender tudo contemporaneamente. Ndo para o exterior
ou para o baixo, mas para o alto se deveria mover para ter uma ciéncia que
possua um real valor especulativo. Mas n3o basta. E também o ponto de vista
da qual se estuda a natureza e ser diverso, é nesse sentido que se pode ver a
diferenca essencial entre as duas concep¢des do qual se ocupa este texto: a
concepcdo antropoldgica tradicional, vinculada a todas as ciéncias aos princi-
pios a titulo de aplicagdo particular, enquanto é mesmo essa vinculacdo que
ndo é admitida pela moderna concepcdo biocéntrica.

O ACORDO SOBRE ASPECTOS DOS DIREITOS DEPROPRIEDADE IN-
TELECTUAL RELACIONADO AO COMERCIO - ADPIC (TRIPS) E OS
CONHECIMENTOS TRADICIONAIS

Parece simples e evidente que uma afirmac¢do de que os conhecimen-
tos tradicionais se acham em condic¢des de risco diante de um variado nimero
de ameacas que a eles se destinam. Uma porcdo significativa das florestas e
do habitat das populac¢des indigenas, quilombolas e ribeirinhas é envolvida
com uma combinacdo de devastacdo de florestas, ampliacdo das areas urba-
nas, represas, mineracdo e novas areas de plantio. O fato é que a perda de
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recursos e do habitat dos povos ha desfeito o contexto social e ecoldgico que
as comunidades tradicionais utilizam nos seus conhecimentos. E isso abala a
capacidade de conservacdo e de utilizacdo desses conhecimentos.

Em diversos paises em desenvolvimento, os conhecimentos tradicio-
nais do setor agricola, por exemplo, restaram transformados em novos cam-
pos de producdo agricola e de monocultura alinhados aos chamados agro-
negdcios. Além disso, sementes hibridas, fertilizantes quimicos, pesticidas e
irrigacdo substituiram o tradicional sistema de cultivo baseado na diversidade
de plantio pela variedade de sementes. Esse novo comportamento acompa-
nha a progressiva destruicdo dos conhecimentos tradicionais (Khor, 2004).

Em alguns paises ocorre também a crescente tendéncia de migracao
do ambiente rural para aquele urbano. A imigracdo da populacdo faz com que
0s jovens em especial, venham a desfazer o nucleo de recursos humanos ne-
cessario a transmissdo e a constante pratica dos conhecimentos tradicionais
(Khor, 2004).

O mais complexo grupo de problemas para o futuro dos conhecimen-
tos tradicionais é constituido pela apropriacdo indébita real e potencial desses
conhecimentos, em prejuizo das comunidades locais e das populagdes autoc-
tones que deveriam ser seus uUnicos e legitimos titulares.

Na maior parte dos paises que hospedam sistemas tradicionais, ndo
existe um regime de propriedade privada dos conhecimentos ligados a biodi-
versidade peculiar para o cultivo agricola, da pesca e das plantas medicinais.
Com efeito, nos casos em que ha uma propriedade privada da terra ou a de-
marcac¢ado dos direitos para as diversas comunidades no interior das florestas,
as populagbes indigenas e as comunidades locais tém o poder geralmente
coletivo dos conhecimentos utilizados para sementes e plantas medicinais e
das técnicas de producdo, de colheita e de conservacdo e tem, além disso,
o compartilhamento das sementes e dos materiais genéticos. Além disso, os
melhoramentos relacionados as variedades das sementes e de outras inova-
¢Oes sdo transmitidos de agricultores a agricultores e passam para outras co-
munidades. Hd um verdadeiro livre acesso aos materiais genéticos, aos conhe-
cimentos e as inovagdes, se bem que, naturalmente, os materiais atuais, como
sementes e as plantas podem ser comercializados.

Esse sistema de inovagdo cooperativa e de compartilhamento comu-
nitario vem naturalmente desafiando 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 paises mem-



bros da OMPI a escolher entre os sistemas de direitos que querem instituir em
relacdo aos recursos bioldgicos. De outro lado, se um pais chegasse a instituir
um sistema legislativo que confrontasse o atual regime em vigor, acabaria por
facilitar a apropriacdo indevida dos direitos ligados aos conhecimentos das
comunidades locais.

Tais poderes cederiam diante de moderno sistema de propriedade
intelectual e induziria naturalmente uma aplicacdo ampla de direitos de pro-
priedade intelectual sobre os conhecimentos e os recursos e distorceria, a
favor dos grandes laboratdrios ou instituicdes de pesquisa em detrimento das
comunidades locais, além de tornar impossivel o processo de obtencdo dos
direitos do que seriam titulares.

A apreciacdo da tematica dos conhecimentos tradicionais frente a es-
ses desafios de ordem internacional ndo é menor que aqueles relacionados a
ciéncia moderna, a despeito das relacGes proximas entre um e outro. A expe-
riéncia tem mostrado que os conhecimentos tradicionais estdo associados a
uma tematica diferenciada de certo grupo (ou grupos) que personifica prati-
cas, valores e regras comunitarias préprias, em cuja dimensdo se maneja esses
conhecimentos por todo ou parte do grupo.

Ndo ter o grupo, em sua totalidade, o conhecimento tradicional, pode
significar que, a dimensado coletiva do grupo seja de beneficios desses conhe-
cimentos, mas ndo seja que todo o grupo tenha acesso ou ainda seja produtor
desse conhecimento. A falta de um manejo generalizado faz com que esses
conhecimentos ndo sejam do grupo, mas de parte do grupo, e, portanto, ndo
tenha uma dimensao coletiva. Essa falta de carater coletivo poderia significar
para alguns ndo se tratar de conhecimentos tradicionais, mas privativos de
um numero reduzido de pessoas. Nessa particular forma de descaracteriza-
¢do, assim como a ciéncia é produzida por poucos e depois privatizada pelos
poucos que a conhecem, esse conhecimento haveria de ser patenteado ou
submetido a um regime analogo. Em oposicdo aos adeptos da protecdo dos
conhecimentos tradicionais, esses mais restritos pertencem a um grupo, tanto
como pertencem os conhecimentos cientificos hauridos pelos cientistas, tal
como o sistema de patentes o preconiza, de modo que, ndo haveria que se dis-
tinguir 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 utilizar conhecimento, toda atencdo dispensada pelos estudiosos ndao
teria sentido, ja que essas em nada difereririam da sociedade moderna que
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reconhece que um grupo somente teria a remuneragdo pelo que produziu.
Consideram ainda que, o recurso das patentes ainda seriam mais justos por-
gue limitariam no tempo o jus excludendi do titular.

A sistematica da oralidade, prépria das comunidades tradicionais nao
seriam, a rigor, um impedimento, se contrastado com a forma escrita exclu-
siva da sociedade moderna. E que em ambas as situacdes o conhecimento
é mantido, a despeito de apenas ndo utilizar uma forma comum. No fundo,
a capacidade de transmissdo de um (tradicional) e outro (moderno) retiraria
qualquer duvida de virtude de transmissibilidade do conhecimento, o que fa-
ria com que ambos fossem devidamente tratados de uma sé forma no regime
tutelar.

Ao se intensificar os embates entre a perspectiva da ciéncia moderna
e dos conhecimentos tradicionais, ndo se deve olvidar que a ciéncia moderna
se beneficia e se enriquece com seu cardter expansivo, tanto no campo eco-
ndmico como juridico e politico. Além disso, a pretensdo da ciéncia moderna
de ser universal e de conduzir a uma metodologia confidvel para se chegar a
verdade, reduziria os conhecimentos tradicionais a um plano inferior ou se-
cundario.

Abatidos por tantos anos de resisténcia e reagdo, os conhecimentos
tradicionais passaram a ser considerados algo de cunho marginal, dentro da
ciéncia moderna, atavico na sistematica econdmica mundial e ndo-juridica
pelos estudiosos do Direito. A acusacdo de falhas, ineficiéncia e obscurantis-
mo a medida que caminha a ciéncia moderna, desvaloriza os conhecimentos
tradicionais porque estdo fora da maneira moderna de fazer ciéncia, com ex-
perimento e observacao, de reduzi-la a um papel acidental em um mundo
civilizado, de mera crendice em um mundo de religido, de mera pratica em um
mundo de ciéncia, de uma expressdo cultural ndo qualificada juridicamente.

O conteudo de coesdo da coletividade produtora dos conhecimentos
tradicionais ndo resulta de uma soé chave: ele é complexo e variado. A rigor,
ele sé se faz possivel pela atividade do préprio subsistema na qual é integrado.
Atributo insepardvel das comunidades é o contexto histdérico ou biofisico no
qual estd instalado e que o obriga, por determinada necessidade, a desenvol-
ver tecnologias particulares, que se constituem em tradi¢cdes proprias. Outro
aspecto da funcdo-social integrante esta 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.



Como ja se demonstrou, o plano da ciéncia moderna esta relacionado
a uma rede internacional progressiva e em expansdo, na qual a producdo do
conhecimento é financiada por altas quantidades de capital para fomentar o
desenvolvimento tecnoldgico e o crescimento econdémico em grande escala
das companhias multinacionais.Por um lado, essa ciéncia nova e moderna ten-
de a dominar os espacos e contribuir decisivamente para o desenvolvimento
da medicina, da agricultura e da energia, por outro, atropela essa tecnocién-
cia as (etno)ciéncias que se produzem nos distintos cantos do mundo (ROSA,
2005).

Na estrutura e dindmica da organizagdo das comunidades tradicio-
nais, exige-se, de maneira clara e direta de interacdao dos elementos dos di-
ferentes subsistemas do grupo com os demais elementos de sua organizagao
social propriamente dita, e em pé de igualdade uma mutua relagdo dos ulti-
mos entre si. Como objeto de um préprio regime de anadlise apresenta bases
considerdveis de complexidade e necessita de uma epistemologia especial.

Uma epistemologia prépria e um lugar especifico de utilizagdo sdo
os elementos autossustentaveis que formam nos grupos sociais 0s pontos de
sistematizacdo do conhecimento do seu modo de vida. Essa forma coletiva é
em nivel inferior a estrutura organizativa que mantém o seu modo de vida e
gue constitui o marco de como funciona um conhecimento bastante comple-
to para as suas necessidades, mesmo que estivessem em contato com outros
grupos.

Como se disse anteriormente, a introducdo dos feitos da ciéncia e da
técnica conduziram a verdadeiras revolugGes na vida moderna e isso impul-
sionou a tecnociéncia. Desapareceram limitagGes que hoje ja ndo se justifi-
cariam, mas, acima de tudo deu um grau de universalidade na expansdo do
conhecimento moderno para muito além dos limites até entdo conhecidos
e estabelecidos. Mudaram as estruturas de organizacdo e formacdo do co-
nhecimento, com a intensificacdo de todos aspectos da vida. Congressos e
seminarios cientificos internacionais ndo 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 cientificos a despeito das diferentes culturas que se apresentam.

Todos os critérios de eficacia, entretanto, torna impossivel achar que
entre eles haja de fato uma paridade universalizante. A homogeneidade apa-
rente ndo afasta a triste e enganosa realidade de que, existem verdadeiramen-
te hegemonias politicas e econdmicas que ndo devem ser desconsideradas,
nem mesmo nas relacdes propriamente cientificas. Tais como as companhias
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multinacionais que titularizam o conhecimento, a tecnologia moderna tem
suas bases ndo nos interesses gerais dos seres humanos, mas, ao contrario,
representa interesses locais e de grupos que tém sido globalizados mediante
o poder e o fim de sua influéncia (VANDANA SHIVA, 1993).

A pertenca de marcantes contrastes e embates ndo desvia a pers-
pectiva das muitas semelhancas entre a ciéncia moderna e os sistemas de co-
nhecimentos tradicionais, ao menos se partirmos do entendimento com uma
certa ciéncia formada com um conjunto organizado de conhecimentos relati-
vos a um determinado objeto, especialmente obtidos mediante a observacao,
a experiéncia dos fatos e de um método préprio. Isto supde que os sistemas
de conhecimentos tradicionais sejam dentro da categoria da ciéncia ou que
exista uma maneira variada de fazer ciéncia, cada uma com seus métodos e
finalidades proprias.

As diferencas das formas de fazer ciéncia, seja classificada como mo-
derna ou tradicional, sdo dindmicas que ja mudam constantemente para se
adaptarem a novas situacles sociais e contextos biofisicos diferentes. Uma
coisa é necessaria: desfazer a nogao muito difundida, mas equivocada, de que
os sistemas de conhecimento tradicional somente fazem referéncia ao passa-
do. O influxo dessa diferenca é que, portanto, somente podem ser preserva-
dos ou resgatados. Ignora-se que todas as tradicdes do conhecimento estdo
in processu, e que a constancia no aperfeicoamento é tanto como foi a sua
formacdo. E isso se explica porque, ao menos com base em fatores externos,
como mudancas ambientais ou geopoliticas as modificacdes internas nas suas
instituicdes sociais e necessidades pela adaptacdo se fariam necessarias.

Essas premissas tém um importante significado metodoldgico para a
analise das comunidades coletivas se, como corolario desse entendimento, a
equiparagdo corriqueira entre o moderno e o contemporaneo, por um lado,
e entre o tradicional e o anacrénico, por outro, também se sustentasse. Exi-
ge-se diferenciar as linhas de pensamento na sua analise de artificios do tem-
po no discurso antropocéntrico, constantes na premissa de que os existentes
sistemas de conhecimento tradicional sdo coevos da ciéncia moderna e nao
simplesmente vestigios de um tempo remoto desvinculado do mundo con-
temporaneo. A composicdo dessas ideias significaria que os conhecimentos
tradicionais poderiam ser considerados tdo modernos quanto a chamada ci-
éncia moderna, o que levaria a que os conhecimentos tradicionais atualmente
utilizados, por exemplo, pelos caiapds, pelos caingangues ou pelos kaxinawa
pertencem ao século XXI tanto quanto a ciéncia moderna (FABIAN, 19833).



De tal maneira, ao se analisar os sistemas de conhecimentos tradicio-
nais verifica-se que surgem e operam dentro de seus respectivos processos
histéricos. Sob essa perspectiva, todo conhecimento haveria de ser tradicio-
nal, j& que pertenceria a uma especifica tradicdo. Se se toma o conhecimento
tradicional de um povo indigena pode-se inserir em uma tradicdo milenar da
mesma maneira que a ciéncia moderna apela para Hipdcrates, Arquimedes,
Bacon ou Newton, tal como mostram os historiadores da ciéncia (KHUN, 1970).

Isso exige destacar que, com o surgimento da linha de pesquisa dos
estudos da ciéncia, socioldgicos, antropoldgicos comecgaram a fazer pesqui-
sa etnograficas em laboratdrios cientificos, demonstrando que a ciéncia mo-
derna é passivel de ser estudada dentro da prépria tradicdo, tal como se faz
com qualquer outro sistema de conhecimento. E os nativos dessas pesquisas
ja ndo sdo indios ou 0os camponeses, mas 0s bioquimicos, ou fisicos nucleares
ou qualquer outro tipo de cientista (LATOUR, WOOLGAR, 1997).

A importancia vital desses estudos levantaram novos entendimentos
sobre os mecanismos sociais, politicos, econémicos e rituais inerentes a con-
feccdo dos fatos cientificos (BOURDIEU, 1991).

ASPECTOS DO ADPIC (TRIPS)

O corte cardinal distintivo que expressa a esséncia da propriedade in-
telectual na economia e comércio mundial estd na aplicagdo do Acordo sobre
os aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio,
o ADPIC, mais conhecido internacionalmente na versdao em inglés TRIPS.

O ADPIC ¢é ligado ao instituto da Organizacdo 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 ndo foi suficiente
para sua entrada em vigor no Brasil. Ao seguir o sistema dualista dos tratados,
a sistematica brasileira ndo admite a suficiéncia do tratado sem uma intro-
nizacdo legislativa, que se deu com o Decreto Legislativo 30, de 15.12.1994,
publicado no Diario Oficial da Unido 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 implantacdo de um sistema normativo que ampliasse e intensificasse a
protecdo da propriedade intelectual, no ano de 2000.

Por tal acordo se criou um regime internacional da propriedade inte-
lectual que afianca e integra o regime internacional criado pelas convencdes
ja existentes, sendo que se orienta pelos trabalhos de revisdo da Convencado
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de Paris. O ADPIC prevé um principio que obriga os Estados aderentes a dar
aos nacionais dos outros Estados aderentes o mesmo tratamento, em matéria
de propriedade intelectual reservado aos préprios nacionais. Estabelece um
nivel de protecdo minima que cada Estado aderente deve adotar em matéria
de propriedade intelectual.E nesse acordo internacional que se estriba todo
o trabalho realizado entre os mais diversos paises que o integram como parte
organica do processo comercial Unico nos diversos niveis das relacdes de tro-
cas em todo o mundo.

Na esfera académica esse acordo provocou um crescente interesse,
gue na sua indeclindvel aplicacdo, e tem gerado um grau de polémica propor-
cional aos estudos e debates a respeito de suas multiplas e versateis cldusu-
las. E o principal interesse dos estudos do ADPIC (TRIPS) vai muito além das
guestdes de propriedade intelectual, pois o acordo também tinha por objeto
a realizacdo de investimentos, a imposicdo de deveres dos diversos paises de
alterar suas legislacGes internas e, ainda, uma peculiar forma de ampliacdo e
introducdo do Common Law em todo o mundo.

Inerente as formas de sua aplicagdo é o trabalho de diplomatas e ana-
listas que decidem concretamente sua realizacdo diante das naturais tensdes
e conflitos que sua execucao provoca. E essas tensdes sdo objeto de iniUmeras
analises, que culminam ordinariamente na provocacdo dos membros dos va-
riados comités da Organizacdo Mundial do Comércio, a OMC.

O mais importante dos acordos internacionais relacionados a proprie-
dade intelectual, embora a ela ndo se limite, o Acordo sobre Aspectos dos Di-
reitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio — ADPIC, (TRIPs),
resulta da conhecida Rodada Uruguai de NegociacGes Comerciais Multilare-
rais do Acordo Geral de Tarifas e Comércio, igualmente conhecido pelo acro-
nimo angléfono GATT, que provocou as discussées ao longo de oito anos. A
primeira rodada de negociacdes tarifarias 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-
ganizacdo provisoria, teve uma longa duracdo: 47 anos!

A realizacdo do intento de criar uma instituicao para regular a ativi-
dade e a cooperacdo econdmica internacional surgiu apos a Segunda Guerra
Mundial, devido ao interesse na época em estimular e incrementar o comér-
cio entre as nagdes, embora ja desde a década de 1930 j& se promovessem
a diminuicdo das barreiras alfandegarias e de medidas protecionistas para as
condicdes de aumento dos negdcios entre os paises.



Na edificacdo do GATT, criado para ser um acordo provisério, muitas
transformacgdes ocorreram, e ele ndo ficou reduzido a uma letra morta, mas,
ao contrdrio, na qualidade de importante instrumento mundial de orientacdo
dos negdcios entre paises, contribuiu para que se estabelecessem regras para
o comércio internacional desde seu inicio, em 1948, até 1995, ocasido em que
surgiu a Organizacdo Mundial do Comércio, a OMC. Os éxitos alcancadospelo
GATT e pela OMC assumiram papéis distintos e, de certa forma, sucessivos,
embora aperfeicoados. Se com o GATT foram tdo significativos os resultados
decorrentes de um simples acordo firmado com o objetivo inicial de regular
o comércio mundial, a Organizacdo Mundial do Comércio surge como um or-
ganismo politico concreto, definido a partir do que o representou do GATT
e, longe significa 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 consolida-lo e dar-lhe apoio e aplicacdo. Ao firmarem o GATT
concordaram seus redatores na aplicacdo das novas regras, ainda que em ca-
rater provisério. Note-se que, esse acordo exigiu que muitos representantes
dos governos tivessem que se reunir com certa frequéncia para examinar as
questdes que surgiam, além de tratar de outras e novas discussdes para fu-
turas negociacdes e acordos. De maneira que, a criacdo de um orgao se fez
necessario, para abrigar os servicos de secretaria e sediar o encontro dos re-
presentantes. Tendo durado meio século, o GATT deixou de existir e deu lugar
a OMC, ndo obstante ainda hoje, suas disposicdes como acordo, continuem
em vigor, sem obviamente ser o principal conjunto de normas reguladoras do
comércio internacional.

A assimilacdo permanente do Acordo (GAT) provocou varios ciclos
de discussGes multilaterais com os Estados-partes da Convencdo de Paris.
Essa convencdo, datada de 1883, denominada oficialmente de Convencdo
da Unido de Paris para a Protecdo da Propriedade Industrial, e propunha aos
pafses-membros, de acordo com sua legislacdo interna, elaborassem um sis-
tema capaz de proteger a propriedade intelectual. Nessa convencdo é que
foram estabelecidos os principios basicos, tdo difundidos, do principio do tra-
tamento nacional, o principio da prioridade, o principio da independéncia das
patentes, o principio da repressdo ao abuso do direito de patente.Segundo o
principio do tratamento nacional, aos estrangeiros estaria garantido o mesmo
tratamento reservado aos nacionais em matéria de propriedade industrial.
Pelo principio da prioridade, o inventor tinha um prazo de um ano de prefe-
réncia sobre a sua invenc¢do, caso nao tivesse realizado o pedido de depdsito
em outro pais. Pelo principio da independéncia das patentes, deve ser consi-
derado que cada patente é independente de outra concedida em outro pais,
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como disp8e o artigo 42 -bis. Pelo principio da repressdo ao abuso do direito
de patente, fica assegurado o direito de importagdo do produto patenteado,
sem acarretar a caducidade para o detentor da patente, mas para que esse
nao abuse do seu direito frente as necessidades nacionais.

A Convencdo de Paris ndo apresentou um carater de obrigatorieda-
de, tanto que permitia a renuncia a qualquer tempo como também a adesdo
em qualquer hora, dependendo do interesse do Estado em participar ou ndo.
J& Acordo TRIPS rompe com a possibilidade de opc¢do dos paises signatarios.
Essa adesdo ndo é voluntaria, ja que impde a cada um a obrigatoriedade de
adocdo das medidas especificadas para a protecdo da propriedade intelectual.
E embora ndo possua uma aplicabilidade direta sobre os paises, estabelece
pardmetros minimos a serem respeitados para a elaboracdo das leis nacionais.

De outro lado, o ADPIC (TRIPS) se conflita com as disposi¢des com um
outro tratado internacional, a Conven¢éo sobre a diversidade bioldgica, mais
conhecida pelo acrénimo CDB. A solucdo dos litigios relativos as convencgdes
impostas pelo CDB tem conduzido os litigios que entre o ADPIC (TRIPS) e a CDB
a uma apreciacdo pelos membros do Comité sobre Comércio e Ambiente da
Organizacdo Mundial do Comércio, além de um proprio e especifico debate
entre os membros da CDB.

PATENTEAMENTO DE PROCESSOS E ORGANISMOS VIVO.

O fato de se ter edificado sob a forma de um tratado internacional
multiplo o patenteamento de processos e organismos vivos, por meio do
ADPIC (TRIPS), ndo foi suficiente esse poderoso instrumento de regulacdo
mundial, para que a emergente Biotecnologia encontrasse todas as condicées
para se desenvolver, sem que gerasse medos, controvérsias e incertezas.

O triunfo da Biotecnologia ndo impediu sequer preocupacdes que
surgissem em carater especifico, em razdo de riscos conexos as manipulagdes
em laboratorio, por exemplo, de organismos perigosos, como seriam o caso
dos virus oncogéneos, usados como vetores para a transferéncia de segmen-
tos do ADN (DNA) de uma célula para outra. Esses riscos, alids, receberam a
especifica denominacdo de bioriscos (Fonte, 2004).

Precisamente na Conferéncia de Gordon de 1973 foi anunciada a des-
coberta do ADN (DNA) recombinante, a exigir, ja naquele momento, um guia
de comportamento para qualquer pesquisa (Krimski, 1985). Por essa razdo,



temores se manifestaram sobre as possiveis consequéncias da difusdo de or-
ganismos geneticamente modificados para a salde dos consumidores e para
o0 ambiente. Ao mesmo tempo, os proprios cientistas suscitaram duvidas a
respeito da seguranca deles proprios nos laboratérios em que atuavam.

O modo como foi introduzido o problema provocou uma incerteza
acerca dos efeitos sobre a salde dos seres humanos, dos animais e das plantas
de cada pais por causa da difusdo de organismos geneticamente modificados
no ambiente em geral e no mercado mundial.

Duas regulamentacdes de pronto surgiram: nos EUA e na Unido Eu-
ropeia. Longe de encontrarem alguma correspondéncia, esses dois sistemas
propostos distanciaram ao ponto de serem completamente diversos. Nos EUA
a disciplina esta baseada no conceito de substancia equivalente dos produ-
tos geneticamente modificados se confrontados com os convencionais. Por
detrds dessa disciplina estd a presuncao de que, salvo prova em contrario, os
novos produtos sdo seguros a0 Menos Como 0s seus equivalentes convencio-
nais. Ndo ha, portanto, nenhuma restricao especifica para o ambiente e co-
mercializacdo dos organismos geneticamente modificados, de modo que nado
estdo sujeitos a qualquer precaucdo especifica e sdo regulados segundo as
normas a que sujeitam-se a introdugao no mercado dos produtos convencio-
nais. Ja a Unido Europeia pautou-se por outra regulamentacao, que reclama o
principio da precaugdo. Por conta da sistematica europeia, se nas situagdes de
risco e de incerteza quando haja receio, mas que ainda ndo se tenha a certe-
za cientifica que possam causar danos graves e irreversiveis ao ambiente e a
salde dos consumidores, medidas adequadas devem ser tomadas para evitar
danos. Ao proclamar a precaucdo como principio, as duvidas existentes e que
sejam razodveis, baseadas em questionamentos cientificos, fazem com que
toda inovacdo exija medidas especificas por meio do consentimento estatal
denominado autorizagdes.

Ndo se deve esquecer que na Declaracdo do Rio, o Principio 15 afir-
mava que a falta de plena certeza cientifica ndo serda motivo para se retardar
a adoc¢do de medidas eficazes em termos de custos destinadas a prevenir a
degradacao ambiental. No mesmo sentido, no Protocolo de Cartagena, em
seu art. 10.6, a falta de certeza cientifica, devida a insuficientes informacdes
e conhecimento cientifico relativos a potenciais efeitos negativos de um orga-
nismo vivo modificado relativamente a conservacdo e utilizacdo sustentavel
das diversas formas bioldgicas nas importac6es e que tenham em conta riscos
para a saude humana, ndo deverd impedir a adocdo de decisdes adequadas
para a introducdo de organismo vivos modificados, a fim de evitar efeitos po-
tencialmente negativos.
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Considerando as modalidades de patentes estabelecidas no TRIPS,
em seu art. 27, preveem a concessao de patentes a todo processo ou produto
em qualquer setor tecnoldgico, desde que contenha um passo inventivo e seja
passivel de aplicacdo industrial, Deviam ser respeitadas a moralidade, as ne-
cessidades publicas e tornados ndo patentedveis os métodos diagndsticos, te-
rapéuticos e cirurgicos para tratamento de seres humanos, ou animais, como
também ndo serdo patentedveis plantas e animais.

Como ¢é de curial sabenca, 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 protecdo se caracte-
riza como um beneficio para o pesquisador, que por meio, do seu trabalho,
contribui para o melhor aproveitamento dos recursos naturais pela sociedade.
Eessa a justificativa mais usada no momento da concess3o da patente. Ela sig-
nificaria uma recompensa pelo esforco individual em prol da sociedade, como
também, pelos investimentos privados de tempo e recursos para a obtencdo
do resultado previsto.

A concluir, como sustentam alguns autores, que a justificativa tradi-
cional para os direitos de propriedade intelectual baseia-se no conceito de
justica, e para se basear na teoria dos direitos naturais — uma das mais antigas
fundamentacGes, que data do século XIX—o homem teria o direito de proprie-
dade natural sobre suas ideias, que ndo poderiam ser apropriadas por outros.
As pessoas teriam o direito de receber uma recompensa por seus servicos
prestados a sociedade, a qual reconheceria esses direitos naturais e aceitaria
a obrigacdo de compensar as inovacdes e inventores. A despeito do Jusnatura-
lismo ndo encontrar grande eco na literatura contemporanea, constitui a base
tedrica para fundamentar uma Teoria dos direitos naturais da propriedade in-
telectual, contra o fluxo dos acontecimentos, a mais invocada e igualmente a
mais aceita. (TACHINARDI, 1993).

Os paises desenvolvidos e que ja estavam consolidados nas suas insti-
tuicdes por ocasido dos acordos de protecao da propriedade intelectual, sem-
pre consideram a patente como o melhor meio de remunerar o investimento
privado. Por sua vez, os paises em desenvolvimento, que ndo tinham ainda
alcancado o mesmo resultado e que depararam com o problema, considera-
ram que o monopodlio resultante da patente seria utilizado para a obtengdo
de lucros desproporcionais, em prejuizo do direito da sociedade de usufruir
novas tecnologias. A invencdo patenteada torna-se em verdade, bem comer-
cidvel, objeto de negdcios muito rentaveis, podendo ser explorada sem risco
na propria companhia que titularize a patente, e mais do que isso, mesmo



licenciada para terceiros, tornar-se-ia,um meio importante de remuneracao
e um dos mais importantes instrumentos de transferéncia de tecnologia. (TA-
CHINARDI, 1993).

Os éxitos encontrados pela politica de patentes dos paises mais ri-
cos conduziram a politicas bem definidas, cujo pensamento pode ser siste-
matizado na sua utilidade, com posicionamentos defendidospelos principais
exploradores econémicos das patentes, que observam no pensamento de
Gerald J. Mossinghoff, ex-presidente da Pharmaceutical Manufatures Associa-
tion (PMA), e ex-secretario assistente do comércio do EUC e ex-comissario do
Patent and Trademark Office, que oferece algumas das razéesque sustentam
seu pensamento para a protecdo da propriedade intelectual (WANDSCHEER,
2004):

1. as patentes sdo importantes como incentivo a inovagao; a inovacdo
tecnoldgica é critica para a competitividade comercial norte-ame-
ricana;

2. as patentes fornecem informacdes tecnoldgica e de mercado;

3. as estatisticas sobre patentes revelam uma tendéncia na competi-
¢do comercial;

4. o sistema de patentes nos EUA ajuda a proteger o mercado domés-
tico contra os competidores estrangeiros que copiam os produtos
norte-americanos;

5. a protecdo de patentes estrangeiras contribui para a entrada de
firmas dos EUA nos mercados internacionais;

6. o sistema de propriedade intelectual constitui importante fonte de
ingressos mediante o pagamento de licencas internacionais;

7. as marcas comerciais sdo importantes para o reconhecimento do
produto no mercado internacional;

8. a protecdo efetiva das patentes nos paises em desenvolvimento é
criticamente importante para o seu crescimento econémico.

Quanto mais obvio é o completo éxito e sucesso em viver nas aguas
profundas da propriedade intelectual, singrada somente pelos paises mais
ricos, a grande comunidade internacional em sua maioria ndo compartilha
desse posicionamento. Os paises em desenvolvimento parecem convencidos
da ideia de que a protecdo da propriedade intelectual por meio de paten-
te consiste em um monopdlio, que dificulta seu desenvolvimento e no qual
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contribui para o prejuizo do direito da sua prépria sociedade de ter acesso a
novas tecnologias e em custos menores. Os chamados direitos de propriedade
intelectual aparentam promover, remunerar e estimular a criatividade, mas,
na verdade, ele sufoca a criatividade intrinseca das formas de promocdo tec-
noldgica e a producdo ampla de conhecimento.

Paises como a India e o Brasil conseguiram grandes avancos em sua
producdo cientifica e tecnoldgica até a edicdo da lei de protecdo da proprie-
dade industrial (Lei 9.279-96), que acabou por aderir as exigéncias impostas
pelo ADPIC (TRIPs), forcando o pais a incluir em suas leis o direito de privilégio
na exploragdo do produto, principalmente, na drea de farmacos e quimicos
e a beneficiar as grandes economias, sede das companhias transnacionais, ja
ricas e estabilizadas.

No processo de esclarecimento e convencimento a respeito das inu-
meras vantagens obtidas pelos paises mais ricos, deve ser dito que, de todos
0s setores econdmicos do Primeiro Mundo, o Unico que parece realmente
precisar da prote¢do de patentes é a indUstria farmacéutica: o aparentemen-
te, 65% dos produtos existentes no mercado ndo teriam sido nele introduzidos
sem o amparo de um privilégio, atento, porteiro de entrada da concorréncia.
A indUstria quimica também aprecia bastante a figura da patente, pois 30%
de seus produtos sé vieram a publico gragas ao incentivo da propriedade in-
dustrial. O texto do ADPIC (TRIPs) é enfatico em suas exigéncias de que essas
tecnologias ndo mais sejam privadas de protecdo por decisdo da lei nacional,
como era permitido pela Convencao de Paris. (BARBOSA, 2003)

E bom que se lembre do sentido das justificativas para a implantacdo
do sistema de patentes que permanecem as mesmas desde a lei veneziana
de 1474, que expunha a necessidade de proteger para: encorajar a atividade
inventiva, compensar os custos investidos pelo empresario, reconhecer o di-
reito do inventor sobre a criacdo e principalmente reconhecer a utilidade da
invencdo.A inconsisténcia geral dos principios das posi¢des da lei n2 9.279-96,
que disciplina o processo de patente nos dias de hoje, ndo alterou profunda-
mente esse entendimento mantendo como requisitos essenciais para a conse-
cucdo do privilégio de exploracdo o que determina o seu art. 82.

O elemento fundamental para a consecucdo do privilégio de explora-
¢do continua fundamentagdo na noc¢do de invencdo, ndo apresentando con-
fusdo de significado com a descoberta.Um dos pilares do sistema de patentes
sempre foi a distingcdo entre os conceitos de invencdo e descoberta, sendo o
primeiro, associado a criagdes do engenho humano e o segundo, resultado
da aplicacdo desse mesmo engenho para o entendimento do que se passa



na natureza.O aspecto sumamente caracteristico da separagdo normalmen-
te feita entre descoberta e invengdo é considerada irrelevante pelo USPTO.
A organizagdo norte-americana emverdade recusa, in limine, como o fazem
suas congéneres de outros paises, a protecdo a tudo aquilo que seja dado
como encontravel na natureza. E, pois, no entendimento estrito da descober-
ta como o conhecimento dos fendmenos naturais, encontram-se o USPTO em
linha com todas as demais organizacdes de propriedade industrial ao negar
protecdo a eventuais pedidos dessa categoria. Contudo, ndo ha, da parte da
organizacdo norte-americana, dbice algum em proteger alguma invencdo que
possua como ponto de partida uma descoberta.No entanto, alguns exemplos,
como o caso Chakrabarty, revelam a insuficiéncia da prote¢do da propriedade
intelectual, pois ja ultrapassava a ideia de invencdo, passando, entdo, a apro-
priacdo de descobertas, ou seja, daquilo que ja estd presente na natureza e
nao é produto da criatividade e inventividade humana. O caso Diamond versus
Chakrabarty ocorreu em 1980, com uma decisdo inédita da Suprema Corte
dos EUA, pois foi aceita pela primeira vez a hipdtese de inventar a vida e o
fez pela opc¢do de protecdo em que se estava fundada na presenga maior ou
menor da intervencdo humana, distanciando da ideia de descoberta que faz
referéncia ao que ja existe na natureza.

A definicdo do grau de importancia das invencdes e agora mais, das
descobertas, esta intimamente ligada ao mercado e a economia, ja que esses
tendem a apropriacdo de todo tipo de conhecimento que é transformado em
produto de consumo de massa, nas sociedades atuais. A informacdo adquire
uma grande importancia, fazendo com que os bens materiais, os primeiros a
sofrerem apropriagdo privada, percam espago na economia e passem a ter
uma valoragdo menor em relagdo aos bens materiais que surgem.

Em razdo do seu carater econdmico, pode ser estabelecido que a in-
vencdo consiste em novas solucdes técnicas para problemas especificos da
atividade de circulacdo econémica geradora de riqueza. A ligacdo com a eco-
nomia no ambito das invengBes é grande, por isso o seu desenvolvimento esta
intimamente relacionado com o aumento da producdo das riquezas, tanto
para recompor o capital investido e para movimentar a economia, como para
reinvestir em novas pesquisas.

A criagdo no campo da industria (invencdo industrial) objetiva pro-
duzir efeitos no mundo material, obtendo um resultado utilitario. E por isso
gue o poder do homem sobre o mundo material que o circunda é aumentado
pelo emprego da invencdo.Ja a obra artistica produz efeito similar, mas no
mundo intelectual do homem, no mundo da percepcdo. Em suma, a invencao
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industrial atua no mundo fisico, a obra artistica, no mundo da comunicagado
ou expressdo. Independentemente disso, ambos, buscam guarida legal para a
obtencdo de vantagens econdmicas.

A principal razdo para a implantacdo de um sistema de patentes efi-
ciente é o dominio do mercado pelas companhias multinacionais. Os articula-
dores desse movimento ndo estdo preocupados em resguardar os direitos das
minorias, somente o capital investido. E essa afirmacdo fica demonstrada pela
crescente interesse das industrias farmacéuticas norte-americanas em ter
seus produtos protegidos, quando esses sdo introduzidos no mercado brasi-
leiro com o objetivo de ter um maior controle dos investimentos em pesquisa
e desenvolvimento, assim como impedir a disseminacdo de cépias desautori-
zadas.

Os direitos intelectuais sdo aqueles que recaem sobre criacdes ad-
vindas da capacidade criativa e inventiva da mente humana. A ideia de uma
invengdo consiste em uma criagdo do engenho humano, e, portanto, é um
bem imaterial. Essa nocdo de bem imaterial € um conceito originado e de-
senvolvido pela literatura alema para se referir aquelas criagdes da mente hu-
mana que, mediante os meios adequados, se fazem perceptiveis e utilizaveis
nas relacGes sociais por sua importancia econdmica sdo objeto de uma tutela
juridica especial (GOMEZ-SEGADE, 2001).

Advertem outros que, os direitos intelectuais tutelam as ideias, con-
cepcdes e criagbes humanas que transcendem do sujeito e encarnam em uma
realidade material. Seu cardter intelectual Ihes vem dado, portanto, por seu
objeto (BAYLIS CORROZA, 2009).

Deve ser assinalado que a expressao direitos intelectuais pode desig-
nar os diferentes tipos de direitos subjetivos que os ordenamentos juridicos
modernos atribuem aos autores de criagdes espirituais, comerciais ou indus-
triais. Por isso, os direitos intelectuais hdo de se fazer ao mesmo tempo de
todos os interesses do criador, interesses espirituais, pessoais e econdmicos,
por ambas as classes de interesses se concitam na criacdo e hdo de ser aten-
didos pela tutela juridica.

A respeito das criagBes intelectuais das comunidades tradicionais, em
gue pese a que ndo possuam todas elas importancia econémica, ndo significa
gue ndo sejam criagdes intelectuais. Ao igual que os bens imateriais prote-
gidos pelo direito da propriedade intelectual, os conhecimentos tradicionais
sdo frutos de uma atividade intelectual por referir-se as atividades humanas
nas que intervém no intelecto e na sensibilidade e que, de alguma maneira,



refletem o aspecto espiritual dos sujeitos, o que favorece o desenvolvimento
dos individuos e da comunidade. O que diferenciam as cria¢des intelectuais
tradicionais das cria¢des intelectuais modernas é sua forma de criacdo, desen-
volvimento e especialmente o contexto cultural e social dos seus possuidores.

PROTEGAO DAS VARIEDADES DE PLANTAS

Na data da implantagdo do ADPIC (TRIPS), no ano de 2000, foram con-
cedidas 500.000 patentes sobre genes e suas consequéncias 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 geragdes, principalmente de
agricultores de paises em vias de desenvolvimento, por meio de cruzamento
de varias espécies. Até bem pouco tempo, as espécies vegetais e os diversos
cultivos ndo podiam ser patenteados e agora, sabidamente, sdo patenteaveis.
Essa situacdo afetou e alterou a situacdo de diversos paises em desenvolvi-
mento. Para se ter uma ideia da dimensdo do problema, a partir de 1985, os
EUA obtiveram 11.000 patentes de suas espécies vegetais. Na Unido 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 relativa a um gene derivado de uma outra variedade de
arroz, ela poderd obter uma patente sobre suas novas variedades de arroz
geradas a partir daquele gene (Khan, 2002).

Ndo se pode deixar de reconhecer que sobre a Biopirataria e sobre a
concessdo de patentes relativas ao cultivo de alimentos base, as técnicas para
a decodificacdo e identificacdo de melhores genes vegetais estdo a exigir uma
aceleracdo. Em verdade, a industria da Biotecnologia estd a promover uma
verdadeira corrida para se tracar um mapa dos genomas das plantas produ-
toras, em nivel mundial, de alimentos base, com o fim de patentear os genes
mais importantes e vitais e obter a titularidade unida de tais privilégios. Os
agricultores dos pafses em vias de desenvolvimento responsaveis pelo cultivo
mundial de produtos alimentares de base ndo teriam nenhuma vantagem com
0 patenteamento pelas grandes multinacionais nos termos e nas condi¢cdes
em que se apresentam o problema e a solucdo.
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E necessério lembrar que o direito aos meios de subsisténcia — um
direito humano fundamental — seja ameacado por patentes sobre a vida, con-
cedidas no campo alimentar e agricola. Uma andlise minima revelaria certa-
mente, as patentes sdo uma verdadeira ameaca aos meios de subsisténcia dos
agricultores e da seguranca alimentar do planeta. A redugdo ao acesso dos
agricultores as sementes aptas a reduzir esforgos na reprodugdo em estrutu-
ras publicas de espécies vegetais, aumenta a perda, em termos de diversidade
genética e obstaculiza os mais tradicionais métodos de reparticdo de semen-
tes e cultivos. Ja se propos que o reconhecimento de patentes sobre esses
produtos se interrompa por cinco anos a fim de que venha a ser efetuada uma
valoracdo do impacto das patentes a agricultura dos mais pobres (Khan, 2002).

Uma apologia necessdria, certamente, seria um estudo que contives-
se uma pesquisa sobre patentes relativas a materiais relacionados a varieda-
des ou espécies vegetais. A descoberta de que as sociedades multinacionais
estavam buscando obter a protecdo de patentes por sequencias de genes,
proteinas espécies vegetais e sementes acelerou ainda mais as iniciativas pa-
tentarias ao ponto de trés 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 multinacionais.

A subtracdo de conhecimentos e de materiais vivos naturalmente
passa a ser, dessa forma, o modo normal de busca de novos patenteamentos,
reforcando 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 relativas a genes de compostos naturais contidos
em espécies vegetais que cresceram em paises 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, canfora e cuphea e 8 de
borracha. De 132 patentes de genes contidos em culturas de alimentos base
gue tenham origens em paises em desenvolvimento, mas que sdo atualmente
cultivados em todo o mundo incluiram 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 controvertidos 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 paises em vias de desenvolvimento
para conseguirem suprimir injusticas nas relaces travadas internacionalmen-
te e, internamente, com o fortalecimento de suas posicdes na economia. Le-
gitimamente esses paises veem causas de seus crescentes problemas econ6-



micos essencialmente na situacdo de crise de sua economia e na aspira¢ao
das nagBes mais ricas e desenvolvidas de encontrarem solugdes para 0s seus
problemas as custas dos outros. Um verdadeiro ressentimento dos paises em
desenvolvimento, devido a situagdo que ocupam na economia mundial e a
sua oposicdo a continuarem a ser objeto de pura exploracdo por parte dos
Estados mais ricos e fonte constante de lucros imensos em seus negocios faz
com que seja necessario endurecer a confrontacdo entre esses paises e as
economias desenvolvidas.

O debate a que se propde de se aprofundar e mesmo documentar os
principais temas socioecondmicos relacionados a agricultura e de alimentacao
em geral ndo estd associado ao modelo de agricultura, mas como se confronta
a sociedade com o conhecimento acerca das praticas agricolas. As relacGes
entre ser humano e ambiente, a gestdo de incerteza cientifica, a emergéncia
de novos direitos relacionados a agricultura quanto as escolhas tecnoldgicas e
ao consumo estdo demasiadamente associadas as relagGes entre economia e
cultura na economia global.

Os efeitos de toda tecnologia nova nas plantas e mais especificamen-
te na saude das plantas, dos animais e dos seres humanos sao, s6 o catalizador
de um discurso mais amplo sobre valores da democracia e das participacdes,
da transparéncia no funcionamento dos mercados, da autonomia de pesquisa
e dos conhecimentos como bens publicos, do estado como garante os objeti-
vos de bem estar social, das trocas internacionais finalizadas com o desenvol-
vimento, especialmente por fazer emergir novas desigualdades econdmicas e
sociais.

A dindmica e as proporcdes desse confronto tém por objetivo final o
beneficio da sociedade civil, nas suas formas novas de expressdo e de orga-
nizacdo. Entidades variadas se envolvem nessa tarefa,de cientistas e pesqui-
sadores. A esse respeito é bom lembrar que, a capacidade de insercdo dos
Estados Unidos da América e da Unido Europeia é um dos fatores na base dos
quais se lastreiam as divergéncias nas possiveis formas de disciplinamento da
bioseguranca (Vogel, 2001).

A existéncia de modelos baseados na velha fé da supremacia do mer-
cado e na sua capacidade de coordenacdo e autoregulacdo tornam a empresa
biotecnoldgica uma operadora com maxima liberdade de atuagdo, sem quais-
quer vinculos de precaucdo ou liames regulatorios. Sdo esses mesmo meca-
nismos de mercado que capturam elementos do saber tradicional e adotam
o conceito de equivaléncia de sua capacidade tecnoldgica na valoragdo dos
riscos e na refutacdo de qualquer espécie de controle e vinculagdo aos conhe-
cimentos tradicionais.
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A auséncia de uma instituicdo internacional na construcdo de uma re-
gulacdo e coordenacgdo do mercado de fontes biotecnoldgicas é um dos prin-
cipais fatores de incerteza da trajetdria tecnoldgica.

Um dos aspectos mais caracteristicos € a forca dos modelos atuais
de aquisicdo de informacdes tecnoldgicas e da sua capacidade de promover,
entre as empresas biotecnoldgicas, um tipo peculiar de competicdo nos mer-
cados internacionais. A inovacgao bioldgica é muito sensivel aos riscos econ6-
micos vinculados aos resultados de suas pesquisas o que gera como efeitos
de muitos anos, da quase impossibilidade de mecanismos de intervencdo no
mercado em curso. Uma oposicdo a estrutura de uma atividade na qual impe-
ra a auséncia de informacdes sobre o processo de formagdo do conhecimento
acentua a falta de transparéncia e assimetria entre conhecimentos tradicio-
nais e biotecnologia no mercado mundial, especialmente dos paises produto-
res dessa tecnologia.

Elemento fundamental é o vinculo entre a biotecnologia e as especifi-
cidades da sua formulacdo. A defesa da biodiversidade e da tipicidade de pro-
dutos parece ficar diluida no modelo de competitividade atualmente estabe-
lecido. Os liames evidentes entre certa biotecnologia e certas manifestacdes
territoriais da biotecnologia e da tipicidade dos produtos ndo sdo considera-
dos. O modelo de competitividade incorporado reforca a acdo das grandes
empresas de biotecnologia, além de constituir, na forma como se apresenta,
uma vantagem técnica, por si s6, pela tecnologia propria da forma tradicional
de biopirataria e competi¢do. A isso se agrega a atuagdo como grupos de pres-
sdo ligados aos modelos de interesses constituidos e uma recusa aparente em
se utilizar um novo modelo.

E facil perceber que contrastes com os padrdes estabelecidos elevam
a questdo a um problema mais evidente: é que a tecnologia desenvolvida tor-
na-se um arbitro mesmo dos interesses, dadas as necessidades de sua utiliza-
¢do. A tecnologia, além da sua pretensdo de universalidade, tem um vinculo
com as necessidades sociais que as discussdes sobre as formas de cultura que
a geraram pode ser vista como um elemento ndo tdo importante.

A valoracdo e a interpretacdo dos resultados de pesquisas biotecno-
légicas nem sempre oferecem resultados positivos, o que gera uma incerteza
técnica sobre a relacdo direta entre o conhecimento biocapturado e o conhe-
cimento biotecnoldgico produzido.



Os casos de incerteza e falta de complementaridade entre conheci-
mento biotecnoldgico e utilizacdo de certas fontes de conhecimento sdo mais
do que um mero resultado de utilizacdo da quotidiana do recurso da experi-
éncia. Isso, alias, impde a superacdo de um tabu cientifico, que é o de reco-
nhecer o valor da experiéncia no processo de conhecimento cientifico. Dizer
gue uma decisdo deve ser fundada na ciéncia quer dizer, no fundo, eliminar
a experiéncia da gestdo da coisa publica e deixar que sejam os especialistas a
guiar a construcdo objetiva do mundo (Latour 2000). Além disso, o problema
da subjetividade na valoracdo e nas interpretacGes dos resultados cientificos
se acentua no caso de novas biotecnologias, porque aqui prevalece a incerteza
técnica (imprecisdao das técnicas de recombinacdo do ADN), epistemoldgica
(modelos reducionistas aplicaveis a fenébmenos complexos) e metodoldgica
(relativamente a escolha dos métodos para a identificacdo dos efeitos), que
deixam sempre um amplo espaco vazio ao papel e as interpretacdes dos pes-
quisadores (Fonte, 2004).

Demais disso, a ciéncia tem uma distor¢do utilitarista, que a leva a
reconhecer validamente s6 o modelo racional de acdo. A hipdtese forte, na
base do modelo racional de acdo é o conhecimento completo das causas da
base para os processos decisionais, o que significa dizer que é impossivel che-
gar, especialmente no conjunto mais rico dos sistemas sécio-ecnomicos de um
modelo de insercdo correspondente com os sistemas ecolégicos integrados a
esses conhecimentos.

A metodologia oferecida pela ciéncia normal esta longe de alcancar
algum éxito. E quando se esta diante de problemas politico-cientificos dos
complexos sistemas organizativos, que se baseiam em organiza¢do analitica
da complexidade de problemas simples ou sobre a utilizagdo de métodos es-
tatisticos baseados em dados agregados aos produtores de biotecnologia, o
resultado final ndo é alcangado ou fica prejudicado.

Em um contexto de especializacdo cientifica, no qual, cada pesquisa-
dor é a0 mesmo tempo um expert no seu campo, mas ignorante no campo da
pesquisa de outro, as competéncias para compreender os problemas globais
ndo correspondem a soma dos conhecimentos especializados. E necessario
gue seja elaborado novos conhecimentos, de modo que, o pesquisador ou
cientista se ache em uma posicdo nova, além do que considera normal, e ndo
aquela de oferecer solucdes objetivas, quantitativas e de uma suposta livre
valoracdo. Deve o cientista estar enquadrado no problema de modo novo,
de modo a fazer nascer novas indagagdes, perguntando a si mesmo que coisa
ocorre, tracando cenarios diversos, de modo que possa descrever como 0s
sistemas podem organizar-se segundo trajetoérias diversas (Ravets, 1997).
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Nessa perspectiva, impdem-se novos critérios de valoracdo da qua-
lidade do conhecimento e uma nova ética aos pesquisadores, com especial
atencdo a gestdo da regra tradicional de apresentar somente informacdes ab-
solutamente certas (Fonte 2004). A comunicacdo da incerteza pode ser de
vital importancia no processo de decisdo da gestdo do risco, fornecendo infor-
macdes a respeito da aplicacdo oportuna de uma biotecnologia.

De outro lado, a ciéncia oferece hoje uma crise de confianga. Os vincu-
los estreitos entre a pesquisa publica e o capital privado impedem de observar
a pesquisa cientifica como produto de uma comunidade académica autbnoma
e independente. A ciéncia se contextualiza no informativo cientifico, nas rela-
¢Oes sempre mais estreitas entre universidade, industria e Estado, legitimada
em nome da contribuicdo econdmica, que também a ciéncia, como recursos
publicos que deve dar a sociedade. O territério da ciéncia é circundado por
diversos atores e diversas forgas econdmicas, sociais, politicas, que exprimem
expectativas sempre mais exigentes e exigéncias sempre mais urgente, em
nome de um maior bem estar social ou da competitividade global.

Demais disso, os problemas de natureza global como o efeito estufa
e 0 aquecimento global, conduzem a dissolucdo dos confins do laboratdrio e
o envolvimento de todos naquilo de Latur (2001) chama de experiéncias em
Unica escala.

As producdes cientificas sdo inevitavelmente submetidas a uma
maior selecdo, abre o mundo as controvérsias publicas, as contingéncias, aos
vinculos e as oportunidades do”social” e do “subjetivo”. A via indicada pelos
diversos autores para restituir alguma robustez social a ciéncia é Unica: alargar
o dominio e as potencialidades da producdo cientifica no “agora”, o espaco
aberto a participacdo publica, alargar as comunidades dos pares, co-envolver
na politica os cidaddos como co-pesquisadores e superar a barreira que sepa-
ra os experts da gente comum, o conhecimento formal da experiéncia (Latur,
2001).



O CONTEXTO INSTITUCIONAL DO MEIO AMBIENTE, ASSIME-
TRIAS DOS BIOMAS BRASILEIROS E OS DESEQUILIBRIOS E PRO-
BLEMAS GERADOS NA LEGISLAGAO

Em sua formulagdo cldssica, a propriedade intelectual toma como pa-
radigma a noc¢do de propriedade. E isso ocorre porque as formas juridicas, nas
guais se assentava o Direito a época de sua formacdo, eram a propriedade e
o contrato. Coube a propriedade servir para estabelecer as condicdes mate-
riais para a realizacdo da chamada, ainda que impropriamente, propriedade
intelectual.

O significado mais caracteristico da propriedade é a ideia de apro-
priacdo, e mais especificamente, de apropriacdo exclusiva. E ela, a apropria-
¢do exclusiva, que possibilita a titularizacdo, assim como forca toda a previsao
conhecida pelos interessados mais imediatos e permite ver as perspectivas e
diretrizes que toma seu desenvolvimento, justamente porque a propriedade
tradicional serve-lhe de base de compreensao.

O pensamento da propriedade intelectual em todo o mundo se ocupa
muito com os problemas legislativos internos de cada pais e, mesmo que seu
pleno reconhecimento e vigéncia estejam fora de questdo, desde o século
XIX, os direitos de propriedade intelectual respondem a uma constante dina-
mica derivada da aparicdo de novas tecnologias que amenizam e requerem a
devida protecdo, 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 protecdo, aos poucos novas modalidades de formas
protegidas tomaram lugar. Essa verdadeira evolucdo de tutela acelerou seus
instrumentos em tempos recentes, de modo que, se comparada com a legis-
lacdo desde a época da Revolucdo Industrial, quando as primeiras invencdes
mecanicas comecaram a ocupar cada vez mais os espacos dos direitos auto-
rais, os direitos de restricdo assumiram lugares nunca antes imaginados, que
hoje margeiam a ética e a vida humana.

A criacdo da Organizacdao Mundial da Propriedade Intelectual, conhe-
cida pelo acronimo OMPI, constitui a demonstragdo clara da sua importancia,
gue muito mais do que se limitar aos proprios campos da OMPI, assume hoje
como tematica principal relacionada as questées de comércio e justifica fun-
damentalmente a importancia de outra entidade internacional: a Organizacdo
Mundial do Comércio, a conhecida OMC.
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Deve-se levar em consideracdo que a OMC é uma organizagao inter-
nacional, com personalidade juridica de Direito Internacional, que ndo esta
subordinada a ONU. A OMC é a segunda tentativa, mas vencedora, depois da
malfadada Organizagdo Internacional do Comércio (OIC), criada no dia 12 de
janeiro de 1995, a partir de negociacBes internacionais conhecidas por Roda-
da Uruguai, do GATT — Acordo geral sobre direitos alfandegarios 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 principios, regras e procedimentos.

A OMPI atua em uma conjuntura extraordindria e em constante apri-
moramento das suas atividades. Ela concentra um leque de assuntos relacio-
nados a propriedade intelectual. S3o assuntos vastos que abrangem interes-
ses econdmicos, politicos e sociais que variaram muito nas diversas épocas.
Deve-se advertir que a problematica de paises desenvolvidos e em desenvol-
vimento passa a ser o grande divisor de dguas. Uma andlise fundamental das
suas tarefas nos leva a concluir que os interesses entre essas posi¢cdes antago-
nicas do mundo desenvolvido e o ndo desenvolvido dominam boa parte das
tarefas da OMPI, como também se estendem nas rodadas de negociacdes da
Organizacdo Mundial do Comércio, a OMC.

A OMPI, do outro lado, é uma criacdo da Convencao de Estocolmo,
devido a necessidade de oferecer uma protecdo mais eficiente aos direitos
de propriedade intelectual e de modernizar a administracdo das Unides. 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 Organizacdo das
Nacdes Unidas (ONU). Em unidade com as ideias gerais nos estudos de Direito
Internacional, a OMPI tem capacidade juridica para concluir acordos bilaterais
e multilaterais com Estados-membros, atuando como érgdo de apoio as se-
cretarias das UniGes de Berna e de Paris.

Em certa forma, tem a OMPI por objetivo favorecer a assinatura de
acordos de protecdo da propriedade intelectual, adotar medidas para melho-
rar a prestacdo de servicos em matéria de propriedade intelectual, prestar
assisténcia técnica aos Estados que a solicitarem epromover estudos e pu-
blicagdes sobre a protecdo da propriedade intelectual. Promove também a
unificacdo dos temas de propriedade intelectual, protegendo igualmente os
direitos do autor e os direitos de propriedade industrial. O art. 22 do Estatuto
da OMPI inclui os direitos relativos as obras literarias, artisticas e cientificas;
as interpretacBes dos artistas intérpretes e as execucgdes dos artistas execu-



tantes aos fonogramas e as emissdes de radiofusdo; as invencdes de todos os
dominios da atividade humana; as descobertas cientificas; os desenhos e mo-
delos industriais; as marcas industriais, comerciais e de servicos, bem como as
firmas comerciais e denominacdes.

Partindo de seus objetivos institucionais e programaticos, a OMPI é
composta por quatro érgdos principais: (1) a Assembleia Geral, 6rgdo maximo,
composto unicamente dos Estados-partes da OMPI; (2) a Conferéncia, 6rgédo
que desempenha assisténcia técnica e juridica; (3) Comissao de Coordenacdo,
responsavel por aconselhar sobre questdes administrativas e financeiras de
interesse comum e (4) a Secretaria Internacional. Desempenhando func¢des
administrativas, andlogas as realizadas pelos escritdrios internacionais das
Unides.

A OMPI nasceu da necessidade e transformou-se pela experiéncia. A
clara demonstracdo da verdade é que se tornou uma instituicdo tdo grande e
complexa que, desde a sua fundacdo. vem desempenhando um papel-chave
na tematica da propriedade intelectual, de modo que, muito além de valorizar
a tematica da propriedade intelectual, ampliou inegavelmente os limites pos-
siveis de sua atuagdo. Um exemplo disso é que o desenvolvimento das suas
atividades tem conduzido a outras discussdes e possiveis funcdes da OMPI. A
gue mais se destaca hoje é da necessidade de um 6érgdo de solucdo de con-
trovérsias.Como elaboragdo do ADPIC (TRIPS) coube a OMC, esse intento foi
alcancado.

A criacdo da OMC resulta da insisténcia dos Estados Unidos da Amé-
rica (EUA) e de outros paises desenvolvidos e o tema da propriedade inte-
lectual foi incluido no contexto do sistema internacional de comércio, mais
especificamente do GATT. O assunto da propriedade intelectual ja estava em
pauta entre os grandes temas do mundo desenvolvido e em desenvolvimento.
E de certa forma, toda a estrutura, ja assentada nos paises desenvolvidos, foi
transplantada para a nova organizacdo, de maneira que as discrepancias entre
os desenvolvidos e em desenvolvimento, a consolidacdo da tecnologia avan-
cada e a sua forma de desenvolvimento tornou a situacdo mundial marcada
por dois niveis estanques e desnivelados em um evidente favorecimento dos
palises ricos.
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PATRIMONIO CULTURAL, PROPRIEDADE INTELECTUAL E TUTELA
DOS CONHECIMENTOS TRADICIONAIS

Sdo numerosas as criticas ao patenteamento das formas de vida sus-
tentdveis que utilizam o sistema de patentes para recompensar o trabalho
cientifico no campo dos recursos e dos processos biolégicos. Parece que é ina-
propriado considerar que enquanto os organismos vivos sao qualitativamente
diversos dos materiais ndo vivos e as consequéncias seriam conclusdes de que
tais materiais bioldgicos ndo seriam invencgdes.

Os avancos na area levaram, entretanto, alguns paises a ratificar o
patenteamento de organismos geneticamente modificados assim como de
alguns tipos de organismos existentes na natureza, de animais, de vegetais e
também de seres humanos. Esses organismos vém, invariavelmente, de paises
desenvolvidos, embora também paises em desenvolvimento apresentem ou-
tros, ainda que em menor quantidade.

O problema correlato é representado pelo patenteamento, normal-
mente nos paises desenvolvidos, de elementos e de outras substancias ve-
getais ligadas a funcdes e utilizagGes que sdo ja estdo em dominio publico e
gue acabam por permanecer na utilizagcdo pratica por muitos anos e mesmo
geracGes. A par disso, nos paises desenvolvidos a protecdo da variedade ve-
getal é garantida e se trata de variedade nas quais materiais genéticos sao
normalmente dos paises em vias de desenvolvimento.

Um importante lugar correspondente é representado pelo paten-
teamento de elementos e de outras substancias de conhecimento relativo a
utilizacdo da biodiversidade, por parte de multinacionais. A pratica consiste
em transformar em direitos de propriedade intelectual conhecimentos das
comunidades locais, geralmente de paises em desenvolvimento. Esses direitos
acabam por fornecer a essas multinacionais a oportunidade de gozar de todos
os beneficios que a propriedade intelectual oferece. Mais ainda: podera licen-
ciar sua patente a terceiros.

O titular da patente terd, por fim, os beneficios de uma apropriacdo
de cunho monopolistico em detrimento das comunidades locais que desen-
volveram e usaram os conhecimentos de forma livre, e que ndo gozara de
nenhum dos beneficios que o patenteamento possa oferecer.

Movidos pelo afd de armar-se contra quem contestar sua titularida-
de, os laboratérios, por ironia, justamente nos paises em desenvolvimento,



portanto, de onde extraem indevidamente tais informacdes, cobram precos
relativamente altos, se comparados aos paises desenvolvidos. Dessa forma,
os consumidores dos paises em desenvolvimento pagam pregos elevados por
produtos que em realidade contribuiram no conhecimento e geracdo do be-
neficio patenteado.

Os laboratdrios internacionais garantem em seus paises de origem as
patentes que serdo justamente confrontadas nos paises onde os conhecimen-
tos tradicionais se desenvolveram. E ja ndo serd possivel, em tese, as comuni-
dades produtoras do conhecimento, gerarem alguma propriedade intelectual
a respeito dessas informacbes e muito menos vendé-las aos paises-sede dos
laboratdrios, que se aproveitam e que impdem precos, a 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 paises em
desenvolvimento, se quiserem comprar dos titulares das patentes algum tipo
de semente, sequer poderdo conservar e reutilizar a semente. Dessa forma,
0s custos serdo sempre maiores, a medida que sdo as sementes utilizadas,
além de criarem uma verdadeira dependéncia, a dependéncia tecnoldgica dos
titulares dos direitos. Esse fendmeno recebeu o sugestivo nome de transfe-
réncia inversa de tecnologia. Entenda-se a inversdo tecnoldgica inversamente
transferida: paises em desenvolvimento transferem conhecimentos e entdo a
tecnologia fica com o rico mundo desenvolvido. Esse conhecimento contribui
enormemente para a economia e para o desenvolvimento social dos paises ri-
cos, enquanto os paises em vias de desenvolvimento obtém pouca ou nenhu-
ma vantagem ou recompensa pelo conhecimento desenvolvido. Em verdade,
pagardo proporcionalmente os paises em desenvolvimento muito mais pelo
uso do produto ou do processo. Além dos custos altos resultantes dos precos
elevados, os paises em desenvolvimento terdo que pagar pelo eventual licen-
ciamento do uso da patente em seu territorio, mediante a industrializacao ou
manufatura.

A protecdo de interesses privados dos laboratérios multinacionais por
patentes acaba, igualmente, por limitar a capacidade dos paises produtores
dos conhecimentos tradicionais de usar procedimentos e produtos proprios,
ainda que tenha sido o produtor da informac3o. E o caso de uma planta comu-
mente usada e agora com patenteamento feito, que causara a impossibilidade
tedrica do uso do conhecimento tradicional da prépria planta e de todo o uso
sustentdvel da biodiversidade.
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