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A Deus, aos meus amados pais e a todos que
observaram e apoiaram, de perto e de longe, o
caminhar e correr de minha trajetéria, compreendendo-
a ou ndo, pois, em se tratando do outro, mais
importante ndo é entender, mas acreditar.



We think we have solved the mystery of
creation. Maybe we should patent the
universe and charge everyone royalties for
their existence.

Stephen Hawking



RESUMO

Este trabalho examina a propriedade intelectual aplicdvel as variedades vegetais. O
problema central € a possibilidade de incidéncia simultanea, para plantas transgénicas, de
patentes e de protecdo de cultivares. A abordagem tem como foco de estudo a demanda
judicial analisada pelo Superior Tribunal de Justica (STJ), que contrapde as previsoes da Lei
de Protecdo de Cultivares e da Lei de Propriedade Industrial. Inicialmente, sdo expostos 0s
conceitos de propriedade industrial e protecdo sui generis, a luz dos posicionamentos
doutrinarios de Adriana Vieira, Charlene Avila, Denis Barbosa, Homero Dewes e Kelly
Bruch. A trajetéria do Recurso Especial 1.610.728/RS € observada desde a peticao inicial
de sindicatos rurais do Rio Grande do Sul, passando pelo Incidente de Assuncdo de
Competéncia, até a sessdo de julgamento pela 22 Secdo do Superior Tribunal de Justica, em
2019. O mérito da controveérsia envolve a aplicacdo dos institutos de protecdo da propriedade
intelectual para as sementes de soja Roundup Ready, desenvolvidas pela empresa Monsanto,
e suas consequéncias para a cobranca de royalties ap0s a colheita. Apresenta-se, entdo, a
divergéncia tedrica sobre o tema. De um lado, alguns autores defendem a impossibilidade
da dupla protecdo, atraindo uma excecao inerente a legislacao de cultivares e afastando a
cobranca de royalties quando se tratar de uso proprio de sementes. A outra corrente advoga
a remuneracdo dos investimentos em ciéncia, tecnologia e inovacao, atraindo a incidéncia
exclusiva do instituto das patentes sobre a planta transgénica, justificando cobrancga de
royalties e inviabilizando a excecdo do uso proprio de sementes ao caso concreto. Ao final,
tem-se indicativo de consenso sobre a viabilidade da chamada dupla protecdo na mesma
planta, corroborado pela tese de que o instituto da excecdo do privilégio do agricultor ndo
se aplicaria no caso de variedades vegetais transgénicas que compreendam biotecnologias
protegidas por meio de patentes.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual. Propriedade Industrial. Patentes. Prote¢do sui
generis. Cultivares. Privilégio do Agricultor. Uso Proprio. Semente Salva. Soja RR. Dupla
Protecdo. Superior Tribunal de Justi¢a. Recurso Especial.




SUMARIO

INTRODUCAO

1 PROPRIEDADE INTELECTUAL E AGRONEGOCIO

1.1 Propriedade Intelectual

1.2 Lei da Propriedade Industrial

1.2.1 As Patentes

1.2.2 As Patentes e a Biotecnologia no Agronegdécio

1.3 Lei de Protecdo de Cultivares

1.3.1 Regulamentacéo Internacional

1.3.1.1 Os Atos da Unido Internacional para Protecao das ObtencGes Vegetais
1.3.1.2 O Privilégio do Agricultor

1.3.2 O Sistema Nacional de Protecéo de Cultivares

1.4 Da Divergéncia Doutrinaria sobre a Dupla Protecéo Patente e Cultivar
1.4.1 O Privilégio do Agricultor em exame no Superior Tribunal de Justica
1.4.2 Os Posicionamentos Doutrinarios

1.4.2.1 Reflexos dos Posicionamentos Doutrinarios no Mercado

2 O CASO SOJA ROUNDUP READY: PATENTES E CULTIVARES

2.1 O Processo na Origem: Tribunal de Justi¢a do Rio Grande do Sul

2.2 Recurso Especial sobre a eficacia erga omnes da decisdo: REsp 1.243.386/RS
2.3 Seguimento do Processo no Tribunal de Justica do Rio Grande do Sul
2.3.1 Sentenca de Primeiro Grau

2.3.2 Acordao — Segundo Grau

2.3.2.1 Voto da Relatora no Acérdao

2.3.2.2 Voto do Presidente e Revisor no Acordao

2.3.3 Embargos Infringentes

2.4 Recebimento do Recurso Especial 1.610.728/RS

2.4.1 A Proposta de Afetacdo no Recurso Especial

2.5 Sessdo de Julgamento na 22 Secéo do Superior Tribunal de Justica
2.5.1 Sessao de Julgamento em 09 de outubro de 2019

CONCLUSAO
REFERENCIAS

ANEXO A - DIAGRAMA DO TRAMITE PROCESSUAL DO REsp 1.610.728/RS
ANEXO B - CERTIDAO DE COMPARECIMENTO A SESSAO DE JULGAMENTO

7

10
10
13
14
16
17
18
19
21
23
24
26
28
36

39
41
46
49
51
55
57
60
63
66
69
71
74

76

83

91
95



INTRODUCAO

O presente trabalho aborda a discussao sobre a possibilidade de se conferir protecédo
intelectual simultanea, pelos institutos de patente de invencdo e de protecdo de cultivares,

as sementes de variedades vegetais transgénicas.

O tema compreende a problematica derivada da colisdo de artigos de distintas leis,
que integram o ecossistema legal da propriedade intelectual no Brasil. De um lado, a Lei da
Propriedade Industrial (LPI), Lei n°® 9.279/1996, e suas regras atinentes aos direitos de
titulares de patentes. De outro lado, a Lei de Protegdo de Cultivares (LPC), Lei n°
9.456/1997, e suas excecdes aos direitos de obtentores de variedades vegetais. Nesse
cenario, quando se trata de uma variedade vegetal transgénica, ha tanto tecnologias inerentes
a nova variedade em si, que tém guarida na LPC, quanto tecnologias relacionados aos novos

genes introduzidos na planta, que tém sua protecdo intelectual coberta pela LPI.

Ocorre que a LPC prevé excecdes aos direitos dos titulares de certificados de
protecdo de variedades vegetais, 0s obtentores. Tais exce¢Oes compreendem a autorizagédo
para reservar sementes sem que a reserva implique em violacéo do direito dos obtentores.
Em sentido oposto, a LPI prevé que direitos contemplados em patentes ndo comportam
excecao dessa natureza e 0 uso por tais direitos autoriza a cobranca de royalties por seus

titulares.

Dessa dualidade emerge o cerne do estudo. Pretende-se analisar, nesse contexto,
qual legislacao deve prevalecer, ou mesmo se elas poderiam coexistir, a partir do estudo de
um caso concreto, a lide apreciada pelo STJ no exame do Recurso Especial REsp
1.610.728/RS.

A divergéncia objeto do estudo ¢ amplamente discutida na doutrina, com posic¢des
antagbnicas. Em que pese os sistemas de propriedade intelectual guardarem certa
harmonizacdo em face dos tratados internacionais afetos & tematica, em verdade, ha
relevantes diferencas entre a aplicacdo destes institutos em outros paises, que tém solucdes
legais e doutrinarias distintas. Por isso, o julgamento do REsp em questdo gerara um

precedente de grande relevancia no pais.

A importancia desse caso concreto foi confirmada em razdo de ter sido admitido,

em 2018, um Incidente de Assuncdo de Competéncia (IAC) no Recurso Especial. Esse



instituto juridico processual foi revisitado por meio do vigente Codigo de Processo Civil
para conferir efeitos vinculantes as decisdes de causas que mesmo ndo sendo numerosas tém
determinante impacto na sociedade. O IAC, na hipotese, denota a relevancia juridica de se
obter uma resposta definitiva sobre a aplicacdo das duas legislacGes a protecao intelectual

de variedades vegetais transgénicas, além de pontuar sua significativa repercusséo social.

Para atingir ao objetivo de analisar a possibilidade de sobreposicdo ou convivéncia
dos institutos mencionados, o estudo compreendera o exame do curso processual do REsp,
a exposicao dos principais conceitos e doutrinadores que abordam a matéria e, por fim,
tecerd consideragdes sobre o resultado da lide, bem como sobre o impacto da decis&o,

principalmente no meio agropecuario brasileiro.

O primeiro capitulo abordara os conceitos de propriedade intelectual aplicaveis a
controveérsia, compreendendo as definicdes de patentes, variedades de plantas e cultivares.
Adicionalmente, 0 mesmo capitulo apresentara a explanacdo dos aspectos histdricos e
materiais controversos acerca das legislacdes incidentes, quais sejam, a LPC e a LPI e

considerando-se os tratados internacionais a elas atrelados.

O mesmo capitulo trara ao final a divergéncia doutrinaria em questdo, elencando-
se as principais referéncias do estado da arte acerca da dicotomia estudada. Serdo
apresentados os argumentos centrais que advogam em face da inviabilidade de sobreposicao
de direitos, ora com preponderancia da LPC, para afastar a cobranca de royalties sobre as
sementes reservadas pelos produtores, afastando-se a protecdo por patentes, ora com
prevaléncia da LPI para atrair a cobranca de royalties pelo titular dos direitos patentarios,

afastando-se as excecdes previstas na LPC.

Por fim, no terceiro capitulo sera realizada andlise detalhada do processo REsp
1.610.728/RS, tecendo-se consideracOes acerca dos argumentos trazidos pelas partes e
julgadores, bem como estudando-se todo o curso processual, desde a peti¢do inicial até
ultima Sessdo de Julgamento do REsp e do IAC no STJ. O capitulo apresenta consideragoes
introdutérias acerca do instituto do IAC, que, no REsp a ser estudado, € o quarto incidente

do tipo admitido pelo Superior Tribunal de Justica.

Ao final, no capitulo de conclusdo, a partir da analise das principais argumentagdes
no curso do REsp e na doutrina, sera apresentada a solugdo que vem se delineando para a



controvérsia da dupla protecdo por meio da LPIl e da LPC em variedades vegetais. Sera
analisada assim a possibilidade de se cumular em uma mesma planta ambos os institutos,
patentes e cultivares, bem como as consequéncias derivadas. Adicionalmente, serdo
discutidas as principais lacunas pendentes, bem como indicadas futuras vertentes de estudo

a ser exploradas.



1 PROPRIEDADE INTELECTUAL E AGRONEGOCIO

O agronegocio corresponde a mais de um quinto do Produto Interno Bruto (PIB)
brasileiro, sendo que o pais € um dos principais fornecedores mundiais de commodities
agricolas. Em 2016, por exemplo, o agronegdcio como um todo representou 23,6% do PIB
(EMBRAPA, 2018).

Empresas atuantes no agronegocio nacional fazem uso da propriedade intelectual
cotidianamente, seja registrando marcas comerciais, seja mediante as protecdes patentarias,

e, principalmente, com o uso da protecdo de novas variedades de plantas.

Para essas empresas, 0s principais tipos de propriedade intelectual sdo a protecédo
de cultivares e as patentes de invengdo (MACHADO, 2013).

O estudo juridico do problema atinente a incidéncia concomitante desses institutos
em uma variedade de planta depende da compreensdo contextualizada dos principais
conceitos da propriedade intelectual, e das normas especificas correspondentes.
Adicionalmente, serdo apresentadas as principais visdes — e divergéncias — doutrinarias

sobre a incidéncia desses diferentes institutos de propriedade intelectual.

1.1 Propriedade Intelectual

A convencdo da Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) inclui na
definicdo de propriedade intelectual os mecanismos de protecao aos direitos decorrentes da
atividade criativa do ser humano em diversas &reas do conhecimento. De forma mais
particular, e fazendo-se a distingéo entre as diversas possibilidades de direitos decorrente da
atividade intelectual humana, o conceito de propriedade intelectual é entendido como:

A soma dos direitos relativos as obras literarias, artisticas e cientificas, as
interpretacBes dos artistas intérpretes e as execugdes dos artistas
executantes, aos fonogramas e as emissdes de radiodifusdo, as invencdes
em todos os dominios da atividade humana, as descobertas cientificas, aos
desenhos e modelos industriais, as marcas industriais, comerciais e de
servico, bem como as firmas comerciais e denominagGes comerciais, a
protecédo contra a concorréncia desleal e todos os outros direitos inerentes
a atividade intelectual nos dominios industrial, cientifico, literario e
artistico (OMPI apud JUNGMANN; BONETTI, 2010, p. 21).
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Cada pais, definindo suas normas internas a luz dos tratados internacionais dos
quais fazem parte, determina o conjunto normativo que rege a propriedade intelectual em
cada uma de suas muitas vertentes. Dessa forma, a sistematica legal de protecdo da
propriedade intelectual no Brasil estabelece diferentes modalidades de direito, elencadas

sumariamente na Figura 1.

Figura 1 — Modalidades de Direitos de Propriedade Intelectual no Brasil.

Fonte: Jungmann e Bonetti (2010, p. 24).

Portanto, o termo propriedade intelectual no Brasil compreende trés grandes grupos
de direitos, a saber o direito autoral, os direitos da propriedade industrial e as protec¢6es sui
generis. Cada grupo se subdivide em formas particulares de prote¢do, com regras, requisitos

e normativos préprios.

Dessa forma, como uma das espécies da propriedade intelectual, a propriedade
industrial € o ramo do direito que visa a assegurar protecao legal das invencdes industriais,
as patentes; dos modelos de utilidade; dos desenhos industriais; das marcas; dos segredos
industriais e das indicacdes geograficas. Por outro lado, a protecdo sui generis é a que
abarca, no Brasil, entre outras modalidades, a protecéo das variedades vegetais, ou seja, das

cultivares.
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Em relagdo aos aspectos historicos da propriedade intelectual, relevante se faz
mencionar a criagdo da OMC (Organizacdo Mundial do Comércio) e o estabelecimento do
acordo TRIPs (Trade Related Intellectual Property Rights - Acordo Sobre Aspectos dos
Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, em traducdo para o

portugués).

Conforme relatado pelo Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento
(2011), a criacdo da OMC se deu ap0s sete rodadas de negociaces tarifarias, passando desde
Genebra, Suica (1947); até Toquio, Japdo (1974-79), chegando-se a Rodada Uruguai, em
Punta Del Leste, em 1986. Posteriormente, em 15 de abril de 1994, em Marrakesh, foi
assinada a ata final, na qual se incorporaram os resultados da referida Rodada Uruguai de
Negociacbes Comerciais, criando-se assim a OMC, sucessora do GATT (General
Agreement on Tariffs and Trade - Acordo Geral de Tarifas e Comércio, em traducao para o
portugués). Com esse marco historico, a ata final que chancela a criagdo da OMC estabelece
em um de seus anexos o acordo TRIPs, de fundamental relevancia no contexto das normas
de propriedade intelectual em todo o globo. O Ministério da Agricultura, Pecuaria e

Abastecimento (2011, p. 14), salienta nesse contexto que:

[...] o Sistema Multilateral de Comércio passou a ser corporificado por
uma instituicdo detentora de instrumento juridico internacional capaz de
aplicar efetivamente as regras acordadas e com poder de forcar o
cumprimento. Desde o primeiro momento, o Brasil inseriu-se no Sistema
Multilateral de Comércio, do GATT até a OMC, visando aumentar o seu
volume de negdcios, reduzir sua vulnerabilidade externa e incrementar o
desenvolvimento econémico.

A ata final que criou a OMC estabeleceu, no Anexo 1 C, o Acordo sobre
0s Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao
Comércio — Trade Related Intelectual Property Rights (TRIPS) —, como
instrumento de estimulo a inovacdo e ao desenvolvimento tecnoldgico.

Assim, o acordo TRIPs entrou em vigor em 1° de janeiro de 1995. Nele séo
abordadas as diversas formas de direitos de propriedade intelectual, cabendo a cada pais, em

respeito as definicdes gerais nele apontadas, instituirem e adaptarem suas legislagdes locais.
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1.2 Lei da Propriedade Industrial

A forca juridica dos direitos de propriedade industrial, no Brasil, é reconhecida pela
previsdo na Constituicdo Federal (CF/88), em seu artigo 5°, XXIX!, bem como pela Lei de
Propriedade Industrial (LPI), Lei n®9.279/96.

A natureza juridica da propriedade industrial vincula-se aos direitos sobre as
criagdes intelectuais, como direitos de propriedade, porque se pautam no direito de usar,
gozar e dispor dos bens, assim como o direito de reavé-los do poder de quem quer que
injustamente os possua, como bem explica o proprio Codigo Civil, em seu artigo 1.2282, ao
estabelecer os direitos do proprietario (RIBEIRO, 2010).

Desta feita, 0s elementos do direito de propriedade sdo constituidos: no direito de
usar; no direito de gozar, como a possibilidade de percepc¢éo dos frutos gerados pelo objeto
do direito; e no direito de dispor. Nesse sentido, salienta Ribeiro (2010) que as caracteristicas
do direito de propriedade sdo adequadas ao direito de protecdo da criacdo intelectual, sendo

correta, com isso, a ja enraizada denominag&o: direito de propriedade intelectual.

A propriedade industrial, como assevera a Confederacdo Nacional da Industria
(2013), é o instrumento de protecdo mais utilizado na inovacdo tecnoldgica, sendo
fundamental sua relevancia, pois a concessdo deste direito de exclusividade permite ao seu
titular a possibilidade de retorno do investimento aplicado em pesquisa e desenvolvimento

de novos produtos e processos.

1 Art. 5° Todos sdo iguais perante a lei, sem distingdo de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca e a propriedade,
nos termos seguintes: XXIX — a lei assegurard aos autores de inventos industriais privilégio temporéario para sua
utilizagdo, 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 tecnolégico e econdmico do Pais; [...]
(BRASIL, 1988).

2 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. § 1° O direito de propriedade deve ser exercido em consonancia com as
suas finalidades econdmicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei
especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilibrio ecolégico e o patriménio histdrico e artistico, bem como
evitada a poluicdo do ar e das aguas. § 2° S&o defesos 0s atos que ndo trazem ao proprietario qualquer comodidade, ou
utilidade, e sejam animados pela intencdo de prejudicar outrem. § 3° O proprietario pode ser privado da coisa, nos
casos de desapropriacgdo, por necessidade ou utilidade pablica ou interesse social, bem como no de requisigdo, em caso
de perigo publico iminente. § 4° O proprietario também pode ser privado da coisa se o imével reivindicado consistir
em extensa area, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de consideravel nimero de pessoas, e estas
nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e servigos considerados pelo juiz de interesse social e
econdmico relevante. § 5° No caso do paragrafo antecedente, o juiz fixard a justa indenizacéo devida ao proprietério;
pago o preco, valera a sentenga como titulo para o registro do imével em nome dos possuidores. com o estabelecido
em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilibrio ecoldgico e o patrimdnio histérico e artistico, bem
como evitada a poluicdo do ar e das aguas (BRASIL, 2002).
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No rol dos direitos compreendidos pela propriedade industrial estdo as marcas, as
patentes, os desenhos industriais, as indica¢fes geogréficas e ainda os aspectos ligados ao
segredo industrial e a protecdo da concorréncia desleal. Todos estes elementos encontram
mencdo na Lei da Propriedade Industrial (LPI). Contudo, no tocante ao presente trabalho,

relevante se faz explorar o universo das patentes.

1.2.1 As Patentes

No complexo do ecossistema da propriedade industrial se encontram as patentes,
que protegem as invengdes. Sanchez (2012) aponta que conceituar o termo invencao é tarefa
dificil, uma vez que se trata de um bem incorporeo, resultado da atividade humana e

intelectual de um inventor.

Esse autor entende a invencgdo como a cria¢do original do espirito humano, sendo
ela materializada legalmente por requisitos para que possa ter protegao juridica na forma de

patente, quais sejam: a novidade, a atividade inventiva, e a aplicacao industrial.

Para obter protecdo juridica no Brasil, o pedido de patente deve ser protocolado
perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que afere tais requisitos por
meio de um exame de mérito. Uma vez concedida, a prote¢ao se da por 20 anos, contados

da data de depésito do pedido.

No tocante aos mencionados requisitos de patenteabilidade de uma invencao,
Mamede (2018, p. 216, grifo nosso) os sumariza acrescentando um importante conceito que

sintetiza em parte 0s mesmos requisitos, o da originalidade:

A redundancia na exigéncia de que a invencdo seja uma novidade e que
corresponda a uma atividade inventiva serve para aclarar a acepcao
juridica de invencéo, ligando-a ao principio da originalidade. Novidade e
originalidade ndo se apuram no contexto limitado do criador, de sua
comunidade ou de seu tempo, mas consultam paisagens mais amplas: o
gue a humanidade ja conhece, ainda que isso ndo seja sabido pelo
inventor e por sua comunidade, ndo é invengdo. [...] Também ndo ha
novidade quando o que se pretende invencao ou modelo de utilidade esteja
no estado da técnica (artigo 11 da Lei 9.279/96°), ou seja, quando sejam

8 Art. 11. A invencéo e 0 modelo de utilidade sdo considerados novos quando ndo compreendidos no estado da técnica.
§ 1° O estado da técnica é constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao pablico antes da data de dep6sito 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. § 2° Para fins de afericdo da novidade, o contetido 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. § 3° O disposto no paragrafo anterior seréa aplicado
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informacg@es técnicas ja colocadas a disposi¢ao da sociedade. [...] Mesmo
gue haja novidade, ndo se pode patentear o que nédo é fruto de atividade
inventiva, ou seja, 0 que ndo foi criado, engendrado. Ndo hé atividade
inventiva na mera descoberta, ou seja, na constatacdo de algo ja existente
na natureza (fisico, bioldgico, quimico etc.). A invencdo deve resultar de
uma atividade, de um trabalho. Assim, ndo ha atividade inventiva na
percepcdo de meras possibilidades do que j& se sabe, ou seja, na mera
aplicacéo 6bvia ou evidente do estado da técnica, segundo avaliacdo de
um técnico no assunto (artigo 13 da Lei 9.279/96%). [...] Por fim, exige-se
aplicacgdo industrial. Industrializavel é o que pode ser engendrado, de fato
ou potencialmente, afastando-se pretensdes que envolvam, direta ou
indiretamente, fases ndo passiveis de realizacdo imediata. Exemplo:
invento que, para ser realizado, implique fusdo mineral em temperatura
muito além daquela que é possivel neste tempo, determinando uma
impossibilidade de industrializacdo em prazo que se possa precisar ou,
pelo menos, razoavelmente prever com base em procedimentos em curso.

Jungmann e Bonetti (2010) explicam que apenas o titular da patente pode vender o
produto ou aplicar o processo que foi patenteado, bem como ceder de forma onerosa ou néo,
em caréater definitivo ou temporério, o direito de exploracdo do seu bem intelectual. As

autoras salientam que a concessdo desse direito é territorial, é apenas valida dentro do pais

no qual a protecédo foi concedida.

Importante compreender o contrato social envolvido na relagdo entre a concessao
de patentes e a sociedade, bem ilustrado por trecho de publicacdo técnica da Confederacéo
Nacional da Industria (2013, p. 22):

A patente, por fim, funciona como um contrato entre o inventor (titular) e
a sociedade, no qual este se compromete a tornar publico seu invento,
recebendo em troca o direito exclusivo de explord-lo comercialmente
durante um periodo determinado. A patente funciona, assim, como fator
de protecdo que viabiliza os investimentos na pesquisa cientifica e
tecnoldgica.

Na sua formulagdo classica, a patente presume a extingdo do segredo,
tornando conhecida a tecnologia acessivel a todos. Como requisito para
conceder a patente, o Estado exige a descrigdo exata da tecnologia de
forma que um técnico com formacdo média na area seja capaz de
reproduzir a invengao.

Desta feita, a troca entre o inventor e a sociedade proporcionada pelo instituto das

patentes possibilita o continuo avanco do estado da arte e assim como em outras areas do

ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convengdo em vigor no Brasil, desde que haja
processamento nacional (BRASIL, 1996).

4 Art. 13. A invencéo ¢ dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, ndo decorra de maneira
evidente ou 6bvia do estado da técnica (BRASIL, 1996).
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conhecimento, tem papel de grande relevancia também no setor agropecuario, como sera

demonstrado a seguir.

1.2.2 As Patentes e a Biotecnologia no Agronegocio

As criagBes humanas passiveis de protecdo por patentes sdo tao diversas quanto a
criatividade do ser humano. Nos possiveis desenvolvimentos tecnoldgicos passiveis de

protecao por patentes se incluem, por exemplo, os produtos da engenharia genética.

Guerrante (2003, p.147) define engenharia genética como sendo o “conjunto de
técnicas e métodos da biologia molecular que permite a manipulacdo do material genético
de um organismo”. A autora esclarece ainda que nos vegetais a modificagcdo genética se da
por meio da inser¢do de um ou mais genes no genoma das sementes, de modo a fazer com
que estas passem a produzir determinadas proteinas, responsaveis pela expressao de
caracteristicas de interesse no vegetal.

Guerrante (2003) denota que com a vigéncia da LPI, processos biotecnoldgicos ndo
naturais tornaram-se passiveis de protecdo industrial por meio de patentes. Segundo a autora
tal possibilidade guarda correspondéncia com as determinagbes do TRIPs. Portanto,
relevante se faz frisar que processos que envolvam métodos de transformacdo genética de

plantas se enquadram na mencionada possibilidade e sdo passiveis de ser objeto de patentes.

Como exemplo de diferencas entre 0s processos naturais e nao naturais, a ilustracdo
trazida por Guerrante (2003) compara o cruzamento tradicional de plantas com as técnicas
de biotecnologia moderna, conforme apresentado na Figura 2. E assim demonstrado que as
técnicas de biotecnologia moderna sdo mais precisas quanto a insercdo dos genes e

caracteristicas de interesse.
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Figura 2 — Melhoramento Convencional versus Biotecnologia Moderna.

Melhoramento convencional de plantas

Caracteristica Muitas caracteristicas
dl‘“"lael "“‘“(’r'h‘d“ Caracteristica
( : ,' desejada

Planta doadora Variedade comercial Nova comercial

Melhoramento por meio da transgenia

Caracteristica 150la-se o gene Apenasa caracteristica
desejada de interesse desejada ¢ ransferida

L A

¢‘+Q%CQQQ-={> Nee 8

Planta doadora Vanedade comercial Nova comercial

Fonte: adaptado de Guerrante (2003, p. 3) e Albrecht e Missio (2013, p. 18).

O cruzamento denominado melhoramento convencional envolve a pretensdo de se
introduzir uma caracteristica de uma planta em outra, mas nele termina-se por incorporar
mais caracteristicas ndo desejaveis, uma vez que a técnica se limita ao cultivo conjunto, por
enxertia ou técnicas tradicionais. Por outro lado, no melhoramento por técnicas de
biotecnologia moderna é possivel se isolar o gene ou construcdes génicas alvo e se introduzir

com precisdo a caracteristica de interesse (GUERRANTE, 2003).

1.3 Lei de Protecdo de Cultivares

Conforme introduzido na secdo que abordou as patentes e a biotecnologia, em meio
aos desenvolvimentos tecnolégicos mais relevantes do setor agropecuario estd o uso de
cultivares geneticamente modificadas, sobre as quais incide a Lei de Protecdo de Cultivares
(LPC), Lei n®9.456, de 25 de abril de 1997.

As cultivares, ou variedades vegetais, sdo as variedades cultivadas de plantas que
sdo obtidas por meio de técnicas de melhoramento genético. Por ser adaptado as
peculiaridades das variedades vegetais, os direitos intelectuais sobre as cultivares sdo
considerados direitos sui generis. Os direitos dos obtentores, como também sdo chamados,
sdo regidos por convencdes internacionais e legislacBes proprias, distintas dos demais
direitos intangiveis (MACHADO, 2013).



Importante destacar que desde o advento da LPC é notdrio no Brasil o acentuado
crescimento de produtividade de vaérias culturas vegetais com a manutencdo da
correspondente area plantada. Isto se deve aos varios desenvolvimentos tecnoldgicos do
setor, e dentre estes certamente conta com importante contribuicdo da LPC, que
proporcionou mecanismos de protecdo, remuneracdo e consequente estimulo ao
desenvolvimento de novas variedades vegetais adaptadas a diversidade climética do pais
(MACHADO, 2013).

1.3.1 Regulamentacéo Internacional

O acordo TRIPs estabelece em seu artigo 27.3(b)° que os paises-membros da OMC
podem optar, para protecao intelectual das variedades vegetais, por um sistema patentario,
um modelo sui generis ou uma combinacdo de ambos. O Ministério da Agricultura, Pecuaria
e Abastecimento (2011, p. 14-15), quanto as questdes inerentes a multiplicidade de
legislacBes acerca do tema nos muitos paises-membros da OMC, e da subsequente criagcdo

da Unido Internacional para a Protecéo das Obtengdes Vegetais (UPOV), assevera que:

Registre-se que o acordo (TRIPs) procurou contemplar as formas de
protecdo ja existentes em algumas legislacBes nacionais. Os Estados
Unidos ja haviam promulgado, em 1930, a lei conhecida como Plant
Patent Act que estabeleceu os direitos de patente aos obtentores de novas
variedades de muitas plantas propagadas assexuadamente. Por volta da
década de 1950, varios paises europeus, capitaneados por Alemanha e
Franca, haviam iniciado a elaboracéo de uma legislacdo para protecéo sui
generis de novas variedades vegetais. Esse movimento resultou na
Conferéncia de Paris, em 2 de dezembro de 1961, com a criagdo da Unido
Internacional para a Protecdo das Obtengdes Vegetais (UPOV, sigla em
francés para Union Internacionale pour la Protection des Obtentions
Vegetales).

A protecdo intelectual das variedades vegetais, ou o direito do obtentor, como assim
denomina o Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento (2011) é considerada uma
forma sui generis de propriedade intelectual por apresentar caracteristicas particulares e
diferentes das demais formas de propriedade intelectual. Se trata da protegéo intelectual de

um ser vivo.

5 SECAO 5: PATENTES. ARTIGO 27. Matéria Patenteavel. [...]3. Os Membros também podem considerar como néo
patenteaveis: [...] b) plantas e animais, exceto microorganismos e processos essencialmente biolégicos para a producédo
de plantas ou animais, excetuando-se os processos nao-biolégicos e microbioldgicos. Ndo obstante, os Membros
concederdo protecdo a variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema sui generis eficaz,
seja por uma combinagdo de ambos. O disposto neste subparagrafo sera revisto quatro anos apds a entrada em vigor
do Acordo Constitutivo da OMC (BRASIL, 1994, pagina 421 da Ata Final anexa).
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A UPOV foi formalmente estabelecida pela Convencéo Internacional para Protegéo
das ObtencOes Vegetais, que entrou em vigor em 1968 e foi revisada em 1972, 1978 e 1991.
Cada uma das revisdes é denominada Ato. O Ato, ou ata, de 1978 passou a vigorar em 8 de
novembro de 1981 e 0 Ato de 1991, em 24 de abril de 1998.

No Brasil, a Lei n® 9.456/97, conhecida como Lei de Protecdo de Cultivares (LPC)
foi promulgada em 25 de abril de 1997. Tal iniciativa teve como um de seus objetivos

cumprir o compromisso assumido junto a OMC.

A partir deste marco, o modelo de geracdo de tecnologia na area de producédo de
sementes no Brasil passou por significativas mudangas. O desenvolvimento de novas
cultivares antes da vigéncia da lei era predominantemente de iniciativa de instituicbes
pablicas, especialmente pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuéria (Embrapa). Com
a legislacgéo, a iniciativa privada foi, de certo modo, incentivada a participar da geracéo de

novas tecnologias em sementes.

Nesse cendrio, a remuneracdo obtida na comercializacdo das novas cultivares
desenvolvidas era o principal incentivo para retroalimentacdo das pesquisas e para o lucro
das empresas que desenvolviam novas variedades vegetais, denominadas obtentoras pelo
diploma legal (MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO,
2011).

1.3.1.1 Os Atos da Unido Internacional para Protecao das ObtencGes Vegetais

A Convenc¢do da UPOV contém dispositivos basicos mandatorios para 0s paises-
membros. Assim, tem-se um significativo grau de harmonizagdo das regulamentagdes

internas e na operacionalizacéo dos sistemas de protecdo entre 0s signatarios.

Quando se tornam membros da UPOV, os paises devem adotar em sua legislagédo
nacional o Ato em vigor. Na hip6tese de haver um novo Ato, ou uma nova Ata, termo
também utilizado na literatura, é estabelecida uma data limite para que as novas adesdes a
UPQV ainda possam ser efetuadas nas regas do Ato anterior. Importante salientar que os
membros ja confirmados ndo tém obrigatoriedade de aderir a0 novo Ato e permanecem
signatarios da versao anterior até que manifestem interesse formal pela adesdo ao Ato novo.

Caso optem pelo novo Ato, os paises devem adaptar a legislacdo local as novas
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determinacdes (MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO,
2011).

Barbosa e Wachowicz (2016) explicitam a adesdo do Brasil a UPOV, pelo Ato de
1978 e salientam uma das diferencas entre este e o Ato ulterior afirmando que a afiliacdo a
versdo UPOV representa o nivel de protecdo a que o Brasil estd sujeito pelo direito
internacional. Para os autores, um exemplo de limite imposto pelo ato da UPOV de 1978 ¢é
0 que consta no artigo 2.(1) da referida Convenc&o®, que é o vigente no pais e prevé que
protecdo de uma variedade de planta por cultivar exclui a protecdo do mesmo objeto por
patente. Complementarmente, o quadro exposto na Figura 3, a seguir, indica as principais
diferencas entre os Atos de 1978 e de 1991 da UPOV.

Figura 3 — Principais Diferencas entre os Atos de 1978 e 1991 da UPOV.

Dispositivo Ato 1978 Ato 1991
Espécies vegetais Definidas pelos membros = Todas as espécies podem ser
abrangidas pela protegidas
protecao
Partes protegidas Material de propagagao Qualquer material oriundo da
da cultivar cultivar

Direitos sobre o
material propagativo

Producgdo para
comercializagao de
material propagativo;
ofertar; vender; uso
repetitivo para producao
de outra cultivar

Direitos sobre o
produto da colheita

Nao ha, exceto para
plantas ornamentais
utilizadas para
propagagao com
finalidade comercial

Cultivar Nao prevista

Essencialmente

Derivada

Privilégio do Nao previsto (implicito

Agricultor na defini¢ao de minimum
exclusive rights)

Periodo minimo 18 anos, para espécies

de protecao arbéreas e videiras; 15

anos, para as demais
espécies

Produgao ou reprodugao;
armazenamento para fins de
reproducao; oferta; venda ou outro
tipo de comércio; exportagao;
importagao ou armazenamento para
essas finalidades

Os mesmos do material propagativo,
no caso de a cultivar ter sido
utilizada sem autorizagao do
detentor do direito de protecao

A comercializacao de cultivar
essencialmente derivada de cultivar
protegida requer autorizagao do
detentor dos direitos de prote¢ao
sobre a cultivar inicial

Permitido, desde que dentro de
limites estabelecidos e preservado
o legitimo interesse do detentor do
direito de protegao

25 anos, para espécies arboreas e
videiras; 20 anos, para as demais
espécies

Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuéria e Abastecimento (2011, p. 19-20).

6 Artigo 2. Formas de protecdo. 1. Cada Estado da Unido pode reconhecer o direito do obtentor previsto pela presente
Convencdo, mediante a outorga de um titulo especial de protecdo ou de uma patente. Porém, um Estado da Unido, cuja
legislagdo nacional admite a protecdo em ambas as formas, devera aplicar apenas uma delas a um mesmo género ou a
uma mesma espécie botanica (BRASIL, 1999).



1.3.1.2 O Privilégio do Agricultor

Um dos aspectos mais controversos e polémicos acerca da comparagdo entre 0s
Atos da UPQV diz respeito ao denominado privilégio do agricultor. No Brasil, o privilégio
do agricultor é comumente conhecido pelo termo uso préprio. Como indica Ministério da
Agricultura, Pecuéria e Abastecimento (2011), o uso proprio é ato de reservar parte do
material colhido pelo agricultor para ser utilizado como material propagativo no plantio
subsequente, o que é previsto em meio as excecOes do direito de titulares de direitos sobre

cultivares, no artigo 10 da LPC’.

Em que pese a defini¢do precisa de uso préprio nao constar explicitamente nem no
Ato UPOV de 1978 e na LPC, trata-se de instituto amplamente reconhecido, que
originalmente traduz a intencdo de resguardar uma tradicdo milenar de agricultores em

guardar sementes, a fim de garantir o plantio nos anos seguintes.

As questdes inerentes ao uso proprio extrapolam a LPC. Nesse ecossistema legal
se inclui, para melhor compreender o tema, a Lei de Sementes e Mudas (Lei n° 10.711/2003)

que institui definicdo de uso proprio e condi¢des para sua aplicacdo, visando delimitar sua

7 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 detenha; Il - usa ou vende como
alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, exceto para fins reprodutivos; IlI - utiliza a cultivar como
fonte de variacdo no melhoramento genético ou na pesquisa cientifica; 1V - sendo pequeno produtor rural, multiplica
sementes, para doagdo ou troca, exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, no &mbito de programas de
financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais, conduzidos por érgdos publicos ou organizagdes néo-
governamentais, autorizados pelo Poder Pablico. V - multiplica, distribui, troca ou comercializa sementes, mudas e
outros materiais propagativos no &mbito do disposto no art. 19 da Lei no 10.696, de 2 de julho de 2003, na qualidade
de agricultores familiares ou por empreendimentos familiares que se enquadrem nos critérios da Lei no 11.326, de 24
de julho de 2006. § 1° Nao se aplicam as disposi¢Ges do caput especificamente para a cultura da cana-de-agUcar,
hipotese em que serdo observadas as seguintes disposi¢Oes adicionais, relativamente ao direito de propriedade sobre a
cultivar: | - para multiplicar material vegetativo, mesmo que para uso proprio, o produtor obrigar-se-a a obter a
autorizacdo do titular do direito sobre a cultivar; 11 - quando, para a concessdo de autorizacdo, for exigido pagamento,
ndo podera este ferir o equilibrio econdmico-financeiro da lavoura desenvolvida pelo produtor; 111 - somente se aplica
o disposto no inciso | as lavouras conduzidas por produtores que detenham a posse ou o dominio de propriedades rurais
com &rea equivalente a, no minimo, quatro médulos fiscais, calculados de acordo com o estabelecido na Lei n® 4.504,
de 30 de novembro de 1964, quando destinadas a producéo para fins de processamento industrial; IV - as disposi¢des
deste paragrafo ndo se aplicam aos produtores que, comprovadamente, tenham iniciado, antes da data de promulgacgao
desta Lei, processo de multiplicagdo, para uso proprio, de cultivar que venha a ser protegida. § 2° Para os efeitos do
inciso I11 do caput, sempre que: | - for indispensavel a utilizacéo repetida da cultivar protegida para producdo comercial
de outra cultivar ou de hibrido, fica o titular da segunda obrigado a obter a autorizag8o do titular do direito de protecéo
da primeira; Il - uma cultivar venha a ser caracterizada como essencialmente derivada de uma cultivar protegida, sua
exploracdo comercial estard condicionada a autorizagdo do titular da protecdo desta mesma cultivar protegida. § 3°
Considera-se pequeno produtor rural, para fins do disposto no inciso IV do caput, aquele que, simultaneamente, atenda
0s seguintes requisitos: | - explore parcela de terra na condicdo de proprietario, posseiro, arrendatario ou parceiro; Il -
mantenha até dois empregados permanentes, sendo admitido ainda o recurso eventual a ajuda de terceiros, quando a
natureza sazonal da atividade agropecuaria o exigir; Il - ndo detenha, a qualquer titulo, area superior a quatro médulos
fiscais, quantificados segundo a legislacdo em vigor; IV - tenha, no minimo, oitenta por cento de sua renda bruta anual
proveniente da exploragdo agropecudria ou extrativa; e V - resida na propriedade ou em aglomerado urbano ou rural
proximo (BRASIL, 1997).
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aplicacdo, nos termos de seu artigo 2°®. Em suma, tais definices compreendem o fato de
que o material de propagacéo vegetal reservado pelo agricultor deve ser utilizado apenas em
propriedades cuja posse ele detenha e deve estar em quantidade compativel com a area a ser
plantada na safra seguinte. Adicionalmente, o material em questdo deve ser proveniente de
areas inscritas no Ministério da Agricultura, Pecuéria e Abastecimento (MAPA) e s6 podera
ser utilizado na safra imediatamente seguinte. (MINISTERIO DA AGRICULTURA,
PECUARIA E ABASTECIMENTO, 2011).

Contudo, mesmo com a regulamentacdo do uso préprio, ainda ha muita polémica
envolvendo a sua pratica. Ministério da Agricultura, Pecuéria e Abastecimento (2011, p. 87)
sumariza a controvérsia sobre o privilégio do agricultor, ora referido como uso préprio, e

que gira em torno de um suposto excesso de uso dessa prerrogativa:

O segmento de pesquisa em melhoramento vegetal clama pela alteragéo
da LPC, a fim de reduzir a abrangéncia do uso proprio 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 tecnolégico, produzem suas proprias sementes e deixam de
recolher royalties por nao recorrerem as sementes comerciais, cessando
assim a mais importante fonte de renda das empresas de melhoramento.
[...] Algumas entidades representantes de agricultores, por sua vez, sao
favoraveis a manutencdo do dispositivo do uso proprio tal como est4, caso
a LPC venha a ser alterada. Defendem a importancia do direito dos
agricultores em produzir suas proprias sementes, reduzindo assim a
dependéncia da industria de semente e o risco de nao haver volume
suficiente de semente das cultivares de sua preferéncia no mercado.
Todavia, estdo cientes de que dependem da continuidade de lancamentos
de novas cultivares, mais produtivas e resistentes a pragas, pois almejam
elevar os patamares de producdo a baixos custos, com menores impactos
ambientais. [...] a discussdo entre os setores de pesquisa e produtivo devera
tomar um rumo de consenso, no qual limites de area, volume ou renda
deverdo ser estipulados para restringir o uso proprio ao contexto de
seguranca alimentar, evitando assim que o Estado e, em ultima instancia,
0 cidaddo comum, assuma o 6nus pela manutencdo dos programas de
melhoramento do Pais.

Por fim, nesse mesmo contexto, importante salientar a excegdo aplicavel aos
pequenos produtores rurais, igualmente prevista no artigo 10 da LPC. Esse privilégio mais
especifico determina que tais agricultores possam multiplicar sementes de cultivar

protegida, para doagédo ou troca. Porém, s6 podem fazé-lo entre agricultores que atendam as

8 Art. 2° Para os efeitos desta Lei, entende-se por: [...]XLIII - semente para uso proprio: quantidade de material de
reproducdo 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 pardmetros registrados
para a cultivar no Registro Nacional de Cultivares - RNC; [...] (BRASIL, 1997).
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mesmas caracteristicas e no ambito de programas de financiamento ou de apoio a pequenos
produtores rurais, conduzidos por 6rgdos publicos ou organiza¢cdes ndo governamentais,
autorizadas pelo poder plblico (MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E
ABASTECIMENTO, 2011).

1.3.2 O Sistema Nacional de Protecdo de Cultivares

A LPC criou, no ambito do MAPA, o Servico Nacional de Protegao de Cultivares
(SNPC), responsavel pela gestdo dos aspectos administrativos e técnicos da concessdo de
Certificados de Protecdo de Cultivares. Os pedidos de protecdo de novas variedades
vegetais, portanto, sdo apresentados perante 0 SNPC no Brasil.

No tocante aos requisitos para a concessdo, diferentemente das patentes, devido as
caracteristicas sui generis da protecdo de variedades vegetais, para se obter o Certificado de
Protecdo de Cultivar sdo exigidos o0s requisitos de novidade, distinguibilidade,

homogeneidade, estabilidade e denominacéo propria.

Conforme explica Ministério da Agricultura, Pecuéria e Abastecimento (2011),
uma cultivar é dotada de novidade quando ndo comercializada no Brasil ha mais de 12 (doze)
meses contados do pedido de protecdo, com o consentimento do obtentor. Ha
particularidades quando se trata de variedade vegetal comercializada no exterior, bem como
ha diferencas entre distintas espécies vegetais, mas este € o parametro central. Quanto aos
demais requisitos, Ministério da Agricultura, Pecuéria e Abastecimento (2011, p. 40-43,

grifo nosso) assim os expoe:

A distinguibilidade ¢ atestada comparando-se as cultivares por meio de
um conjunto de caracteristicas definidas pelo 6rgdo de protecao e
divulgadas em publicagdo oficial. Esse conjunto de caracteristicas ¢
chamado de descritor. A escolha das caracteristicas que compordao 0s
descritores de cada espécie vegetal leva em conta as caracteristicas
morfoldgicas, fisioldgicas ou moleculares mais marcantes e possiveis de
serem transmitidas a cada geracao que a cultivar for multiplicada. Alguns
exemplos das caracteristicas utilizadas sdo: formato, coloragéo e tamanho
dos frutos, em cultivares de maca; cor, formato e tamanho das pétalas, em
cultivares de rosa; forma, coloracdo e ondulacdo da margem das folhas,
em cultivares de alface; ou, ainda, teor de cafeina em cultivares de café.
[...] Analisar homogeneidade significa verificar se a cultivar candidata a
protecédo, quando cultivada, 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
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entre si. [..] E considerada estavel a cultivar que mantém suas
caracteristicas preservadas, em relacdo aos descritores, em todas as
geracOes, quando multiplicada em cultivos sucessivos. Para analisar a
estabilidade de uma cultivar, deve-se partir da analise de homogeneidade.
[...] A cultivar devera também possuir uma denominacéo propria, que
permita sua identificacdo, seja distinta de outras cultivares e ndo induza a
erro quanto as suas caracteristicas.

Compreendidos 0s aspectos centrais inerentes as patentes e as cultivares, observa-
se que em se tratando de uma variedade vegetal transgénica, pode se ter em um mesmo
objeto: (i) biotecnologias (genes sintéticos, processos e métodos de transformacédo genética)
e (i) uma variedade vegetal que, se atendidos 0s requisitos ora expostos, seria também uma
cultivar protegida por meio de um Certificado de Protegéo de Cultivar. Portanto, no tocante
a situacdo de cumulacéo destes aspectos, relevante se faz examinar o que a doutrina descreve

a respeito.

1.4 Da Divergéncia Doutrinaria sobre a Dupla Protecédo Patente e Cultivar

A LPC confere protecédo as novas variedades de plantas que atendam aos requisitos
nela estabelecidos. Estdo incluidas nas novas variedades de plantas tanto aquelas obtidas por

meio de técnicas convencionais como aquelas obtidas por meio de transgenia.

A LPI confere protecdo por meio de patentes aos novos processos e produtos

desenvolvidos e que atendam aos respectivos requisitos.

No caso de variedades de plantas, pode haver em uma mesma variedade, de soja,
por exemplo, tecnologias da area bioldgica que podem isoladamente ser definidas como
produtos patentedveis, como conjuntos de genes introduzidos, por conferirem aquela planta
novas caracteristicas. E possivel que essas tecnologias sejam aplicadas em mais de uma
especie de planta, motivo pelo qual a protecdo por patentes das constru¢des génicas nem

sempre tem seu uso limitado a uma Unica espécie de variedade vegetal.

Acerca desta coexisténcia de direitos oriundos da LPI e da LPC incidindo sobre
uma mesma variedade vegetal, Machado (2013, p. 12), Coordenador do Servi¢co Nacional
de Protecdo de Cultivares (SNPC) na Secretaria de Defesa Agropecuaria do Ministério de
Agricultura Pecuéaria e Abastecimento (MAPA), salienta um dos aspectos centrais de
discussdo doutrinaria a ser apresentada, que aborda exatamente a questdo do privilégio do

agricultor:
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E tradicfo entre os produtores rurais, com o objetivo de se preservar a
genética de suas variedades tradicionais, a reserva de parte da producéo
agricola para uso na safra posterior. E o chamado “uso proprio”, ou
“privilégio do agricultor”, ou, ainda, como o ato de “salvar sementes”.

Atualmente, 0 uso proprio de sementes é ato extremamente difundido e
realizado por diversos produtores rurais, independente de seu porte ou
condicdo econdmica ou tecnoldgica.

Ocorre que, segundo a LPC, o uso préprio de sementes constitui exce¢do
ao direito de protecdo de cultivares. No entanto, tal excecdo néo é prevista
na LPI. Deste modo, qual ordenamento juridico deve ser aplicado quando
ocorrer o uso préprio de uma cultivar geneticamente modificada, onde ela
(como um todo) é protegida pela LPC, mas hé inserido em seu DNA um
gene patenteado com base na LPI?

Assim, observa-se que o universo do agronegdécio guarda particularidades, como as
mencionadas formas de protecdo intelectual que recaem sobre as novas variedades de
plantas. A convivéncia da LPI com a LPC é tema de constantes debates no setor. Por
exemplo, ha vérios projetos de lei em andamento que materializam discussées relacionadas
ao tema. Dois se destacam: o PLS 32/2017, que versa sobre a modernizagcdo da LPC,
conforme Brasil (2017c); e o PLS 404/2018, que versa sobre o aumento do tempo de
protecdo para determinadas espécies vegetais, como a cana-de-aglUcar, buscando-se

mecanismos de ampliar o retorno financeiro dos investimentos, nos termo de Brasil (2018c¢).

No caso da LPC, ha previsao de excecdo de um direito: um produtor de semente ao
comprar sementes possui, por autorizacdo expressa do ja referido artigo 10 da LPC, a
permissdo para guardar uma parte da colheita e replantar, sem precisar pagar royalties ao

fornecedor.

Quando se trata de uma cultivar ndo transgénica protegida pela LPC, ndo ha davida
sobre esse direito, ele guarda, ou salva a semente, e reutiliza. Contudo, existem
questionamentos sobre os limites do quanto ele pode guardar, como assevera Machado
(2003); ha lacunas na LPC sobre o conceito de semente salva. Contudo, entende-se que isto
ndo seria preponderante para a questdo da convivéncia entre a LPC e a LPI. O problema
ocorre quando se trata de uma cultivar transgénica, protegida pela LPC e que possui
construcgdes génicas — ou métodos/processos — protegidos pela LPI. Nesse caso, o detentor
da tecnologia protegida por meio de patentes (LPI) entende que ndo ha excecdo de salvar
sementes, vez que esta ndo é prevista na LPI, mas apenas na LPC. Assim, é cobrado todo e

qualquer replantio, alegando-se, em termos gerais, que as sementes contém a tecnologia
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protegida pelas patentes. E eis a questéo central: o debate é sobre o que prevalece nesse caso,
quando se tratar de um mesmo substrato planta, seria o direito de uma excecdo decorrente
da LPC ou o direito inerente as construcbes génicas, que ndo comportam excecao,

decorrentes da LPI?

Sabe-se da viabilidade de cumulacdo de protecfes intelectuais sobre objetos que
sdo constituidos por partes divisiveis interdependentes. Por exemplo, em um celular pode
haver a incidéncia de centenas de patentes, compreendidas na LPI, que passam pela prote¢édo
do dispositivo da tela, dos componentes da cdmera, de processadores, circuitos, mecanismos
para cartdes de memoria e outros, s6 para mencionar alguns. Adicionalmente, em um mesmo
aparelho celular sdo encontrados elementos protegidos pelo instituto do direito autoral,
principalmente por programas de computador, como é o caso dos softwares que viabilizam
o funcionamento do dispositivo. Além desses institutos, cabe mencionar a presenca das
marcas na comercializacdo desses mesmos aparelhos. Contudo nessa cumulagéo de direitos
ndo ha categorias de direitos que comportem excecdes a ponto de excluir um ou outro

direito.

No entanto, no caso de variedades vegetais, a juncdo de partes para compor a
variedade vegetal, sendo as ditas partes suas construcdes génicas, confere a complexidade
adicional ja exposta quando se confrontam patentes e protecdes de cultivares: a LPC prevé
uma excecdo néo prevista pela LPI. Essa excec¢do faz com que se permita o uso do direito
sem a necessidade de contrapartida ao titular da prote¢do em determinada situacao. Permitir
salvar sementes e replanta-las, fazendo-se um paralelo, seria 0 mesmo que autorizar a copia
de uma determinada quantidade de aparelhos sem que seja necessario pedir autorizacao do
proprietario das patentes que o protegem. Porém, deve-se analisar esse paralelo com
ressalvas, pois, o instituto de salvar sementes, em sua origem, visava atender a uma
necessidade de uso proprio, voltado a subsisténcia do agricultor, situacdo muito distinta de

qualquer outro tipo de tecnologias.

1.4.1 O Privilégio do Agricultor em exame no Superior Tribunal de Justica

Em principio, numa mesma planta, ou variedade vegetal, seria possivel a incidéncia
de mais de um mecanismo de protecdo intelectual com vigéncias e caracteristicas proprias.
No entanto, se uma das categorias de direito comporta uma possibilidade de excecéo, €

fundamental esclarecer como se daria a incidéncia do(s) outro(s) instituto(s) nessa situagéo.
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Embora existam leis que compreendam os temas isoladamente, ainda h& sérios
questionamentos doutrindrios sobre a tutela simultdanea da LPl e da LPC, sobre a
comercializacdo de uma mesma variedade vegetal. A principal controvérsia que trata do
tema € 0 Recurso Especial 1.610.728/RS, que trata do caso da soja Roundup Ready,

conhecida como soja RR ou soja RR1, e que é objeto do presente estudo.

Ha um indicativo de consenso sobre a aplicabilidade ou ndo das duas formas de
protecdo sobre uma variedade vegetal, embora ndo exista volume de disputas judiciais que

permita identificar a uniformizagdo de um entendimento.

O aparente consenso é no sentido de que pode haver as duas protecGes e que elas
devem ser regradas de formas diversas. Assim, parcela da doutrina entende que se hd uma
situacdo que excepciona o direito de um dos institutos de protecéo, o outro continua vigendo;
portanto, quanto a este outro, ndo ha excecdo e se exclui o privilégio do agricultor nessa
situacdo. Nesse sentido, Bruch, Dewes e Vieira (2015). No entanto, para o0s usuarios finais
esse tema é controverso e ha expoentes na comunidade juridica, como o doutrinador Denis
Borges Barbosa que defendem a incidéncia da excecédo de salvar sementes mesmo quando
se tratar de cultivares transgénicas, introduzindo-se uma excecao ao direito de titulares de
patentes relacionadas as biotecnologias quando estas forem inseridas no substrato variedade

vegetal.

Existem dispositivos na LPC que apenas admitem a aplicagcdo da protecdo de
cultivares, como se demonstrarad na analise do Recurso Especial n® 1.610.728/RS. Assim, é
uma hipotese que motivacdes de ordem econdmica estdo superando ou guiando a
interpretacdo das leis. A possibilidade de incidéncia de vérias formas de protecdo em uma
cultivar é defendida, por exemplo, por grandes empresas do setor do agronegdécio, que sao
contrarias a ampla aplicacdo da excecédo de salvar sementes, pois isto reduz sua arrecadagao.
Isso confere mais seguranga as empresas, mas pode onerar usuérios das tecnologias,
especialmente os agricultores. Uma dessas empresas € a extinta empresa Monsanto,

atualmente adquirida pela empresa Bayer, que figura como ré no referido REsp.

Esse processo permite observar a fundo a questdo juridica e certamente tera o papel
de precedente na definicdo da jurisprudéncia. A demanda se originou como acédo coletiva
proposta contra a empresa Monsanto, distribuida a 152 Vara Civel da Comarca de Porto
Alegre (RIO GRANDE DO SUL, 2012a).
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Embora o REsp néo tenha ainda sido decidido pelo STJ, o curso do processo desde
a origem demonstra a relevancia do tema e as mdltiplas possibilidades de interpretacéo
acerca da cumulacdo ou ndo de direitos e excecbes oriundos da LPI e da LPC na
comercializacdo de uma variedade vegetal. Salienta-se que houve proposta de afetacdo do
referido REsp, que culminou na admissédo do IAC 4, justamente para decidir sobre a
possibilidade de se conferir protecdo simultanea, pelos institutos previstos na LPC e LPI, as
sementes de soja transgénica, objeto da lide em questdo. A conclusdo do IAC, bem como o
desfecho do REsp serdo determinantes para a uniformizacdo da interpretacdo acerca do
privilégio do agricultor em se tratando de variedades vegetais transgénicas e por
consequéncia, para as futuras diretrizes de pesquisa e dos investimentos no agronegocio

brasileiro.

1.4.2 Os Posicionamentos Doutrinarios

O ja citado doutrinador Denis Borges Barbosa defende que o aparente conflito entre
as normas de propriedade intelectual que versam sobre patentes e cultivares tem causado

enormes prejuizos a economia brasileira (BARBOSA, 2013).

Para melhor esclarecer a controvérsia em tela, importante se faz mencionar o
TRIPs. Conforme Barbosa (2013), o artigo 27 do TRIPs prevé que os Estados-membros
poderiam excluir dos seus sistemas de protecdo intelectual de patentes a protecdo dos
inventos referentes as plantas e animais, enquanto produtos, mas obrigatoriamente deveriam

constituir sistema préprio para a protecdo de variedades de plantas, que séo as cultivares.

Assevera Barbosa (2013) que o Brasil cumpriu tal exigéncia por meio da adesao a
versdo do ano de 1978 do Acordo da Unido para a Protecdo das Obtencbes Vegetais
(UPOV), e também pela promulgacdo da Lei n°® 9.456, de 25 de abril de 1997.

Assim, no modelo adotado pelo Brasil, por meio da UPOV 1978, a luz da doutrina
de Barbosa (2013), a concessao de protecéo de cultivares exclui a protecdo de p