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1. Monsanto do Brasil S.A., sociedade brasileira com sede em
Siao Paulo-SP, através dos seus ilustres advogados drs. [vo Gabrel
da Cunha, Marcos Velasco Figueiredo e Maria Isabel Bingemer,
consulta sobre questdes referentes a acdo awvil piblica que lhe
movem sindicatos rurais contra a cobranca de royalties sobre a co-
mercializacio de soja transgénica.

Os fatos

2. A 16 explicou nos autos ser empresa pioneira no desenvolvimen-
to de tecnologias limpas voltadas para uma agricultura mais susten-
tével, que contribuem para aliar producdo de alimentos com pre-
servacio ambiental. Os constantes investimentos em pesquisa e
desenvolvimento permitiram & ré oferecer produtos e soluges aos
agricultores, de forma a melhorar a producao de alimentos e a ida
dos trabalhadores do campo.

A pesquisa e desenvolvimento de produtos por meio de biotecno-
logia demanda tempo e altos investimentos, a fim de que seja con-
firmada sua seguranga e garantidos os beneficios. A titulo informa-
tivo, atualmente a Monsanto investe cerca de US$ 500 milhdes ao
ano em pesquisa. Assim, estd constantemente aprimorando produ-
tos e solugdes para a agricultura sustentével e mais lucrativa.

Na década de 1980, a ré comecou a desenvolver a tecnologia de-
nominada “Roundup Ready”, que, inserida na soja por processos
biotecnolégicos, a tornam tolerante a herbicida a base de glifosato,
usado para dessecacio pré e pos-plantio, conhecido por sua efici-
éncia em eliminar ampla gama de plantas daninhas. Essa toleran-
cia faz com que o agricultor possa aplicar apenas o herbicida a base
de glifosato sobre a soja, reduzindo os custos de producio e o ni-
mero de aplicagdes de herbicida.

O glifosato é um principio ativo de baixa toxicidade, desenvolvido
na década de 1970 que, desde entdo, figura como um dos mais
vendidos no mundo. Esse principio ativo é de dominio publico e
atualmente compde herbicidas fabricados e comercializados por
diversas empresas no Brasil.

A tecnologia “Roundup Ready”, desenvolvida pela ré, consti-
tui invengdo passivel de proteao por patentes. Dessa forma,

visando a garantir a propriedade e exclusividade da tecnologia
RR na soja, a ré depositou pedidos de patente em vérios paises,
inclusive no Brasil, onde obteve um leque de patentes validas e
regularmente concedidas pelo Instituto Nacional de Proprieda-

de Industral - INPI.

Nio obstante a protegdo conferida pelas patentes da ré, a tecnolo-
gia RR passou a ser ilegalmente utilizada no Eistado do Rio

Grande do Sul.

Diante da violagio piblica e notéria de suas patentes, a ré, em
conjunto com diversas associacdes, entidades de classe e repre-
sentantes da cadeia da soja no Brasil, desenvolveu um sistema de
cobranca de compensagio financeira pelos prejuizos decorrentes
da infracdo as suas patentes. Por meio deste sistema, na fase da
comercializagio do gro de soja RR, seria descontado do produ-
tor, com a sua anuéncia, um determinado percentual destinado a
reparagio da Monsanto.

O sistema adotado nio permite diividas sobre a presenga da tecnologia
RR na soja no momento da entrega da carga pelos produtores ou co-
operativas; caso a carga seja convencional ou corresponda a quantida-
de de sementes certificadas utilizadas para o cultivo, nada é devido.

O indice de adesdo ao sistema passou dos 99% entre os agriculto-
res, cooperativas, tradings e demais empresas atuantes no Rio
Grande do Sul, regularizando-se o setor produtivo.

A acéo

3. Os Sindicatos Rurais de Passo Fundo, Santiago e Sertio promo-
veram a presente “acéio coletiva” sob a alegacio de que a Monsanto
estd violando a Lei de Cultivares, que permite a reserva de graos para
plantios subsequentes sem pagamento de nova taxa de remuneragao a
propriedade intelectual, bem como impede que pequenos produtores
rurais efetuem doagdes ou trocas de sementes dentro de programas
oficiais, além de cobrarem royalties e indenizagdes indevidas.

Os autores pediram o reconhecimento dos direitos previstos na Lel
de Cultivares (Lei n® 9.456/1997), a condenagio da ré a se abster
de cobrar royalties e outras taxas sobre a comercializagio da soja,
a declaragdo de abusividade das taxas cobradas e a condenagéo da
ré  restituicio dos valores indevidamente cobrados.
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A propriedade industrial

4. A propriedade intelectual, na definigio da Convencio da
OMPI (Organizacgo Mundial da Propriedade Intelectual), é a
soma dos direitos relativos as obras literanas, artisticas e cientificas,
4s interpretagdes dos artistas intérpretes e as execugdes dos artistas
executantes, aos fonogramas e as emissoes de radiodifusio, as -
vengdes em todos os dominios da atividade humana, as descobertas
cientificas, aos desenhos e modelos industriais, as marcas indus-
triais, comerciais ¢ de servico, bem como as firmas comerciais e
denominacées comerciais, a protegio contra a concorréncia desleal
e todos os outros direitos inerentes  atividade intelectual nos do-
minios industrial, cientifico, literario e artistico.

J4 a propredade industrial, espécie da propriedade intelectual, na
definicéio da Convencéio de Paris, o conjunto de direitos que compre-
ende as patentes de invengdo, os modelos de utilidade, os desenhos ou
modelos industriais, as marcas de fabrica ou de coméreio, as marcas de
servico, 0 nome comercial e as indicagbes de proveniéncia ou denomi-
nagdes de origem, bem como a repressio da concorréncia desleal.

O diretto sobre a propriedade intelectual abrange a maténa relacio-
nada com a propriedade industrial, regulada pela Lein®9.279/1996;
artigo 5°, XXIX da Constituigio da Repiblica; o direito de autor
(Lei Autoral, Lei n° 9.610/1998; artigo 5°, XXVII ¢ XXVIII da
Constituicio da Reptblica), a Lei de Software (Lein® 9.609/1998)
e a Lei de Cultivares (Lei n° 9.456/1997).

Esse direito foi assim definido pelo mestre Jodo da Gama Cerquel-
ra: “é um direito privado patrimonial, de caréter real, constituindo
uma propriedade mével, em regra temporaria e resolivel, que tem
por objeto uma coisa ou bem imaterial; denomina-se por 1sso pro-
priedade imaterial, para indicar a natureza de seu objeto”.

O direito real é o que resulta da patente;
antes disso, ha um pnus em relagéo a
patente, que ¢ direito a aquisicdo de
propriedade, (direito formativo gerador)”
A Monsanto ¢ titular desse direito real.

1. CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2010. v. 1, p. 87.

A Constituicio Federal

5. Para o nosso exame, interessa o disposto no artigo 5°, inciso
XXIX, da Constituicao da Repiblica:
“A lei assegurard aos autores de inventos industriais privilégio tempo-
rério para sua utilizacio, bem como protecéio as criacfes industrias, a
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos
distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecno-
légico e econdmico do Pais”.

O preceito constitucional esté detalhado no Cédigo de Propnedade
Industrial, que explicita decorrer da patente, substancialmente, um
direito de bloguear, de impedir qualquer forma de utilizagio ndo
consentida (art. 42); assegura o direito & indenizacio pelo dano
decorrente do uso indevido (art. 44) e dispde sobre os recursos
procedimentais de que pode langar méo o titular para a protegao do
seu direito (artigos 198 e seguintes), além da definicio dos tipos
penais em que o infrator pode incorrer (artigo 183 e seguintes).

A disposigao constitucional vigente segue ¢ amplia antiga tradigio
do nosso Direito na protecio dos direitos do inventor, que se esten-
de de forma abrangente sobre todas as manifestagdes inventivas,
apenas podendo sofrer restricdes fundadas no interesse piblico,
iss0 6, “tendo em wvista o interesse social e o desenvolvimento tecno-
l6gico e econdmico do Pais”.

A dltima parte do inciso XXIX do artigo 5° da Constituigio (inte-
resse social e desenvolvimento) deve ser associada ao disposto no
inciso XX do mesmo artigo (“A propriedade atendera a sua
funcao social”), e ao artigo 170, incisos L, Il ¢ IV, da Constituigao
(respeito & propriedade privada, a funcdo social da propriedade e &
livre concorréncia), e esse comjunto de normas configura um regime
equilibrado entre o privilégio do autor, o desenvolvimento tecnoldgico
e o interesse social de protecdo a producdo agricola. A garantia da
propriedade em geral, e o privilégio do autor, em particular, além do
interesse do titular, existem para realizar a funcio social da proprie-
dade e assegurar o desenvolvimento tecnoldgico e economico do Pais.
Nio sdo principios contraditérios, mas conciliaveis. No Brasil, esse

2. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti, Tratado de Direito Privado. 2.
ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1956. t. 16, p. 256.
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equilibrio se estabelece com normas que permitem, de um lado, o
privilégio do inventor, que se tem hoje, majontariamente, como
sendo um fator indispensvel para o desenvolvimento tecnolégico,
base do desenvolvimento econémico ¢, de outro, com regras que
flexibilizam o privilégio decorrente da patente.

A protecdo & tecnologia RR tem
amparo constitucional.

A titulacio da Monsanto

6. A consulente ¢ titular de direitos de propriedade industrial, deten-
tora de patentes fornecidas pelo INPI referentes ao mvento da tecno-
logia “Roundup Ready” (RR), que é “um conjunto de elementos
genéticos organizados estruturalmente e ligados para codificar uma
protefna com agdo enzimética que confira tolerdncia ao herbicida gli-
fosato. Esses elementos genéticos sdo os contidos nas regides promoto-
ras, reivindicados pelas cartas patentes “PI 1101067-3, 2002 (cons-
trucio de DNA para melhorar a eficiéncia de transerigao), Pl
1101045-2, 2000 (sequéncia de DNA para intensificar a eficicia da
transcricio), PI 1101070-3, 2002 (genes quiméricos para transfor-
magio de células de planta usando promotores virais), P1 1100008-2,
2007 (5-Enolpiruvilshiquimato-3-fosfato sintases tolerantes ao glifosa-
to), PI 11000007-4, 1999 (Gene quimérico, vetor de clonagem ou
expressdo, vetor de transformagdo de planta, método de produzir uma
planta e plasmideo)” (nos autos, volumes Il e [V).

Nos termos do artigo 1° da Lei n°9.279, de 14 de maio de 1996,
a empresa consulente obteve a protecio dos direitos relativos
propriedade industrial mediante a concessdo das patentes de in-
vengdo acima indicadas.

Como se sabe, o autor da invengdo tem o direito de obter a patente,
aquele diretto formativo a que se refere Pontes de Miranda; obtida
a patente, o inventor tem por si a garantia da propriedade (art. 6°).

Podem ser submetidas ao NP as invencdes que atendam aos pressu-
postos do artigo 8°: “Art. 8° E patentedvel a invencio que atenda aos
requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicagao industrial”.

A lei enumera o que ndo € invengdo, € no seu elenco inclui:
“Art. 10. Nao se considera invencio nem modelo de utilidade:
X — o todo ou parte de seres vivos naturais e maleriais bioldgicos encontra-
dos na natureza ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germo-
plasma de qualquer ser vivo natural e os processos biologicos naturais”.

De outra parte, sao invencdes ndo patentedveis:
“Art. 18. Ndo sao patentedveis:

I - 0 que for contrério & moral, aos bons costumes e & seguranca, a
ordem e a satde piblicas;

Il - as substancias, matérias, misturas, elementos ou produtos de
qualquer espécie, bem como a modificacio de suas propriedades fisi-
co-quimicas e os respectivos processos de obtengio ou modificagdo,
quando resultantes de transformagio do nicleo atomico; e

I11 - 0 todo ou parte dos seres vivos, exceto os micro-organismos trans-
génicos que atendam aos trés requisitos de patenteabilidade — novida-
de, atividade inventiva e aplicagao industrial — previstos no art. 8°
que nio sejam mera descoberta.

Pardgrafo tnico. Para os fins desta Lei, micro-organismos transgéni-
c0s sa0 organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais,
que cxpressem, mediante intervengdo humana direta em sua composi-
¢io genética, uma caracterfstica normalmente nio alcangével pela es-
pécie em condigdes naturais”.

Disso se extrai que elementos genéticos obtidos mediante uma
atividade movadora e inventiva, com aplicagao industrial, que nao
representem partes de seres vivos para os efeitos do artigo 18 (I10),
que ndo resultem de mera descoberta da realidade natural, sao
patentedveis, o que explica e fundamenta a concessao das patentes
acima mencionadas, enquanto que as plamas ou partes das plantas

ficam excluidas do dmbito de protegio da Lei n® 9.279/1996.

Neste sentido cabe salientar que o INPI expressamente define
como patentedvel a classe dos elementos genéticos revindicados
nas patentes acima citadas ao definir no item 2.3 de suas Diretrizes
de Exame para a 4rea de Biotecnologia sob o titulo de “Reivindi-
cacoes de Produto” que moléculas e sequéncias de DNA (“poli-
nucleotideos”) e protefnas (polipetideos) sintéticos devem ser tra-
tados como compostos quimicos. Por conseguinte, a
patenteabilidade dessa matéria nao estd incluida nas proibigdes

dos artigos 10 e 18 da LPL:

“Reivindicacoes de Produto

2.2. Composto Quimico

2.2.1 A forma mais comum de reivindicagio é aquela que define
o composto quimico em termos de sua estrutura quimica (férmula
geral). No caso em que esta estrutura ndo é conhecida, o compos-
to pode ser definido em termos de suas propriedades fisicas, fisico-
quimicas efou bioldgicas, desde que os pardmetros usados sejam
suficientes para definir o produto sem ambiguidade e possam ser
claramente, e de forma exequivel, determinados, seja por informa-
¢oes contidas no relatério descritivo seja por procedimentos usuals
na técnica. Parimetros tais como ponto de fusio, forma cristalina,
viscosidade, solubilidade, etc., embora tteis em combinacio com
outros pardmetros, nao distinguem por si s6 0 composto em ques-
tao de, provavelmente, varios outros. Pardmetros que permitem
uma distincdo mais precisa sio, por exemplo, espectro de IR e
espectro de NMR, em combinagio com peso molecular.

2.3. Polinucleotideos e polipeptideos sintéticos

2.3.1 Cabem as observagdes acima para compostos quimicos, uma vez
que, de fato, s30 compostos quimicos, e o formato de apresentagio de tais
produtos deve obedecer ao estabelecido em Ato Normativo para tal”.

Os elementos genéticos e 0s métodos
reivindicados nas patentes acima
mencionadas s&o patenteaveis. A
Monsanto é a inventora da tecnologia
RR, patenteada.

%
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Requisitos da patente

6.a. Nos termos do artigo 8°, no que diz com as patentes em geral,
50 requisitos para a concessio da patente: a) novidade; b) atvidade
inventiva; ¢) aplicagio industrial; d) ndo se tratar de mera descoberta.

A invencao ¢ “toda realizacio, todo processo, toda méquina, fabr-
cagio ou composicio de matérias, assim como todo aperfeicoamento
de um deles, apresentando o cardter da novidade e da utilidade”
(art. 2° da Lei sobre Patentes do Canada). Luiz Guilherme Lourei-
1o fornece conceito compreensivo de invengdo: “E uma criagao da
inteligéncia humana, que se utiliza das forgas naturais para a solugao
efetiva de um problema novo e que visa & satisfa§éo das necessidades

”

praticas ou de ordem técnica da humanidade”.

A invencio pode ser classificada, segundo o seu objeto, em inven-
¢io de produtos ou de processos. Produto é um objeto matenal que
se distingue por suas caracteristicas de constituicao. Processo ¢
todo o meio que, dentro de uma aplicagdo que lhe ¢ dada, conduz
4 obtencdo de um resultado ou de um produto.

Ha atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, ndo

decorra de maneira evidente ou bvia do estado da técnica (art. 13).
“Tudo aquilo que a ciéncia e as artes revelaram ao espirito humano, o que
constitui o acervo da cwvilizagio, com o fito pratico e objetivo de atender a
satisfacio das necessidades humanas, constitui obra da técnica. Tudo o
que estiver revelado por descrigio escrita ou oral, ou por uso ou qualquer
outro meio, constitui o estado da técnica. O que néo foi revelado ou usado
nao se integra no estado da técnica, constituindo, por conseguinte, novida-
de, e, em caso de invengdo, suscetivel de privilegiabilidade™.*

A invengio tem “novidade” quando néo acessivel ao pablico antes da

data de depésito do pedido de patente (art. 11 da Lei n® 9.279/1996).

H4 aplicacao industrial quando a invencio puder ser utilizada
ou produzida em qualquer tipo de industria (art. 15), af incluida
a producio agricola.

A descoberta consiste na revelagio daquilo que 4 existe como
fenémeno natural. Porém, ndo se cuida de simples descoberta o

3. LOUREIRO, Luiz Guilherme. Patente e biotecnologia. Revista de Direito Mercantil,
Sao Paulo, n° 116, p. 26, 1999.

4. REQUIAO, Rubens. Aspectos da nova Lei da Propriedade Industrial: doutrina. Rio
de Janeiro: 1D, 1996. p. 530.

conhecimento obtido mediante intervengao do homem na natu-
reza — caso dos autos, em que houve a utilizagio da recombina-
¢io genética, por melo de técnicas de engenharia genética e de
conhecimentos de biologia molecular para criar a soja RR.

A tecnologia RR retine os requisitos legais
para a concessdo da patente protetiva de
invengéo industrial previstos na lei (art. 8°).

Material genético patenteado pela Monsanto

6.b. Ja antes da Lei de 1996, sustentava-se que “a invengio que usa
ou emprega agentes bioldgicos é patenteavel para os processos quimi-
cos de obtencio ou modificagio de substéncias (...). As patentes con-
cedidas em tais casos sdo patentes industriais, o que significa dizer:
concede-se o privilégio porque o processo biotecnolégico inventado
constante do pedido é novo, licito e suscetivel de utilizagdo ou aplicagdo
industrial. Reconhecer a aplicagio industrial a processo que usa ou
emprega agentes biolgicos significa que, no Brasil, invengdes biotec-
nolégicas sio consideradas invengdes industriais, € a invengdo biotec-
nolégica um produto industrial, ndo um produto da natureza” .

No sumério da invengio patenteada pela Monsanto sob n® 1100008-2,
constou; “E. apresentada uma molécula de DNA compreendendo
DNA que codifica uma EPSP (espécie de enzima) sintase tolerante ao
glifosato, cineticamente eficiente, As EPSPS sintases da presente mven-
¢io reduzem a quantidade de superprodugio da enzima EPSPS em
uma planta transgénica necessaria para que a enzima mantenha ativida-
de catalitica enquanto ainda confere toleréncia ao glifosato” (fl. 771).

A patente concedida & Monsanto corres-
ponde a uma intervengdo transgénica que
conferiu tolerancia ao glifosato, o que acon-
teceu no plano dos elementos genéticos
expressamente excluidos da restrigéo do
inciso Ill, do artigo 18, da Lein® 9.279/1996.

5. DOMINGUES, Douglas Gabriel. A propriedade industrial na Constituigio Federal
de 1988. Revista Forense, Rio de Janeiro, n° 304, p. 75, 1988.
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O TRIPs e a matéria patenteavel

6.c. A Convencao de Paris para a Protecio da Propriedade Indus-
trial (1883), segundo a Revisio de Estocolmo de 1967, aqui
promulgada pelo Decreto n° 75.572/1975, ¢ o texto mais impor-
tante, abrangente e sistematico sobre a propriedade intelectual.

Quando se tratava da sua atualizagio, em 1980, foi deaidida — por
insisténcia dos EUA e dos demais paises desenvolvidos — a trans-
feréncia da discussdo para o 4mbito do GATT — Acordo Geral
de Tanfas e Comércio. A Rodada Uruguai do GATT levou &
formagao da Organizagdo Mundial do Comércio e, entre os vinte
e oito acordos firmados, estd o TRIPs (Agreement on Trade-Re-
lated Aspects of Intellectual Property Rights — Acordo sobre As-
pectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao
Comércio), que exigiu dos membros da OMC a concessao de pa-
tamares minimos de protegdo as patentes. O Decreto n° 1.355, de

30 de dezembro de 1994, promulgou o TRIPs no Brasil.

Sem revogar o comjunto de regras que resultou da Convengo de
Panis com a sua atual redacio, que é o texto fundamental de pro-
teio da propriedade industrial, e sem instituir um regime dnico de
patentes, o TRIPs permite um sistema flexivel e adequado as ne-
cessidades de cada pafs e ndo impede a protecdo de direitos sociais.

O TRIPs ¢ um tratado, nos termos do que ficou acordado na Conven-
¢ao de Viena sobre Direitos dos Tratados de 1980, e assim como defi-
nido por Francisco Rezek: “Um acordo formal, concluido entre sujeitos
de direito internacional pablico e destinado a produzir efeitos juridicos™.?

Entre seus principios basicos estd o de perseguir o desenvolvimento
sGcio-econdmico, como a transferéncia de tecnologia e o incremento
do comércio internacional. Sdo seus objetivos: “(...) a redugio de
distorgdes ao coméreio internacional, a adogio de um patamar mini-
mo de protegao dos direitos de propriedade intelectual a ser observa-
do em Ambito mundial, a redugdo do comércio internacional dos
bens contrafeitos, a harmonia nas relagdes internacionais e a transfe-
réncia de tecnologias”.” Denis Borges Barbosa anotou a importancia
dos objetivos do Acordo, que sdo: “Os de fazer com que a protecio

6. RESEK, Francisco. Direito dos Tratados, p. 21.
7. LOUREIRO, Luiz Guilherme Vieira. Patente e biotecnologia, Revista de Direito
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¢ a aplicacio de normas de protegio dos direitos de propriedade
contribuam para a promogao da inovacio tecnolégica e para a trans-
feréncia e difusio de tecnologia, em beneficio mtuo dos produtores
¢ usudrios de conhecimento tecnoldgico e de uma forma conducente
a0 bem-estar social e econdmico e a um equilibrio entre direitos e
obrigagtes (...). O TRIPs igualmente admite a instituigio e aplica-
¢io de necessérias medidas apropriadas para evitar o abuso dos di-
reitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o
recurso a praticas que limitem de maneira injustificvel o comércio ou
que afetem adversamente a transferéncia internacional de tecnologia.
(...) Clara est4 a regra de um balanceamento equitativo de direitos e
obrigacbes, entre produtores e usudrios de tecnologia, numa forma
que conduza ao bem-estar econdmico e social”.}

Na Secéio 5 — Patentes, art. 27 — Matéria Patentedvel, consta do
TRIPs:

1. Sem prejuizo do disposto nos paragrafos 2° e 3° abaixo, qualquer
mvengao, de produto ou de processo, em todos os setores tecnoldgicos,
serd patentedvel, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e
seja passivel de aplicagdo industrial. Sem prejuizo do disposto no pa-
ragrafo 4° do art. 65, no pardgrafo 8° do art. 70 e no pargrafo 3°
deste artigo, as patentes serdo disponiveis e os direitos patentérios
serdo usufruiveis sem discriminagdo quanto ao local de invencao,
quanto a seu setor tecnoldgico e quanto ao fato de os bens serem im-
portados ou produzidos localmente.

(i)

3. Os Membros também podem considerar como nio patentedvels:
a) métodos diagndsticos, terapéuticos e cirdrgicos para o tratamento
de seres humanos ou de animais;

b) plantas e animais, exceto micro-organismos e processos essencial-
mente bioldgicos para a producdo de plantas ou animais, excetuando-
se 0s processos nao biologicos e microbiolégicos.

Nio obstante, 0s Membros concederdo protecio a variedades vegetais, seja
por meio de patentes, seja por meio de um sistema sui generis eficaz, seja por
uma combinagao de ambos. O disposto neste pardgrafo serd revisto quatro
anos apds a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.

8. BARBOSA, Denis Borges. Propriedade intelectual: a aplicagio do acordo TRIPs. 2.
ed. Rio de Janeiro: Limen Junis, 2005. p. 58-59 ¢ 81.

Mercantil, Sao Paulo, n° 116, p. 23-24, 1999
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Esse dispositivo contém, entre outros, trés principios que nos inte-
ressam: a) 0s micro-organismos sao patenteaveis; b) elementos tais
como moléculas de DNA e proteinas ndo estio incluidos em ne-
nhuma proibigio e ¢) cultivares podem ter protecio sob regime
proprio, regido por legislacao especial.

O Acordo permite a concessio de patente, tanto para produto,
como para processo, conforme expressa referéncia feita no n° 1 do
art. 27. Quando se trata de produto, a patente confere ao seu titu-
lar o direito exclusivo de ewitar que terceiros sem seu consentimen-
to produzam, usem, cologuem a venda, vendam ou importem com
esses propdsitos aqueles bens.

Exige-se que se trate de invencao, isto é, de um resultado criativo
gerado pela atividade humana, e néo de simples descoberta do que
estd na natureza; ¢ preciso que sufja uma modificacio do que
existia anles, isto é, que a agao do inventor traga consigo uma no-
vidade, e que essa nova invencao seja passivel de exploragdo indus-
trial, quer dizer, que sirva a atividade econdmica de um modo geral
(incluindo af a agricultura).

As restricoes estio no paragrafo 3°, que enumera as hipGteses
das invencoes no patentedveis, entre elas: “animais que néo
sejam micro-organismos; plantas que ndo sejam micro-organis-
mos (mas quanto is variedades de plantas deve haver um siste-
ma de protegdo especifico); processos essencialmente biolégicos
para producdo de animais e de plantas, exceto processos nio
biolégicos ou microbiolégicos”.”

O Brasil optou por instituir um regime especial para as plantas,

que ndo sao patentedveis, dando protegio aos direitos relativos
A propriedade intelectual referente a cultivar nos termos da Lei

n’ 9.456, de 25.04.1997.

Vale transcrever as pertinentes observacdes que nesse sentido foram
feitas por Selemara Berckembrock Ferreira Garcia a respeito do

art. 27 do Acordo:

9. BARBOSA, Denis Borges. Propriedade intelectual: a aplicagao do acordo TRIPs. 2.
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 67.

Esse dispositivo disciplina que a protegdo pelo sistema de patente
deve estar disponivel para qualquer invengdo, qualquer que seja o
produto ou processo, em todos os campos da tecnologia, desde que
esses produtos ou processos sejam comprovadamente novos, envol-
vam um passo inventivo e sejam passiveis de aplicacdo industrial.
Prevé que certas invencoes poderdo ser excluidas do processo de
protecio por patentes, quando estiverem contra a ordem piblica e a
moralidade, incluindo-se também como motivos para exclusdo a
proteco 4 vida ou saiide humana, animal ou vegetal, ¢ sérios preju-
fz0s a0 meio ambiente, e permite aos paises signatarios excluir da
patenteabilidade plantas e animais. Ou seja, o presente artigo delega
a cada pais signatdrio a responsabilidade de proteger suas cultivares

por meio de legislacio §uEl§cneri§ ou_por meio de patentes ou por

uma cominaco de ambos.

A doutrina que se dedica 4 interpretagdo desse texto, e das demais
disposicdes legais sobre patentes tem predominantemente recomen-
dado que as exclusdes devem sempre ser entendidas restritivamen-
te: 0 que o acordo ou a lei ndo excluem expressamente, ha de se
entendido como patenteavel.

Segundo o TRIPs, a invengéo tecno-
logica efetuada pela ré podia ser ob-
jeto de patente, pois apresenta 0s
requisitos de inventividade, novidade
e utilidade para a produgéo de soja,
néo resultou de simples descoberta, e
ndo se inclui entre as restrigbes pre-
vistas no paragrafo 3° porquanto se
frata de material genético especifico
que ndo pode ser considerado planta
e nem animal.

Invengbes nao patenteaveis

6.d. O artigo 18 da Lei da Propriedade Industrial versa sobre as
invencdes nio patentedveis, e para o que nos interessa tem as duas
disposigdes abaixo transcritas:

10. GARCIA, Selemara Berckembrock Ferreira. A protecdo juridica das cultivares no
Brasil: plantas transgénicas e patentes. Curiliba: Jurug, 2004. p. 70.
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“Art. 18. Nao so patenteévels:

()
[II - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os micro-organismos
transgénicos que atendam aos trés requisitos de patenteabilidade —
novidade, atividade inventiva e aplicacio industrial — previstos no art.
§8° e que nao sejam mera descoberta.
Paragrafo tinico. Para os fins desta Lel, micro-organismos transgéni-
cos sa0 organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais,
que expressem, mediante intervengiio humana direta em sua composi-
¢do genética, uma caracterfstica normalmente ndo alcancével pela es-
pécie em condicdes naturais”.
As plantas e 0s animais sdo seres
vivos que, encontrados na natureza,
néo estdo sujeitos ao patenteamento.
Essa ¢ a restrigdo contida na lei, norma
que merece — como sempre se enten-
deu - interpretagdo estreita, e néo
afeta a pretensdo da Monsanto.

A biotecnologia e a pesquisa da Monsanto

6.e. A intervengio humana mencionada no texto legal é uma
pratica da biotecnologia. Esta pode ser definida como o conjunto
de técnicas que utilizam organismos vivos ou parte deles para fabri-
car ou modificar produtos, melhorar plantas, ou animais, ou desen-
volver micro-organismos para fins especificos.!" A biotecnologia é
um setor da tecnologia, que é “o conjunto ordenado e sistematico
de conhecimentos técnicos, patenteados ou ndo, capazes de levar &
prética uma ideia no plano industrial”."

A biotecnologia teve “sua importincia aumentada na medida
em que o homem passou a conhecer e dominar os processos
descobertos empiricamente. No final do século 19, Pasteur de-
monstrou que a fermentacio alcodlica era causada por micro-
organismos, racionalizando assim a produgio de bebidas fer-
mentadas. Surgiu assim a microbiologia industrial, que sofreu
uma enorme expansio com a descoberta dos antibidticos. O
volume de conhecimentos iniciado em 1953, com o estabeleci-
mento do modelo de molécula responsavel pela heranca (DNA)
possibilitou, vinte anos depois, a identificagio do primeiro
gene, ou seja, uma sequéncia de DNA que se expressa em uma
protefna. Surgia a tecnologia do DNA recombinante, permitin-
do ao homem interferir na natureza, modificando os organismos

d L ” |3
e acordo com o seu Interesse .

Os avancos cientificos dos tltimos anos, especialmente a partir
de 1970, tém propiciado melhoria de toda a ordem para a

I1. SOARES, José Carlos Tinoco Soares, Op. cit., p. 592.

12. FROES, Carlos Henrique. Contratos de tecnologia. Revista Forense, Rio de Janeiro,
n°253, p. 123.

13. ZANCAN, Glaci. Biotecnologia e Biodiversidade. Revista Fatentes ¢ Marcas, n° 10, p. 5.

14. BOREM, Alufzio. Escape génico e impacto ambiental. Revista Biotecnologia Ciéncia
& Desenvolvimento, n° 28, p. 44, 2002.

agricultura: “A transformacdo génica tem potencial para melho-
rar a produtividade, resisténcia, qualidade nutricional e outras
caracterfsticas das plantas cultivadas. As técnicas moleculares
utilizadas na transformagdo génica consistem basicamente na
introdugo e integracdo de pequenos fragmentos de DNA iso-
lados e clonados a partir de genes de outros organismos, no

genoma da espécie receptora”.'*

As modificagdes genéticas de que derivam os organismos genetica-
mente modificados (OGMs), “podem ser produzidos por pelo |
menos trés metodologias: técnicas de DNA recombinante, utilizan-
do vetores para transformacio de plantas; técnicas envolvendo a
introdugdo direta do material genético no organismo; fusao celular

por métodos nio naturais”."”

No campo da agricultura, a biotecnologia pode ser classificada
em trés fases: a) propriedades agrondmicas: plantas geneticamen-
te modificadas com caracterfsticas agronomicas de tolerdncia a
herbicida e resisténcia a pragas; exemplo € a soja resistente ao
glifosato; b) nutricional, plantas modificadas para melhorar sua
qualidade; ¢) biofabricas, com plantas modificadas para sinteti-
zar produtos especiais.'®

O resultado da pesquisa realizada pela Monsanto, correspondente
A primeira fase, levou, entre outras, 2 invencdo patenteada sob n’
1100007-4, assim descrita: “A presente invengdo refere-se aos
campos da engenharia genética, bioquimica e biologia das plantas
(...). Esta molécula (N-fosfonometilglicina) é um 4cido que pode
se decompor em solucio aquosa para formar 4nions fitotdxicos.
Vrias formas de 4nions sao conhecidas. Conforme aqui usado, o
nome ‘glifosato’ refere-se a0 acido e seus anions. Uma mistura
contendo glifosato como o ingrediente ativo, formulada como seu
sal de isopropilamina, é vendida como um herbicida pela Monsan-
to sob o nome comercial de Roundup” (p. 641 dos autos).

Tal invencio ¢ patentedvel e ndo esté na regra excludente do inciso
111, do artigo 18, da Lei n® 9.279/1996. Ao contrério, é perfeita-
mente apropriada ao regime de patentes, porquanto “a forma princi-
pal de se obter direitos dentro do vasto campo da biotecnologia é sem

dévida através da conferéncia de uma patente de invencio”."”

Luiz Guilherme de Andrade Vieira Loureiro, em excelente traba-
lho sobre patente e biotecnologia, vencedor do “Prémio Tilio

Ascarell” de 1998, publicado na Revista de Direito Mercantil,

assim comenta o dispositivo de ler que aqui nos interessa:

Como se observa do teor do art. 18, 11l da Lei da Propriedade In-
dustrial, o direito brasileiro ndo faz mengio & patenteabilidde do
processo microbioldgico de obtencdo de novas variedades de plantas,

15. MARCELINO, Francismar Correa et al. Deteccio de residuos de transgénicos em
gros e produtos derivados. Revista Biotecnologia Ciéncia & Desenvolvimento, n° 31,
p. 14, 2003.

16. FIGUEIREDO, Luciana et al. Patentes em biotecnologia. Revista Biotecnologia Cién-
cia & Desenvolvimento, n° 36, p. 34, 2006.

17. SOARES, José Catlos Tinaco. Op. cit., p. 609.

il
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a0 contrario do que ocorre na Europa, onde o art. 53, b, da Conven-
¢do de Patentes expressamente prevé a possibilidade de patente de
processos microbiolégicos de producdo de vegetais. Nao obstante,
nosso direito apenas exclui expressamente do sistema de patentes o
processo essencialmente biolégico para a obtengao de tais seres vivos.
Assim, ficil concluir que o processo microbiolégico de obtencao de
uma nova variedade de planta pode ser objeto de patente quando
preencher os requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicacdo
industrial. Cabe aqui lembrar que o termo “indistria” compreende a
agricultura ou a chamada indistria agricola (...). Portanto, todos os
processos referentes a biotecnologia vegetal podem ser objeto de paten-
tes, pois dependem da intervengao humana (micromultiplicagio, pro-
cedimentos fitoquimicos, manipulagdo genética e fuséo celular).

O inciso [l do artigo 18 néo exclui, do
regime patentario, a invengdo da Mon-
santo, sabendo-se que esta empresa
detém patentes entre as quais a que
tem por objetivo “invencao destinada a
fornecer um método para transformar
geneticamente células de plantas, o
qual faz com que as células e plantas
regeneradas das mesmas se tornem
resistentes ao glifosato e aos sais her-
bicidas do mesmo”."®

A legislacéo sobre cultivares

7. Cultivar ¢ a variedade de qualquer género ou espécie vegetal
superior que seja claramente distinguivel de outras cultivares co-
nhecidas por margem minima de descritores, com denominagao
propria, que seja homogénea e estavel quanto aos descritores atra-
vés de geracdes sucessivas e seja de espécie passivel de uso pelo
complexo agroflorestal, descrita em publicagdo especializada dispo-
nivel e acessivel ao piblico, bem como a linhagem componente de
hibridos (art. 3°, inciso IV); nova cultivar é a que nao tenha sido
oferecida a venda em um certo prazo anterior (inciso V); cultivar

18. LOUREIRO, Luiz Guilherme de Andrade Vieira. Fatente ¢ biotecnologia: questdes
sobre a patenteabilidade dos seres vivos. Revista de Direito Mercantil, Sao Paulo, n®

116, p. 42-43, 1999,

essencialmente derivada é a derivada de outra que preenche os re-
quisitos do inciso [X, letras a, b e c.

A exclusio de cultivares da incidéncia da Lel sobre patentes se
deve ao fato de que o nosso Pais decidiu criar um sistema sui
generis de protecao de cultivares, mediante a Lei n® 9.456, de
25 de abril de 1997, que instituiu a protegdo de cultivares, nos
seguintes termos:
“Art. 2° A protecio dos direitos relativos & propriedade intelectual
referente a cultivar se efetua mediante a concessao de certificado de
protedo de cultivar, considerado bem mével para todos os efeitos le-
gais e tnica forma de protecdo de cultivares e de direito que podera
obstar a livre utilizagdo de plantas ou de suas partes de reproducao ou
de multiplicagdo vegetativa, no Pais”.
E passivel de protecéo a nova cultivar ou a cultivar essencialmente
derivada, de qualquer género ou espécie vegetal (art. 4°), o que se
intensificou apés a edicao da Lei n° 9.456/1997, registrando uma
média anual de 186 novas cultivares de soja.”’

O Brasil adotou sistema sui generis de
protegéo de cultivar.

“A tinica forma de protecéio”

7.a. A norma restritiva constante do artigo 2°, “dnica forma de
protecio de cultivares”, significa que a cultivar, quando nova ou
essencialmente derivada, somente podera ser objeto de Certificado
de Protecio de Cultivar, concedido pelo Servico Nacional de Pro-
tecio de Cultivares, e ndo de Patente, concedida pelo Instituto
Nacional de Propriedade Industrial. Esta, nesse mbito, somente
se aplica aos micro-organismos transgénicos e aos elementos gené-
ticos que estdo no nivel de compostos quimicos, entre os quals se
inclui a soja RR.

O Brasil, ao acolher a Convengéo da UPOV, versio 1978 (De-
creto-Legislativo n® 28/1999), adotou um sistema sui generis para
a protecio de cultivar. Excluiu as plantas do regime de patentes

19. Relatério da Patente 1100007-4, fl. 641v.
20. ARAUJO, José¢ Cordeiro de Araijo. A Lei de Protegio de Cultivares. Biblioteca
Digital da Camara dos Deputados, 2010. p. 22.
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regulado na Lei n° 9.279/1996 (Cédigo de Propriedade Indus-
trial) e instituiu um regime préprio para a protegio de cultivares,
por meio da Lei n° 9.456, de 25 de abril de 1997 (Lei de Prote-
¢ao de Cultivares).

A protecdo ¢ garantida mediante a expedigdo de certificado de
protecio de cultivar.”’ A expedigdo desse documento é da com-
peténcia do entdo criado Servico Nacional de Protegio de
Cultivares (SNPC), érgao do Ministério da Agricultura, e in-
cidir4 sobre o material de reprodugio ou de multiplicagao vege-
tativa da planta inteira, assegurado ao seu titular o direito a
reproducio e comercializagdo durante o prazo de protecdo, fi-
cando excluida da proibigio o uso para alimento, para a pesqui-
sa e a multiplicagio das sementes pelo pequeno produtor rural
(situagdes essas que ndo correspondem ao regime de protedo

da Lei n® 9.279/1996).

A afirmacio de que o certificado € a tnica forma de protegio
de cultivares se explica pela dicotomia de regimes implantada
no Pafs: em principio, sdo patenteévels as invencoes que aten-
dam aos requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicagio
industrial; entre as exclusdes estio as cultivares, que, como
plantas, nio podem ser patentedveis, mas apenas objeto de
certificados de protegao.

A cultivar é “variedade de qualquer género ou espécie vegetal
superior que seja claramente distinguivel de outras cultivares co-
nhecidas por margem minima de descritores, por sua denomina-
¢ao prépria, que seja homogénea e estavel quanto aos descritores
através de geragbes sucessivas e seja de espécie passivel de uso
pelo complexo agroflorestal, descrita em publicagdo especializada
disponivel e acessivel ao piblico, bem como a linhagem compo-
nente de hibridos”, conforme a definicio do artigo 3°, inciso IV,

da Lei n® 9.456/1997.

21, “O artigo 2° da Lei n° 9.456/1997, com evidente impropriedade, considera bem mével
o certificado. O bem, no caso, € o invento, ou seja, a nova cultivar; j a protecio desse
bem abrange o processo de sua obtencio” Gongalves Neto, Alfredo de Assis. Direito
de Empresa. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 566.

No mesmo sentido: SILVEIRA, Newton. Propriedade Intelectual. Sao Paulo: Mano-
le, 2005. p. 75.

A nova cultivar é um ser da natureza, que se distingue dos de-
mais; por essa sua especificidade, o melhorista que a obtiver
tem direito a um certificado. “Para alcancar seus objetivos, os
melhoristas tém contado com o auxilio de algumas ferramentas
valiosas. Dois dos principais fatores da evolucio, a recombina-
¢io e a selegdo tém sido intensivamente utilizados pelos melho-
ristas (...). As mutages, terceiro grande fator da evolugao, sdo

instrumentos adicionais (...)”.%

Ocorre que a cultivar — esse ser que se distingue dos demais e por
causa disso gera um direito protegivel por certificado (Lei n°
9.456/1997) - pode incorporar tecnologias, que por sua vez re-
sultem da invencio de terceiros, esta protegida por patente (Ler

n° 9.279/1996).

A cultivar pode ser suporte, “cavalo” ou “vefculo” de tecnolo-
gia genética acrescentada aquelas caracterfsticas que a distin-
guem das outras; com a incorporaco do processo de transge-
nia teremos no mesmo ser dois aspectos da propriedade
industrial: a variedade vegetal distinta das outras, a que se
incorporou um processo de transgenia, cada um desses aspec-
tos regido pela lei propria.

A regra contida no artigo 2° da Lei n® 9.456, de 25 de abril
de 1997, de que o certificado ¢ a tinica forma de protecao de
cultivares e de direito que poderd obstar a livre utilizagao de
plantas, ha de ser entendida com a limitacdo proposta por
Denis Borges Barbosa: “Entenda-se: nenhum outro direito,
direito regulado por esta Lei”.#* O direito de patentes nio é
objeto da Lei de Protegio de Cultivares, por isso estd imune a
limitagao contida no artigo 2°.

Pode-se dizer que a propriedade intelectual sobre as cultivares em
nada interfere com a propriedade intelectual decorrente da inven-
¢ao protegida por patente. A base fatica sobre a qual incidem os

22 BOREM, Aluizio; MILACH, Sandra. Melhoramento de plantas. Revista Biotecno-

logia Ciéncia & Desenvolvimento, Brasilia, v. 2, n° 7, p. 69, 1999.
BARBOSA, Denis Borges. Propriedade intelectual: a aplicagio do acordo TRIPs. 2.
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 740.

23,
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direitos relacionados com a cultivar e com as invencdes ¢ distinta:
a cultivar é um produto do trabalho do melhorista, que obteve
uma variedade diferente das outras, enquanto que a invengio
pode ser um processo inventivo que se acrescenta aquela varieda-
de, atribuindo-lhe uma caracteristica (no caso, resisténcia a um
certo tipo de herbicida). Esse processo pode ser patenteado sem-
pre que inovar utilmente. Quando a invengio for acrescida ao
produto do trabalho do melhorista, resultard um bem no qual
estardo presentes duas realidades, duas conquistas da atividade
humana e dois distintos direitos: o do melhorista, que fez surgir
uma variedade diferente das outras; o do inventor, que criou o
processo incorporado & planta.

“As obtengdes vegetais ou protecio de cultivares diferenciam-se das
patentes, por exemplo, tanto pelo escopo quanto pelas excegdes ou
limitagées impostas ao detentor de direitos” 4%

O disposto no artigo 2° da Lei de Protego de Cultivares regula o
direito do melhorista que obteve uma nova cultivar, ou uma cultivar
essencialmente derivada, mas nada diz sobre a propriedade intelec-
tual do inventor de uma invengo patenteavel, nos termos do Cé-
digo de Propriedade Industrial, que eventualmente tenha sido uti-
lizada. “No caso dos cultivos transgénicos, existe a possibilidade da
dupla protegio” 2 E assim realmente aconteceu, como no caso da
Patente P1 9202950-7 e da Cultivar IRGA 422 CL, uma prote-
gendo o direito de propriedade pelo processo de mutagenia, e outra
a atiidade do melhonista.

Alids, sio indmeras as formas de protecio nesse campo, conforme
enumera Américo Luis Martins da Silva: “De maneira que, hoje
em dia, se utilizam diferentes formas de protecio legal ou natural
a propriedade intelectual sobre matéria viva, entre as quais pode-
mos citar: | — patentes de sequéncias de DNA....; [l - patentes de

24. CARVALHOQ, Sergio Medeiros et al. Propriedade intelectual e dindmica de inovacao
na agricultura. Revista brasileira de inovagao, v. 5, p. 325, 2006

25. Selemara B. F. Garcia, reconhecendo as caracteristicas comuns, enumera as diversas
diferencas entre as patentes e os certificados, especialmente quanto ao objeto protegido
e requisitos para a concessio. GARCIA, Selemara B. F. A protecéo jurfdica das
cultivares no Brasil. Cuntiba: Jurug, 2005. p. 121 e seguintes.

26, WILKINSON, John (Coord.). A transnacionalizacio da inddstria de sementes no Brasil.
Rio de Janeiro, 2000. p. 91. Disponivel em: wwwfissementes.agrbr/A%20. Acesso em:

micro-organismos vivos...; I[] — patentes de cultivares e de animas
transgénicos...; IV - protegio de cultivares e de direitos de melho-
ristas...; V — protecdo natural das plantas hibridas”. %

A concesséo de certificado de nova cul-
tivar, pela Lei n° 9.456/1997, néo impe-
de o patenteamento da invengéo biotec-
noldgica, pela Lei n° 9.279/1996.

Leis diversas (Lei n° 9.279/1996; Lei n° 9.456/1997),
objetos diversos

7.b. E intensa a controvérsia sobre a incidéncia dessas duas leis,
com opinides as mais desencontradas, muitas delas decorrentes de
ideologias ou de interesses das pessoas e entidades envolvidas.

J4 antes da edigao da Lei de Cultivares, discutia-se sobre as
consequéncias da permissio de patenteamento dos genes 1sola-
dos e transferidos a outros organismos, conforme historiado por
José Cordeiro de Aratjo.”® Mas a situacio terminou inalterada
com a publicacdo da nova lei, de 1997, pois tanto somente
poderia ser alcancado mediante a modificagio da Lei n°
9.279/1996, o que nao aconteceu.

A consulente defende a necessidade de respeitar-se o seu direi-
to, mesmo porque na sua pesquisa e desenvolvimento teria in-
vestido largos recursos.” A tese nao contrasta com o disposto
na Lei n° 9.456/1997, ¢ na sua sustentado tem tido o amparo
dos érgdos internacionais, de parte da doutrina e, principal-
mente, dos tribunais.

A AIPPI - Associagéo Internacional para a Protecio da Proprie-
dade Industrial expediu a Resolucdo 1988, em que propugna:
“Full freedom should be restored, 1.e., not only the right to choose

27. SILVA, Américo Luis Martins da. Direito do meio ambiente ¢ dos recursos naturass.
Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 310-312.

28. ARAUJO, José Cordeiro de. A Lei de Protecio de Cultivares. Biblioteca Digital da
Camara dos Deputados, 2010. p. 57.

29. “Estima-se que o desenvolvimento da soja “Roundup Ready” custou perto de US$H
500 milhdes”. KUNISAWA, Viviane. Os transgénicos e as patentes de biotecnologia.
Revisia da AJUFE, n° 77, p. 341, 2004.
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the form of protection, patent or plant breeders right, but also the
possibility to have the same subject matter protected by a patent
and by a plant breeders right if the when the requirements of the
pertinent law are complied with”

O egrégio Tribunal de Justica do Estado do Rio Grande do Sul j

varias vezes se pronunciou sobre a matéria, com reiterado entendi-

mento da legitimidade da pretensdo da Monsanto de protegao de

sua patente referente a tecnologia RR:
“E & aqui que se ha de repudiar a confuso (mais uma...) da inicial, entre
cultivares e a propriedade industrial. Uma coisa é o aprimoramento de va-
riedades vegetais, de que trata a Lei n° 9.456/1997, que conta com registro
perante 6rgao préprio do Ministério da Agricultura. Aqui, sim, reconhecido
direito de o produtor reservar sementes de cultivares para uso préprio. Outra
coisa é a propriedade industrial, que supde nvento, com reconhecimento
através de patente junto ao INPI A parte recorrente (a empresa MON.-
SANTO Technologies LLC) é detentora de tais patentes.

“De qualquer sorte, sendo a agravada titular das patentes relativas as semen-
tes utihzadas pelos produtores, plausivel sua pretensio, escudada na Lei
Maior (art. 5°, inciso 2CXIX) e Lei de Patentes, de pretender indenizagio
(ndo royalties) pelo uso de sementes de soja por ela desenvolvidas” ¥

Organismos internacionais e a jurispru-

déncia do Tribunal de Justica RS acei-
tam a tese da consulente.

A dupla protecéo

7.c. Coexistem as protecoes previstas nas duas leis (Lei n°
9.279/1996 ¢ Lei n° 9.456/1997), uma vez que recaem sobre
seres de diversa natureza. O certificado da cultivar incide sobre o
produto obtido pelo melhorista, que conseguiu produzir uma varie-
dade diversa das demais existentes; a patente reconhece a existén-
cia de uma invencdo, com as caracterfsticas de novidade, atvidade
inventiva e aplicacao industrial, que pode incidir sobre um proces-
so de mutagao genética, incorporével ou ndo a uma cultivar,

Comentando a regra do artigo 2°, afirmou Selemara Berckembrock
Ferreira Garcia:

A lei é clara quando diz que a protecio de cultivares serd exclusiva-
mente realizada pela Lei de Protecio de Cultivares. Mas, com a
possibilidade de se patentear processos e produtos biotecnolégicos,
abre-se a possibilidade de as novas variedades vegetais serem dupla-
mente protegidas, pela Lei de Protecio de Cultivares (LPC) e pelo
Cédigo de Propriedade Industrial (CPI).

Em outro trabalho, a mesma autora explicou: “A Convengio
UPQV/78 faculta a cada pais, que estabeleca seu modelo de prote-

30. SOARES, José Carlos Tinoco. Tratado da Propriedade Industrial: patentes. Séo
Paulo: Juridica Brasileira, 1998. p. 559.

31, Voto do Des. Arminio José Abreu Lima da Rosa, no Agr. Interno 70011243102, na
20* Camara Civel do TJ/RS.

32. Voto do Des. Pedro Luiz Pozza, no Al 70010827772, na 18" Camara Civel do
TJ/RS.

¢io ¢ permite que cada Estado membro inclua, em sua lei, a extenséo
da protegio. Entretanto, independente da previsio legal, o sistema
sui generis converge para oferecer direitos equivalentes aos propicia-
dos pelas patentes, tendo em vista que o Cédigo de Propriedade
Industrial permite o patenteamento de organismos geneticamente
modificados. Assim as plantas ficam duplamente protegidas quando
utilizado um elemento previamente patenteado”**

Jacques Azéma e Jean-Cristophe Galloux explicam a dualidade de
regimes e discorrem como se estivessem resolvendo o caso da consulta:

“A situagio parece clara entre o direito de patente e o certificado de ob-
tengio vegetal: os dominios respectivos do direito sdo separados. Esses
dominios sio intimamente ligados com o desenvolvimento da engenharia
genética. Desde o fim dos anos de 1970, tornou-se possivel modificar o
patriménio genético de plantas por meio de técnicas submetidas ao dom-
nio da patente: os objetos dessa manipulacéo e seus resultados, néo devem
cles também estar submetidos & proteciio da patente? (...) O certificado
de obtengio vegetal se articula com o direito de patente, sem que os dois
direitos incidam sobre o mesmo objeto juridico, pois que a Invencio nao
se_confunde com a variedade vegetal; eles podem coexistir sobre um
mesmo vegetal pertencente a uma variedade. Por isso, a utilizagio desse
vegetal devera requerer uma autorizagio tanto do titular da patente como
do titular do direito de obtengio vegetal.”

Com iss0, ficaram bem delimitados os lindes de protegio & propriedade
intelectual do inventor de elementos transgénicos, e o autor de nova cul-
tivar, realidades inconfundiveis, cada uma das leis com objeto préprio.

Logo, nio se trata de dupla ou de cumulativa protecao, porquanto
sdo diferentes os objetos, cada um deles originando seres distintos,
assim como descritos nas duas leis, passiveis de concessio de pa-
tente ou certificado, conforme sejam plantas ou parte de plantas,
ou sejam elementos genéticos especificos.

O elemento genético em questio pode ser introduzido em planta
ou parte de planta, assim como a tecnologia RR foi utilizada na
soja, para os fins que lhe sio préprios, mas nem por isso deixou de
ser o resultado de uma invengéo inovadora patentedvel.

O regime legal permite, portanto, a pro-
te¢do do interesse do melhorista da
cultivar, cujo direito é exclusivamente
regulado pela Lei n° 9.456/1997, sendo
esta a tinica forma de protegé-lo, tra-
tando-se de plantas ou de suas partes,
enquanto que a propriedade intelectual
referente ao micro-organismo transgé-
nico ficou expressamente incluida no
ambito da Lei n° 9279/1996

33. GARCIA, Selemara Berckembrock Ferreira. A protecdo juridica das cultivares no
Brasil: plantas transgénicas e patentes. Curitiba: Jurud, 2004. p. 126.

34, GARCIA, Selemara Berckembrock Ferreira. Reflexos da globalizacio sobre a Lei
de Protecio de Cultivares no Brasil. Juris Doctor, Revista Juridica On-Line, p. 13.

35. AZEMA Jacques; GALLOUX, Jean-Christophe. Droit de la propriété industrielle.
6. éd. Pans: Dalloz, 2006. p. 564-565.
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A protecao legal da patente. A compensacao

8. Existente a patente, dela decorrem ao seu titular os direitos as-
segurados na lel:
“Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro,
sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender
ou importar com estes propdsitos:
| - produto objeto de patente;
I1 - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.
§ 1° Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir
que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos
neste artigo.
§ 2° Ocorrera violagao de direito da patente de processo, a que se
refere o inciso I, quando o possuidor ou proprietario nao compro-
var, mediante determinacéo judicial especifica, que o seu produto
foi obtido por processo de fabricagio diverso daquele protegido
pela patente.”

Assim, tendo a Monsanto desenvolvido ¢ patenteado a tecnologia
que permitiu introduzir em varietal de soja uma nova caracterfstica,
tornando-a resistente a um tipo de herbicida, tem ela o direito de
exercer as medidas previstas na lei para a proteciio da patente da
sua invengao biotecnoldgica.

Entre tais medidas, est4 certamente a de exigir a compensag@o pelo
uso indevido.

O emprego da soja com tecnologia RR é uma opgdo do plantador,
que podera escolher entre as diversas sementes oferecidas no mer-
cado. Decidindo-se pela transgenia, deve pagar pelo uso da inven-
cao patenteada, que levou lempo e CONSUMIU TeCursos para Ser
aperfeicoada, a ponto de merecer a carta do [NPL.

Nao hd imposicio que faca obrigatorio o uso da tecnologia RR;
nem abuso na exigéncia de pagamento da devida compensagao
pelo uso, porquanto tal pretensdo se insere no direito que resul-
ta da patente:

36. LOUREIROQ, Luiz Guilherme de Andrade Vieira. Patente ¢ biotecnologia: questoes
sobre a patenteabilidade dos seres vivos. Revista de Direito Mercantil, Sao Paulo, n®

116, p. 61, 1999.

“Art, 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter inde-
nizagio pela exploragao indevida de seu objeto, inclusive em relaao &
exportagio ocorrida entre a data da publicagio do pedido ¢ a da
concessio da patente”.

A patente confere ao seu titular o direito de contengdo, isto é, o de
impedir que outros nio autorizados se utilizem de alguma forma do
produto inventivo, do processo ou do produto obtido diretamente
do processo patenteado, produzindo, usando, colocando & venda,

vendendo ou importando (art. 42 da Lei n® 9.279/1996).

A regra se estende ndo apenas ao autor de uma dessas condutas,
mas também aos terceiros que concorram para que a infrag.io acon-
teca: “Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir
que terceiros contribuam para que outros pratiquem 0s atos referi-
dos neste artigo” (art. 42, § 1°)

A ofensa ao direito de patente causa dano injusto e por isso
indenizavel: “Ao titular da patente é assegurado o direito de
obter indenizagdo pela exploracdo indevida de seu objeto (...)"

(art. 44).

Essas duas regras, previstas nos artigos 42 e 44 da Lei da Proprie-
dade Industrial, permitem concluir que a comercializagio de mate-
rial biolégico, mesmo obtido por replicacéo, constituira um ato de
yiolagao dos direitos conferidos pela patente.”®

Vale lembrar que a inovagdo introduzida pela Monsanto trouxe
significativos beneficios & producio da soja ndo apenas no Estado
do Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, com significativo
aumento de producdo e redugio de custos.

Os atos que impliquem a producéo ¢ a comercializagao da soja
portadora de tecnologia patenteada, sem a devida autorizagdo,
infringem a proibicio legal, podem ser atingidos pela pretensdo
intbitéria do titular da patente, e geram direito a indenizagao. A
previsio indenizatdria na legislagio especial seria, a rigor, desne-
cessdria, uma vez que o sistema juridico admite genericamente a
responsabilidade civil de quem viola injustamente o direito do

RevisTA pa ABPI — N2 120 — SET/OUT 2012

o

6




PARECER

outro, causando-lhe dano. Com as disposigdes especificas, a lei
esparsa instituiu um regime préprio de responsabilizagio, que
independe do exame da culpa e mesmo dispensa, na agio de
conhecimento, a demonstracio da existéncia do prejuizo, que
decorre da simples violagao.

O titular de patente tem direito & indeni-
zagdo pelo uso indevido. O procedi-
mento adotado pela Monsanto para a
compensagdo é legitimo e adequado.

A vantagem do regime de patentes

9. Convém refenr, para vencer comuns resisiéncias que o assunto
suscita, que as disposigdes constitucionals e legais de protegdo a
propriedade industrial nio sio um beneficio gratuito concedido
pelo Estado, nem mesmo um privilégio, mas sim o reconhecimento
do interesse ptiblico no incentivo & invencdo, que somente aconte-
ceré na medida em que o investimento feito for recompensado com
a restricio temporaria na utilizagdo, por terceiros, do resultado
desse trabalho criador. Portanto, tinha razao Bruno Hammes ao
observar que a atividade inventiva ndo é uma questao de gosto ou
de filosofia. E uma necessidade. As caréncias obrigam o homem a
resolver os problemas de sobrevivéncia, porque as condigdes nio se
encontram postas, mas precisam ser criadas, sendo a invencio a
solugéo técnica de um problema, e conclui: “A pesquisa nventiva
deve ser estmulada de todos os modos possiveis. Os pafses de
economia livre entendem que a patente e o direito exclusivo de

explorar a invengio melhor alcangam esse objetivo”.””

De todas as estratégias experimentadas para promover a pesquisa,

nada é melhor do que o sistema de patentes: “O progresso estd na

razao direta do grau de exclusividade conferida aos inventores” *®

Vale repetir a observagao de Denis Borges Barbosa: “Esse mono-
pélio do novo no ¢ igual ao monopélio do velho. Nio se retiram
liberdades do domfnio comum, para reservar a alguém. Ao contra-
o, traz-se do nada, do nio existente, do caos do Génests, algo que
jamais integrara a liberdade de alguém. Ha uma doago de valor a
economia, nio uma subtragio de liberdade””

Ao comentar o disposto no artigo 5°, inciso XXIX, da Constitw-
¢io Federal de 1988, Canotilho observou que a teonia do desen-
volvimento tende a reforcar a protecéo dos direitos da propriedade
intelectual e industrial: “E com este sentido que deve ser interpre-
tado o artigo 5°, naiso XXIX da CF/1988, quando fala na pro-
tegio legal de inventos industriais, tendo em vista o interesse social
e 0 desenvolvimento tecnolégico e econdmico do Pais. O reforgo da
protecio da propriedade industrial é aqui visto como um melo para
atingir o fim do desenvolvimento social e econfmico e ndo como um

obstaculo 4 sua realizagio”.

No plano internacional, “o fortalecimento da propriedade indus-
trial, sob os auspicios do GAT T, foi decorrente do fato de a pro-
priedade industrial ndo mais ser considerada uma barreira ao co-
mércio, mas, ao contrdrio, um Incentivo & concorréncia e ao
desenvolvimento”. !

Segundo a Organizacio Mundial da Propriedade Intelectual,
OMPI, agéncia da ONU, os direitos exclusivos se justificam na
medida em que, caso o inventor ndo tivesse tornado acessivel ao
ptiblico, a melhoria permaneceria desconhecida. Esta espécie de
monopélio promove a exploracio da invengao, uma vez que a Ginica
forma por que o titular poder obter alguma vantagem seré explo-
rando-a ele préprio e obtendo vantagem em relagio aos seus con-
correntes, ou licenciando-a a terceiros em troca de royalties.

Nio é mau para o desenvolvimento agricola nacional que exista um
regime de protegio A patente, pois é o investimento na pesquisa

37. HAMMES, Bruno. Reflexdies sobre a privilegiabilidade dos inventos de medicamen- 40. CANOTILHO, J. ]. Gomes; MACHADO, Jénatas. A questio da constitucionali-
tos ¢ de géneros alimenticios. Estudos Juridicos, n® 53, p. 51. dade das patentes pipeline a luz da CF/1988, Coimbra: Almedina, 2008. p. 68.
38. HAMMES, Bruno. Reflexdes sobre a privilegiabilidade dos inventos de medicamen- 41. LOBO, Thomaz Thedim. Introdugdo & nova Lei de Propriedade Industrial. Sao
tos ¢ de géneros alimenticios. Estudos Juridicos, n® 53, p. 52. Paulo: Atlas, 1997. p. 37.
39. BARBOSA, Denis Borges. Uma introduio a propriedade intelectual, p. 25. 42, KUNISAWA, Viviane. Os transgénicos e as patentes em biotecnologia. Revista da
AJUFE, n° 77, p. 321, 2004
il
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que levara ao aperfeicoamento das espécies e & maior produtivida-
de da lavoura. Conforme reconhecido no Relatério da Comissao
sobre Direitos da Propriedade Intelectual, Londres, 2002, “a im-
portancia do setor agricola nos pafses em desenvolvimento como
fonte de alimentos, recursos, empregos e, de modo geral, divisas,
ndo é exagerada”,* e essa importancia tende a crescer, na medida
em que se aperfeicoar o cultivo com novas tecnologias, o que acon-
tecer também com a adogdo de um seguro e equitativo regime de
protecio dos inventores. “Na agricultura, a produgdo de varieda-
des geneticamente modificadas, que expressam toleréncia a condi-
cbes aridas e adversas, aumentam a eficiéncia dos fertilizantes e

reduzem o uso de augrotéxicms”.44

Nao ha divida, afirmou a ilustrada Dra. Silvia Capelli, do Minis-
tério Pablico do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, “que a
biotecnologia representa a maior revolucio deste final do século
20”.% Ora, a biotecnologia, o desenvolvimento agricola e o regime
de patentes andam juntos: “Varios estudos tém mostrado a impor-
tancia da biotecnologia e a tendéncia mundial de um aumento no
nimero de patentes na area biotecnolégica (...). No Brasil, foi
observada uma tendéncia de aumento no nimero de depdsitos na
area biotecnoldgica agricola”.*

43. Relatério da Comissio sobre Direitos de Propriedade Intelectual, Londres, 2002. p.
77. Disponivel em: http://www.Cipr.org. uk/papers/word/multilingual. Acesso em:

44, BELAS, Carla Arouca. Patentes e recursos naturais. Revista da ABPI, n° 67, p. 36,
nota 5, 2003,

45. CAPELLI Silvia. Biotecnologia e Meio Ambiente. Revista de Direito Ambiental,
Sao Paulo, n° 20, p. 109.

As pesquisas que hoje se desenvolvem sobre diferentes espécies,
como soja, milho, feijdo, batata, eucalipto, tomate, arroz, mamao,
café, cacau e algoddo, permitem que “nessas culturas estio sendo
introduzidos genes que irdo conferir caracteristicas como resistén-
cla a pragas e doencas, tolerancia a herbicidas, amadurecimento
tardio de frutos, aumento na quantidade de vitaminas e protei-
nas, além de permitir o uso desses alimentos como vacinas que
tornardo o consumidor imune a potenciais doengas”.*’

Atualmente, a legitimidade do direito do
inventor e a necessidade de sua prote-
¢do constituem principios incontestaveis,
tendo mero valor historico as objegdes
que se levantavam contra o privilégio.*®

10. Em resumo, penso que as Leis n°9.279/1996 e n° 9.456/1997
dispem sobre objetos diversos e concedem protecio diferenciada aos
bens a que se referem, nada impedindo que a consulente, detentora de
patente sobre componentes geneticamente modificados, exerca os direl-
tos que a lei he assegura.

E o parecer.

Porto Alegre, 21 de julho de 2011,

46. FIGUEIREDO, Luciana H. M. ¢ outros. Patentes em Biotecnologia. Revista Biotec-
nologia Ciéncia & Desenvolvimento, n° 36, p. 38, 2006.

47. MULLER, Ana; CARMINATTI, Antonella. Investimentos em biotecnologia e o
cenério brasileiro. Revista da ABPI, n° 62, p. 68, 2003.

48. CERQUEIRA, Joo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro:
Lumen Junis, 2010. v, 1, p. 130.
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Tem a protegio da Lei n° 9.279/1996 a titular de patente de invengdo biotecnolégica que permitiu introduzir nova
caraclerfstica em varietal de soja, tornando-a resistente a um tipo de herbicida. A protegsio do melhorista da cultivar
esta regulada na Lei n® 9.456/1997.
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The palent holder of biotechnalogical invention that enabled introduce new feature into soybean variely making it
resistant o one lype of herbicide, has the protection of the Law 9.279/1996. The protection of the breeder of a plant
variely is regulated by Law 9.456/1997.
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