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vegetais geneticamente modificadas: analise dos contratos de empresas
fornecedoras de sementes frente ao REsp 1.610.728/RS do Superior Tribunal de
Justica. 2022. (Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferéncia de Tecnologia
para Inovacédo) — Centro de Ciéncias Sociais. Universidade Federal do Maranhéo, Sao
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RESUMO

O advento da biotecnologia moderna trouxe a possibilidade de inserir caracteristicas
em seres Vivos, atravées do processo de transgenia, que até entdo ndo eram possiveis
de se obter na natureza por meio das manipulacdes classicas feitas pelo homem. A
legislagdo passou a reconhecer seres vivos geneticamente modificados como
invencdes passiveis de protecao por patentes, como € o caso de plantas transgénicas,
gerando colisbes com institutos que orginalmente regulavam matéria referente a
variedades vegetais, por meio do instituto da sobreposicdo de direitos. O presente
trabalho visou analisar os institutos de protecdo previstos na Lei de Protecédo de
Cultivares - Lei n°® 9.456/1997 e das patentes de biotecnologia na Lei de Propriedade
Industrial Lei n®9.279/1996, a fim de verificar a ocorréncia de sobreposicdo de direitos
para os casos de variedades vegetais geneticamente modificadas e o posicionamento
do Superior Tribunal de Justica ao julgar o REsp 1.610.728/RS, e seus impactos na
eficacia da legislacdo de protecdo de cultivares, com a consequente elaboracdo de
relatério técnico conclusivo destinado a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria
(Embrapa). A metodologia utilizada foi de carater qualitativo sendo empregada a
pesquisa bibliografica e documental. Para tanto, foram feitas buscas nos bancos de
dados de cultivares e patentes a fim de verificar patentes e registros de cultivares
versando sobre a mesma protecao. Apos foram analisados contratos de transferéncia
de tecnologia de sementes envolvendo titulares de direitos de patentes e cultivares e
produtores rurais e multiplicadores de sementes. Seguidamente analisou-se
precedentes judiciais e o préprio teor do processo que originou 0 REsp 1.610.728/RS.
As analises feitas demonstraram a ocorréncia de sobreposicao entre os institutos de
cultivares e patentes de biotecnologia, cuja possibilidade se dava desde o advento
das legislagOes atuais sobre o tema. Ademais, a decisdo do Superior Tribunal de
Justica acabou por ratificar uma mitigacédo da Lei de Protecdo de Cultivares para as
variedades vegetais transgénicas, tornando-a in6cua para esse tipo especifico de
plantas, eis que sao privilegiados os direitos oriundos de patentes de biotecnologia.
Tal mitigacao acarretou um desequilibrio nas relacdes entre titulares de patentes e
produtores rurais, com a retirada de direitos previstos na legislacdo especifica de
cultivares, sobretudo a de doacdo de sementes de forma gratuita e reserva de
sementes para uso proprio, sendo necessaria a ado¢do de medidas pelos atores do
mercado de sementes e do poder publico para gerar novo reequilibrio das relacdes
através de politicas publicas e de alteracdo legislativa.

Palavras-chave: cultivares; transgénicos; sobreposicao.
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ABSTRACT

The advent of modern biotechnology brought the possibility of inserting characteristics
into living beings, through the transgenic process, which until then were not possible
to obtain in nature through classical manipulations man made. The legislation started
to recognize genetically modified living beings as inventions subject to patent
protection, as is the case of transgenic plants, generating collisions with institutes that
originally regulated matters relating to plant varieties, through the institute of
overlapping. The present work aimed to analyze the protection institutes foreseen in
the Plant Protection Law - n°® 9.456/1997 and of biotechnology patents in the Industrial
Property Law - n® 9.279/1996, in order to verify the occurrence of overlapping for the
cases of genetically modified plant varieties and the position of the Superior Court of
Justice when judging REsp 1,610,728/RS, and its impacts on the effectiveness of the
plant variety protection legislation, with the consequent elaboration of a conclusive
technical report for the Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (Embrapa). The
methodology used was of qualitative nature, using bibliographic and documental
research. For that, searches were made in the plant variety and patents databases in
order to verify patents and plant variety registrations dealing with the same protection.
After that, transfer contracts of seed technology involving patent and plant variety rights
holders and rural producers and seed multipliers were analyzed. Subsequently, judicial
precedents and the content of the process that gave origin to REsp 1,610,728/RS were
analyzed. The analyzes carried out showed the occurrence of overlap between the
institutes of plant variety and biotechnology patents, which was possible since the
advent of current legislation on the subject. Furthermore, the decision of the Superior
Court of Justice ended up ratifying a mitigation of the Plant Protection Law for
transgenic plant varieties, making it innocuous for this specific type of plants, since the
rights arising from biotechnology patents are privileged. Such mitigation resulted in an
imbalance in the relations between patent holders and rural producers, with the
withdrawal of rights provided for in the specific legislation on cultivars, especially the
one to donate seeds for free and reserve seeds for their own use, requiring the
adoption of measures by the actors of the seed market and the public power to
generate a new rebalance of relations through public policies and legislative changes.

Palavras-chave: plant variety; transgenic; overlaps.
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1 APRESENTACAO

O Superior Tribunal de Justica em 2019, proferiu decisdo em Incidente de
Assuncéo de Competéncia que fixou tese reconhecendo que os direitos relativos a Lei
de Protecédo de Cultivares (Lei n°® 9.456/1997) ndo seriam oponiveis aos titulares de
patentes de biotecnologia.

. A referida decisao teve seu transito em julgado em 25 de agosto de 2021,
sendo algo recente.

Considerando a relevancia do tema na agricultura do pais e seus impactos em
decisfes judiciais nos tribunais estaduais e nos contratos de transferéncia de
tecnologia, faz-se necessario maiores discussdes e atualizacées sobre o tema, para
elucidar possiveis consequéncias e propor solucdes.

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria, como relevante ator no
mercado agricola brasileiro, com influéncia nas pesquisas, politicas publicas e
mercado, tem a capacidade de exercer influéncia no mercado, na pesquisa e no
ambito politico legislativo, sendo relevante a elaboracéo de trabalhos com foco na
empresa que possam auxiliar na tomada de decisfes estratégicas.

Na primeira parte do presente trabalho, sera exposta a justificativa de escolha
do tema e seu impacto, seguido do referencial tedrico e estado da técnica, com um
introito sobre o sistema de propriedade intelectual no Brasil e posterior descricao das
legislacdo referente a protecdo de cultivares (LPC) e da protecao de invencdes por
meio de patentes (LPI).

Em um segundo momento, sera exposta a metodologia adotada e cada uma
de suas etapas, seguido da apresentacéo de resultados consistentes em precedentes
judiciais, instrumentos contratuais de licenciamento, registros de cultivares e patentes
depositadas.

Por fim, serd feita a discussédo dos resultados obtidos a fim de elucidar o
instituto da sobreposicdo de direitos, verificar sua incidéncia para o caso das
variedades vegetais transgénicas e analisar o acérddo proferido no REsp

1.610.728/RS e seus possiveis impactos.
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2 INTRODUCAO

A Convencao da Organizacdo Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) de
1967, em seu artigo 2°, define Propriedade Intelectual como a soma dos direitos
relativos as obras literarias, artisticas e cientificas, as interpretacbes dos artistas
intérpretes e as execucdes dos artistas executantes, aos fonogramas e as emissoées
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 servi¢co, bem como as firmas comerciais e denominagdes comerciais,
a protecdo contra a concorréncia desleal e todos os outros direitos inerentes a
atividade intelectual nos dominios industrial, cientifico, literario e artistico.

No Brasil, a propriedade intelectual est4 pulverizada em nosso ordenamento
juridico em diversas normativas. Dentre as protecdes existentes no sistema de
propriedade intelectual, tem-se a protecdo de variedades vegetais denominada
cultivares. A tutela referente a esse objeto é regulamentada no Brasil pela Lei de
Protecdo de Cultivares, um sistema de protecdo sui gerenis adotado pelo Brasil, em
consonancia com a disposicdo da Unido para a Protecdo das Obtencdes Vegetais
(UPOV) de 1978, do qual o pais é signatario. Trata-se da Unica forma de protecéo de
tais variedades vegetais em nosso ordenamento juridico.

Por outro lado, para invengdes de produtos e processos de obtencdo de
produto, tem-se no Brasil o instituto de protecdo das patentes, regulado pela Lei de
Propriedade Industrial (Lei n°® 9.279/1996). Dentre os requisitos de protecdo, tem-se a
exclusao de protecdo de seres vivos, visto que estes ndo sao considerados como
invengao, mas como mera descoberta.

Entretanto, com o advento da biotecnologia moderna e das técnicas de
transgenia, foi possivel inserir genes em organismos vivos, de modo que o0s
organismos geneticamente modificados passam a apresentar caracteristicas que néo
apresentariam na natureza sem a intervencdo humana. Tal advento, gerou embates
judiciais nas cortes norte-americanas, com o0 reconhecimento da possibilidade de
patenteamento de seres vivos, que passam a considerados como invengéo, quando
submetidos a técnica de transgenia.

No Brasil, essa inovacao tecnoldgica foi refletida na Lei de Propriedade
Industrial, a qual foi estabelecida considerando a excecéo a vedacao de patente de

seres vivos, sendo permitido a prote¢do de microrganismos transgénicos.
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Esses pontos de vista conflitantes estabelecem uma problematica referente ao
caso das variedades vegetais geneticamente modificada, visto que seria possivel
cumular os institutos de protecdo de LPC e da LPI nessa cultivares, o que poderia
mitigar as limitacbes de direito previstas na LPC e nao previstas na LPI. Tal
possibilidade de sobreposicao de direitos acarretou litigios levados a judiciarios, que
comecaram a formar precedentes divergentes entre si.

Diante da relevancia da matéria, a questéo foi levada ao Superior Tribunal de
Justica, dando origem ao REsp 1.610.728/RS, que julgou a matéria e fixou tese em
Incidente de Assuncao de Competéncia — IAC com determinacdo de que os direitos
relativos a LPC ndo seriam oponiveis aos titulares de patentes de biotecnologia.

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuéria (Embrapa), com sua misséo
de viabilizar solucbes de pesquisa, desenvolvimento e inovagdo para a
sustentabilidade da agricultura, em beneficio da sociedade brasileira, sempre esteve
presente na formulacdo da legislacdo que regula as cultivares no Brasil.

Dessa forma, o presente trabalho busca analisar a sistemética que rege a
protecdo de cultivares no pais, proceder o levantamento de acordos de licenciamento
de sementes e precedentes judiciais para verificar a problematica da sobreposicéo de
direitos e os impactos gerados pela decisdo do Superior Tribunal de Justica, com o

fim de elaborar parecer técnico conclusivo a ser entregue a Embrapa.
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3 JUSTIFICATIVA

A construcao deste trabalho justifica-se por diferentes motivos dentre os quais
destacam-se o alinhamento com as discussdes sobre propriedade intelectual a partir
da perspectiva do Direito, empenho com a produgcdo de conhecimento e com a
inovacéo, e ainda a preocupacado em promover contribuicdes geradoras de impactos

a atuacao de empresas como a Embrapa.

3.1.1 Lacuna a ser preenchida.

A lei de protecdo de Cultivares (Lei n® 9.456/97) foi o sistema sui gerenis de
protecdo de variedades vegetais adotado pelo Brasil, em consonancia com a
disposicéo da Unido para a Protecao das Obtencdes Vegetais — UPOV de 1978, sendo
a Unica forma de protecéo de tais variedades vegetais no ordenamento patrio.

Desde a criacdo da Lei de Protecédo de Cultivares em 1997, ha discussao na
doutrina quanto a existéncia de sobreposicdo concomitante, em que o titular dos
direitos poderia se beneficiar, ao mesmo tempo, das protecdes conferidas pela Lei de
Protecdo de Cultivares e Lei de Propriedade Industrial, ante permissivo do art. 42
deste ultimo diploma legal.

Nesse sentido, surgiram algumas decisdes em tribunais estaduais do pais,
sobretudo no Rio Grande do Sul, que comecaram a se debrucar quanto ao tema,
diante de demandas das cooperativas de produtores de sementes, pleiteando a
prevaléncia do sistema de cultivares ao sistema de patentes, que é adotado por
grandes empresas de biotecnologia, por ser mais vantajoso.

Apos diversas demandas judiciais sobre a controvérsia, o Superior Tribunal de
Justica, em 2019, decidiu no julgamento REsp 1.610.728 que as limitagOes ao direito
de propriedade intelectual constantes do art. 10 da lei 9.456/97 (Lei de Cultivares) -
nao sdo oponiveis aos detentores de patentes de produto e/ou processo relacionados
a transgenia, o que revela uma prevaléncia da protecéo pelas patentes.

A decisdo com tese firmada pelo STJ ja teve seu transito em julgado em agosto
de 2021, sendo decisdo recente e que impacta o mercado relativo a sementes
geneticamente modificadas no Brasil, sendo necessarios estudos de andlise do
impacto da decisdo nas relagbes entre produtores rurais e empresas titulares de

direitos de propriedade intelectual sobre sementes geneticamente modificadas.

3.1.2 Aderéncia ao PROFNIT
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O trabalho possui aderéncia, pois ira investigar as leis que regulam, no
Brasil, os institutos propriedade intelectual da patente e da protecdo de
cultivares, bem como analisar aspectos de contratos de transferéncia de
tecnologia de sementes modificadas, tais como o licenciamento e decisées dos

tribunais quanto a interpretacéo da matéria.

3.1.3 Impacto

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (Embrapa) foi criada pelo
Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento (Mapa) no ano de 1973, tendo
como objetivo desenvolver bases tecnolégicas pra um modelo de pecuéria e
agricultura genuinamente tropical.

Sua missao é a de viabilizar solucdes de pesquisa, inovacao e desenvolvimento
na sustentabilidade da agricultura, em beneficio da sociedade brasileira?.

A Embrapa, neste contexto, esteve presente em todo o processo de discussao
do sistema legal de protecdo de cultivares no Brasil, participando, inclusive, do
anteprojeto que viria a se tornar a Lei de Protecdo de Cultivares, bem como,
juntamente com a Associacdo Brasileira das Empresas Produtoras de Sementes,
foram quem propuseram a implantacdo de um sistema de protecdo de cultivares sui
generis no Brasil.

A deciséo do Superior Tribunal de Justica, REsp 1.610.728, que fixou tese em
2019 quanto a prevaléncia de sistema de patentes para variedades vegetais
transgénicas acaba por impactar o mercado de sementes como um todo no Brasil.

Segundo dados da Embrapa (2022), somente na safra 2019/2020, o Brasil teve
uma producgao de mais de 124,84 milhdes de toneladas de soja. No Maranhéo, para
a safra de 2020/2021, houve uma producao total de 3,286 milhdes de toneladas de
soja no estado.

Ademais, segundo dados do relatério do Servico Internacional para Aquisicéo
de Aplicacdes de Agrobiotecnologia (ISAAA), o Brasil, em 2019, possuia mais de 94%
de suas safras principais (soja, milho, trigo, cana de agulcar) consistentes em produtos

geneticamente modificados.

! Mais informacdes sobre miss3o, viso e valores da EMBRAPA disponiveis em:
<https://www.embrapa.br/sobre-a-embrapa> . Acesso em 14. mai. 2022.
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Isso torna o Brasil um dos principais produtores de commodities como € 0 caso
da soja, de modo que as discussfes juridicas e legais em relacdo aos limites de
protecdo destas culturas sdo de extremo impacto para a economia nacional e
abastecimento global de alimentos.

Assim, o produto desta pesquisa consiste em relatério técnico conclusivo que
tera impacto, pois ira permitir que a EMBRAPA tenha um relatorio técnico juridico, o
qual podera ser um dos instrumentos utilizados para auxiliar nos diagnésticos do
panorama legal da protecéo de cultivares no Brasil, apés a decisdo do STJ, bem como
pode ser utilizado como subsidio para fomentar novas discussdées no ambito judiciario,
reforcar politicas publicas de utilizacdo de cultivares convencionais, livres de taxa

tecnologica e fomento de alteracdes legislativas.

3.1.4 Aplicabilidade

Quanto a aplicabilidade, havera baixo nivel de facilidade em utilizacédo direta
pelos produtores rurais. Entretanto, produtores e empresas com setores juridicos, tal
como a propria EMBRAPA poderéo utilizar-se de forma facilitada para pesquisas, em
pareceres técnicos, na elaboracéo de contratos e para o fomento de politicas publicas

voltadas para a area de cultivares.

3.1.5 Inovacéao
Quanto a inovacao, o produto se constitui em producéo técnica de baixo teor
de inovacao, na forma de relatério técnico conclusivo a luz de analise legislativa e

precedentes judiciais.

3.1.6 Complexidade
No que tange a complexidade, o produto possui média complexidade, vez que
resulta da combinacdo de conhecimentos pré-estabelecidos e estaveis nos diferentes

atores (laboratorios, tribunais, empresas etc.).
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4 OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GERAL

Analisar as implicagcbes advindas da sobreposicdo de direitos da Lei de

Propriedade Industrial e a Nova Lei de Cultivares.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Investigar os limites da sobreposicdo de mais de uma exclusiva sobre uma
mesma variedade vegetal através de andlise legislativa e de precedentes
judiciais;

- Estudar o REsp 1.610.728/RS, demais precedentes judiciais e contratos de
transferéncia de tecnologia quanto a teméatica de sobreposicdo de direitos,
a fim de verificar os institutos de propriedade intelectual privilegiados e sua
legalidade ante a legislacéo vigente e entendimento jurisprudencial,

lll-  Verificar a ocorréncia de prevaléncia do sistema de patentes em relacao a
protecdo de cultivares para variedades vegetais geneticamente modificadas

e a eventual perda da eficiéncia do sistema de protecdo de cultivares.
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5 REFERENCIAL TEORICO

Neste capitulo, serdo explorados conceitos e autores fundamentais para a
construgéo desta investigagéo.

5.1 - PROPRIEDADE INTELECTUAL: CONCEITOS E ESCOPO

A Propriedade Intelectual pode ser definida, segundo a Convencao - que institui
a da Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI, assinada em Estocolmo
em 14 de Julho de 1967, que em seu art. 2. 8 viii - como a soma dos direitos relativos
as obras literarias, radiodifusdo, as invencbes em todos os dominios da atividade
humana, artisticas e cientificas, as interpretacées dos artistas intérpretes e as
execucOes de as descobertas cientificas, aos desenhos e modelos industriais, as
marcas industriais, comerciais e de servico, bem como as firmas comerciais e
denominacfes comerciais, a protecdo contra a concorréncia desleal e todos o0s outros
direitos inerentes a atividade intelectual nos dominios industrial, cientifico, literario e
artistico.

A definicAo acima, no entanto, possui apenas um rol exemplificativo
comportando outras hipoteses ndo constantes da referida relagdo. Autores como Del
Nero (2008), colocam que uma especificidade da propriedade intelectual é sua
incidéncia e protecdo sobre os bens imateriais, ou seja, aqueles que ndo possuem
uma existéncia corpérea, tangivel, sendo bens produzidos a partir do intelecto humano
e das possibilidades criativas.

O conceito de bens imateriais ndo € recente no Direito. Vieira, Buainain e Lima
(2014) colocam que desde a Antiguidade, na Grécia e em Roma, ja havia previsao de
direitos decorrentes da propriedade industrial, referente as marcas, quando havia
necessidade de distinguir e assinalar produtos, de forma a individualiza-los quando
comparado a produtos semelhantes, mesmo que n&o possuissem o significado
patrimonial, posteriormente associado ao instituto de protecéo intelectual.

No Brasil, temos que o primeiro privilégio concedido a um inventor, segundo
Silveira (2014) foi o Edito de 18 de novembro de 1752, em beneficio de Antonio
Francisco Marques, para a instalacdo de uma fabrica de descascar arroz, de modo
gue ninguém poderia empregar as maquinas inventadas pelo beneficiario durante o
periodo de dez anos, mas permitia a aquisicdo de arroz tratado pelas maquinas

protegidas de qualquer pessoa que o vendesse.
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O direito a propriedade esta consagrado no plano constitucional patrio, em seu
art. 5°, XXII, estabelecendo e garantindo esse direito, condicionando-o a sua funcéo
social. Cabe destacar que a propriedade e sua funcdo social constituem n&o s6 um
direito e garantia fundamental, mas séo também um dos principios gerais que regem
a atividade econ6émica do Estado, presentes no art. 170, 1l e 11l da Constituicdo Federal
de 1988.

Diniz (2010) coloca que a funcéo social da propriedade faz-se indispensavel
para que se tenha o minimo de condi¢des de convivio social, de forma que a fungéo
vincula-se com a produtividade do bem e aos reclamos da justica social, uma vez que
deve ser exercido em prol da sociedade.

No campo infraconstitucional, o Cédigo Civil de 2002, em seu art. 1228
estabelece a propriedade e que esta deve ser utilizada em prol do bem comum,

afastando o individualismo exacerbado e coibindo 0 seu uso abusivo.

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 econémicas 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 ecoldgico e o patrimdnio histérico e artistico, bem como
evitada a poluicdo do ar e das aguas.

8§ 20S3do0 defesos os atos que ndo trazem ao proprietario qualquer
comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intencdo de prejudicar
outrem.

§ 32 O proprietério pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriacéo,
por necessidade ou utilidade publica ou interesse social, bem como no de
requisi¢cdo, em caso de perigo publico iminente.

§ 42 O proprietario também pode ser privado da coisa se o imovel reivindicado
consistir em extensa area, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de
cinco anos, de consideravel niumero de pessoas, e estas nela houverem
realizado, em conjunto ou separadamente, obras e servigos considerados
pelo juiz de interesse social e econémico relevante.

8 52 No caso do paragrafo antecedente, o juiz fixara a justa indenizagéo
devida ao proprietario; pago o preco, valera a sentenga como titulo para o
registro do imével em nome dos possuidores. (BRASIL, 2002).

E perceptivel a funcéo social da propriedade como imperativo da justica social,
de forma que Diniz (2010) entende que trata-se de um conceito que mais pertence a
seara do direito publico do que do direito privado, pois seu perfil é tracado pela propria
Constituicdo Federal, que cria condicdbes para que a propriedade seja

economicamente Util e produtiva a fim de atender o interesse da coletividade.
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O mesmo ocorre com a propriedade intelectual que, como toda a modalidade
de propriedade, esta atrelada ao principio constitucional da funcdo social, de forma
que esta deve, de acordo com o mandamento constitucional do art. 5°, XXIX,
corroborar com o interesse social e com o desenvolvimento tecnoldgico e econémico
do pais.

Nos dizeres de Varella (1996), a propriedade intelectual deve beneficiar toda a
coletividade e promover o bem comum, sendo esses beneficios atingidos quando o
inventor for bem remunerado, 0 que o incentivard a produzir novas invencoes, de
modo a contribuir para o progresso cientifico humano.

Ademais, ao se tratar da propriedade intelectual, fala-se de um categoria, que
comporta muitas subcategorias, como é o caso da propriedade industrial e os direitos
autorais, e sistemas sui generis que, por sua vez, possuem diversas divisoes,

conforme quadro explicativo:

FIGURA 1 — Esquema do Sistema de Propriedade Intelectual no Brasil

SISTEMA DE
PROPRIEDADE INTELECTUAL

BRASILEIRO

Propriedade Direito Proteg¢des
industrial autoral sui generes

Indicagdo
geogréfica

Direito de autor
e Cconexos

Topografia Conhecimento

de circuitos tradicional

Softwares

Fonte: Adaptada pelo autor, 2022.

Em sintese, temos que a propriedade industrial € definida pela chamada
Convencao de Paris. Esta em seus artigos 2 e 3, colocam a propriedade industrial
como o conjunto de direitos que compreende: as patentes de invencéo, os modelos

de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fabrica ou de
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comeércio, as marcas de servico, 0 nome comercial e as indicacdes de proveniéncia
ou denominacdes de origem, bem como a repressdao da concorréncia desleal.
Atualmente, a propriedade industrial € regulada no Brasil pela Lei 9.279 de 14 de maio
de 1996 que regulamenta seus os direitos e obrigagoes.

Os direitos autorais, por sua vez, visam proteger as obras intelectuais
enguanto criacdes do espirito, podendo ser expressadas por qualquer meio ou mesmo
fixadas em qualquer espécie de suporte, seja tangivel ou intangivel, segundo o art. 7°
da Lein®9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que atualmente esta vigente no pais. Este
mesmo artigo elenca um rol exemplificativo de obras protegidas, como é o caso dos
textos de obras literarias, artisticas ou cientificas, as obras dramaticas e dramatico-
musicais; as obras coreograficas e pantomimicas, as composi¢cdes musicais, com ou
sem letra, as obras audiovisuais, sonorizadas ou ndo, inclusive as cinematograficas,
as obras fotograficas, as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e
arte cinética; os programas de computador, dentre outras.

Além da sua distincao entre propriedade industrial e direitos autorais no escopo
de suas formas de protecéo, temos como diferenca significativa entre os institutos a
natureza do direito Os direitos autorais possuem natureza declaratoria, ou seja, sua
protecdo independe de um registro, sendo este facultativo, bastando sua
exteriorizacdo, de modo que o direito de exclusividade do autor da obra cientifica ou
artistica decorre do ato de composicdo da obra, e ndo de um ato administrativo
concessivo, sendo que 0 seu registro no érgdo competente ndo € condicdo para a
obtencéo da protecéo.

O contrario ocorre na propriedade industrial, em que a lei exige um registro
sendo, desse modo, um direito constitutivo. Nesta modalidade n&o se faz relevante
saber o inventor ou criador do bem imaterial a ser protegido, mas sim aquele que
primeiramente procedeu o registro perante o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INP1)? para obtencédo do direito de exploracdo econdmica exclusiva do
referido bem.

Para Coelho (2010) a exclusividade de exploracdo do bem imaterial protegido
pela Lei de Propriedade Industrial decorre de um ato administrativo, pois o inventor

somente terd o titulo de protecdo apds a expedicdo de certiddo feita pelo INPI. No

2 Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Trata-se de uma autarquia federal vinculada ao Ministério da
Economia e é responsavel pela disseminagdo, aperfeicoamento e gestdo do sistema brasileiro de concessao e
garantia de direitos de propriedade industrial.
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sistema de propriedade industrial, desse modo, o que vale é o registro daquele que
primeiro fizer o depdsito e ndo o primeiro que criar.

Entretanto, conforme observado no esquema acima, existe, além dos direitos
autorais e de propriedade industrial, outros direitos de propriedade intelectual que néo
estdo abarcados por estas duas espécies, sendo considerados direitos sui generis,
como € o caso da protecdo de novas variedades de plantas (regulados pela Lei
9.456/97), das topografias de circuitos integrados (disciplinados pela Lei 11.484/07),
dos conhecimentos tradicionais e das manifestacdes folcloricas.

Diversas leis e normativas regulam a propriedade intelectual no pais. Conforme
apontado por Del Nero (2008), grande parte dos atuais diplomas legais pertinentes a
propriedade dos bens imateriais foram inseridos em nosso ordenamento patrio no
decorrer da década de 90, por decorréncia da Rodada Uruguai do Acordo Geral de
Tarifas e Comércio®> Adesédo aos termos da Rodada néo poderia ocorrer de forma
parcial pelos Estados Membros, de modo que foi necessario aderir a todos os tratados
e acordos pactuados que tinham como intuito a institucionalizacdo da Organizagcao
Mundial do Comércio®.

Dentre esses diversos tratados internacionais havia o Tratado Referente aos
Direitos de Propriedade Intelectual (TRIPS), que tracou as regras internacionais que
regulam a propriedade intelectual e do qual o Brasil passou a ser Estado Membro por
meio do Decreto Legislativo n° 30, de 15 de dezembro de 1994 que “aprova a Ata
Final da Rodada Uruguai das Negociagdes Comerciais Multilaterais do GATT”.

Ante os tratados assinados e ratificados, houve a necessidade por parte do
Brasil de atualizar a normativa de propriedade intelectual a fim de estar em
conformidade com os dispositivos constantes nos acordos e tratados internacionais
dos quais passou a ser signatario.

Considerando o grande escopo da propriedade intelectual no Brasil, neste

trabalho iremos nos atentar e detalhar apenas a Lei 9.279 de 14 de maio de 1996, no

3 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Foi um acordo estabelecido em 1947, e tinha como objetivo
harmonizar as politicas aduaneiras dos Estados signatarios, estando na base da criagdo da Organizacdo Mundial
de Comércio.

* World Trade Organization (WTO). E uma organizagao internacional que lida com as normas de mercado entre
as nagdes. Tem como objetivo auxiliar produtores de bens e servicos, exportadores e importadores a conduzir seus
negécios.
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gue diz respeito a matéria de patentes, bem como aos elementos basicos da Lei 9.456
de 25 de abril de 1997.

5.2. REGULAMENTAQAO DAS VARIEDADES VEGETAIS NO BRASIL: PANORAMA
E LEGISLACAO

As normas relativas a propriedade intelectual estdo pulverizadas em nosso
ordenamento juridico, constituindo em diversos tratados, convenc¢des, leis, portarias e
decretos. No presente trabalho, no entanto, o foco esta em explorar um dos aspectos
do problema relativo a propriedade intelectual referente a variedades vegetais, de
modo que se faz necessario a apresentacdo dos elementos sobre o contexto em que
emergem as discussdes sobre a regulamentacao da protecéo de variedades vegetais

no Brasil.

5.2.1 Regulamentacdo Internacional - Unido para a Protecdo das Obtencdes
Vegetais — UPOV

Na década de 1950, surge na Europa uma preocupacao em legislar matérias
pertinentes a protecdo do melhorista (aquele que modifica a variedade vegetal tanto
por métodos tradicionais quanto modernos). Segundo Velho (1995), com os
crescentes e distintos sistemas de protecdo de cultivares, aparecendo em todo o
mundo, surgiu a necessidade de haver uma uniformizacdo dos direitos referentes a
propriedade intelectual das variedades vegetais.

E nesse contexto que em 1961, durante a Conferéncia de Paris, forma-se a
Unido Internacional para Protecdo de Obtencdes Vegetais (UPOV). Trata-se de uma
organizacao internacional e independente, que atualmente conta com 78 membros>,
e tem como objetivo criar um sistema mundialmente uniforme, para protecdo dos
direitos dos melhoristas, e estabelecer principios gerais para a conduta do exame de
variedades de plantas, facilitando, dessa forma, as trocas internacionais de
variedades vegetais e assessorando 0s paises que desejam aderir a esse sistema.

Uma vez membros da UPQV, os paises ou organizacdes intergovernamentais
prestam o compromisso de adotar em sua legislacéo patria uma das atas em vigor da

referida organiza¢do. Quando um novo ato passa a vigorar, € estabelecido um prazo

> A lista completa de membros e a data de adesdo dos mesmos pode ser acessada em:
<https://www.upov.int/edocs/pubdocs/en/upov_pub_423.pdf>. Acesso em 14 mai. 2022.
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limite para que novas adesdes a organizacao possam ser efetuadas pela convencao
anterior. Os membros existentes ndo tém obrigatoriedade de aderir ao ao posterior ao
seu ingresso e permanecem como signatérios da versao anterior até que manifestem
interesse pela adeséo ao ato adicional.

Atualmente existem duas convenc¢des em vigor da UPOV: a de 1978 e a de
1991. O Brasil optou por aderir & ata de 1978, sendo sua adeséo efetivada em 23 de
maio de 1999. A convencédo de 1978, em seu preambulo, j4 estabelece a importancia
da protecdo das cultivares para o desenvolvimento da agricultura e economia dos
paises e a salvaguarda dos interesses dos obtentores.

A ata da convencao de 1978 permite que cada membro da UPQOV adote a
protecdo das cultivares por meio de patentes ou por sistema de protecéo sui generis
para sua legislacdo pétria. Nesse sistema, ndo cabe a dupla protecéo, devendo o pais
adotar ou um sistema ou outro. Na hipbétese de o pais aderente ja possuir uma
legislacdo protetiva das cultivares, em uma dessas modalidades, a convencao preve,
em seu art. 2.1, que, no caso de adoc¢éo de um sistema de protecao diverso do vigente
naquele pais, as espécies que ja eram protegidas pelo sistema anterior continuariam
a ser protegidas por ele, sendo vedada a protecdo da mesma variedade vegetal por
dois sistemas distintos.

Os direitos de protecao das cultivares abarcam todos 0s géneros ou espécies
botanicas, devendo os membros adotantes da ata de 1978 implementar a protecao de
forma progressiva, sendo facultado ao Conselho da UPOV, mediante requerimento do
Estado ou Organizacdo membro, estender os periodos de implementacdo dos
nameros minimos de espécies protegidas.

Quanto aos direitos do obtentor da protecdo da variedade vegetal, o art. 5° da
convencao estabelece que este tem direitos sobre a producdo do material
propagativo, para fins de comercializacdo e venda, sendo que o direito nasce
novamente a cada geracdo da planta. O obtentor também pode autorizar terceiros a
produzir ou comercializar a variedade protegida, sendo-lhe facultado conceder licenca
em troca do pagamento de royalties.

Uma das principais caracteristicas da conven¢do de 1978 diz respeito a
limitacdo dos direitos do obtentor. Por for¢a do art. 5.3 da ata, ndo se faz necessaria
autorizacdo do obtentor no caso de utilizacdo da cultivar como fonte inicial de variagao

com finalidade de criar outras variedades, somente sendo necessaria a autorizacao
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qguando a utilizacdo repetida da variedade € necessaria para a producdo comercial de
uma outra variedade.

Dessa forma, como coloca Garcia (2010), a convencao estabelece uma
excecao aos direitos do obtentor, 0 que permitiria que pequenos agricultores rurais
possam trocar ou doar entre si sementes por eles cultivadas, desde que ndo o facam
com fins comerciais, bem como permite ao geneticista utilizar variedades protegidas
como fonte de variacdo genética para fins de pesquisa, desde que ndo seja para
desenvolver novas variedades.

Ainda completa a referida autora que, por meio desse dispositivo, poderiam
reservar o material de reproducdo da variedade vegetal de uma cultivar protegida e
utilizar em cultivos posteriores em sua propriedade, desde que ndo tenham como
finalidade a comercializacdo deste material.

A convencédo da UPOV de 1991, por sua vez, trouxe diversas modificacdes em
relacdo a extensdo e ao prazo de protecdo das novas variedades vegetais. Garcia
(2010) coloca que essa ata foi impulsionada pelas industrias de sementes de diversos
paises, pois estas consideravam a convencdo de 1978 muito branda, uma vez que
estabelecia excec¢des de uso de cultivares protegidas sem pagamento de royalties.

No que tange a forma de protecdo, a ata de 1991 difere de sua predecessora,
pois determina que os Estados-membros da organizag¢do devem proteger o direito dos
obtentores por meio de um sistema sui generis, ou de patentes, ou ainda da
combinacdo de ambos, de modo que esta convencgao permite a dupla protecdo, que
era proibida pela ata de 1978.

Outra modificacdo da nova ata diz respeito a variedade e direitos protegidos,
pois o art. 3° da convencao estende a protecdo a todos os géneros e espécies
vegetais, sendo concedido um prazo de cinco anos para esta adequagao para 0s
paises ou organizacao ja membros da UPOV e dez anos para aqueles que se filiarem
diretamente a convencao de 1991, o que difere da ata anterior que ndo obrigava seus
membros a protegerem todas as espécies vegetais.

Cabe destacar, como coloca Garcia (2010), que o Brasil, apesar de signatéario
da convencéo de 1978, adotou essa clausula em seu ordenamento péatrio em algumas
hipoteses, facultando o privilégio do agricultor, mesmo que tal op¢éo seja contra a
politica de incentivo dos pequenos agricultores, sendo tal procedimento ja adotado
nas variedades de cana-de-agucar, como se pode ler na Lei de Protecéo de cultivares
(art. 10, § 19).
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Outra relevante mudanca trazida pela ata de 1991 diz respeito as cultivares
essencialmente derivadas. Pelo disposto na convencdo anterior era permitido a
utilizac&o de espécies protegidas por cientistas e melhoristas para obtencao de novas
variedades derivadas, ndo sendo necessaria a autorizagdo ou pagamento de royalties
ao obtentor da variedade primaria.

Na convencéo de 1991, houve uma supressao dessa excecao, de modo que 0
melhorista da variedade primaria tera seus direitos estendidos a todas as variedades
melhoradas a partir da original, limitando o livre acesso a cultivar. Garcia (2010) coloca
qgue, neste aspecto, a protecdo de cultivares estabelecida pela convencdo de 1991
mais se aproxima do sistema de patentes, pois o obtentor ndo pode comercializar sem
a autorizacdo do obtentor primario uma variedade essencialmente derivada.

Por ultimo, vale colocar que a nova ata ampliou o prazo de protecao, que foi de
15 para 20 anos, no caso das variedades anuais, e de 18 para 25 anos, para as demais
variedades. Também abriu possibilidade de os membros da UPOV estenderem os
direitos de protecdo dos obtentores em relacdo aos produtos obtidos variedade
protegida, podendo ser estendida até o produto final a ser comercializado, desde que
tenha tido como matéria-prima uma cultivar protegida, possibilidade que néo existia

na convencao de 1978, como coloca Francisco (2009).

5.2.2 Aspectos da Lei de Protecéo de Cultivares (Lei 9.456/1997)

Apesar de somente em 1995 ter sido enviado o projeto de lei que viria
posteriormente tornar-se a atual Lei de Protecdo de cultivares (LPC), a discussao
sobre a regulamentacédo das variedades vegetais no Brasil, segundo Del Nero (2004),
data desde 1947, com o Projeto de Lei 952/47 apresentado pelo entdo Deputado
Federal Gracho Cardoso. O documento proposto tinha como finalidade tornar
extensivas as garantias da lei de propriedade industrial as invencdes e criacdes
realizadas no ambito agricola e horticola.

Ainda segundo Del Nero (2004), ao mesmo tempo em que foi apresentado o
referido projeto de lei, foi criado, no Ministério da Agricultura, um “Registro Nacional
da Propriedade Agricola e Horticola”. O resultado da concorréncia entre os
documentos foi rapida: em menos de 24 horas, o projeto foi arquivado, sem que
houvesse informacdes sobre o motivo de tal arquivamento. Apesar disso, a discussao
da matéria ndo se encerrou, tendo sido este tema debatido no pais ao longo das

décadas, sobretudo nos anos 70 e 80 sem, contudo, obter éxito na aprovacdo de uma
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legislacdo protetiva das variedades vegetais. I1sso se deve as controvérsias e opiniées
divergentes dos principais grupos que tratam da matéria.

Para Velho (1995), as principais controvérsias se deram especial mente pelas
questdes: os atores de maior visibilidade envolvidos, tanto no &mbito pessoal quanto
institucional, tém sido os mesmos ao longo de mais de duas décadas e seus
argumentos pouco se alteraram ao longo desse periodo; havia uma divergéncia entre
0 posicionamento do corpo técnico e da diretoria das instituicbes publicas mais
envolvidas no debate; e os pesquisadores participavam de forma ativa das
discussbes, no sentido de contribuir para o debate dos aspectos técnicos envolvidos
na matéria.

Garcia (2010) coloca que havia diversas controvérsias entre 0s grupos. Para
alguns a legislacdo de protecdo de cultivares estimularia as empresas publicas e
privadas a investir em pesquisas aplicadas no setor de melhoramento, uma vez que
teriam uma maior garantia de retorno, nesse sentido a legislacdo estimularia a
concorréncia saudavel entre o setor publico e privado. Para outros que se
posicionavam contra a implantacdo da LPC, o aumento de investimento anunciado
pelos defensores da lei era ilusorio e, mesmo que ocorresse, esta seria seletiva tanto
no aspecto quantitativo, pois 0s investimentos seriam feitos com o intuito de obter um
retorno rapido, quanto no aspecto qualitativo, pois o mercado daria preferéncia as
culturas econdmicas, como é o caso da soja, 0 que obstaria que o setor publico tivesse
as mesmas vantagens do setor privado.

Com o crescente processo de globalizagdo, aumentaram as pressdes sobre o
Brasil pela comunidade internacional, de modo que o pais ndo poderia ficar a parte de
um sistema mundial de protecdo das variedades vegetais, uma vez que Brasil € um
dos maiores paises de pesquisa na area de biologia tropical.

Dessa forma, em 1991, com o debate do Projeto 824/91, que veio a se tornar a
atual Lei de Propriedade Industrial, abriu-se novamente a discussao sobre a protecéo
das variedades vegetais. Nesse contexto, como coloca Del Nero (2004), a Embrapa
fez um estudo especifico que serviu de base na elaboracdo do Anteprojeto de Lei de
Protecéo de Cultivares (Projeto de Lei 199/95), que foi apreciado em 1996 e teve sua
numeracéo alterada para Projeto de Lei 1.457/96.

O projeto de iniciativa do entdo Presidente da Republica, Fernando Henrique
Cardoso, foi apresentado juntamente com a Exposicdo de Motivos n° 15/96, do

Ministro de Estado da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agréaria. Este
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segundo documento expunha a necessidade de uma regulamentacao das variedades
vegetais, argumentando que o setor brasileiro de sementes movimentava
aproximadamente US$1,2 bilhées ao ano, gerando cerca de 300 mil empregos diretos
e indiretos.

Assim, o entdo projeto foi convertido na Lei 9.456/97 (Lei de Protecdo de
Cultivares), instituindo um sistema sui generis de protecado das variedades vegetais
no Brasil, sendo regulamentada pelo Decreto 2.366 de 1997, que também criou o
Servigco Nacional de Prote¢éo de Cultivares (SNPC), vinculado ao atual Ministério da

Agricultura, Pecuaria e Abastecimento (MAPA).

5.2.3 Objeto e protecdo da LPC
A protecéo objeto da Lei 9.456/97 € a cultivar, entendida pelo art. 3°, IV, da lei

como.

(...) a variedade de qualquer género ou espécie vegetal superior que seja
claramente distinguivel de outras cultivares conhecidas por margem minima
de descritores, por sua denominacao prépria, que seja homogénea e estavel
guanto aos descritores através de geracdes sucessivas e seja de espécie
passivel de uso pelo complexo agroflorestal, descrita em publicagdo
especializada disponivel e acessivel ao publico, bem como a linhagem
componente de hibridos. (BRASIL, 1997)

A lei se utilizou de diversos termos especificos da biologia e da botanica, de
modo que seu art. 3° traz um rol de definicdes de termos técnicos ao longo de seus
dezoito incisos. Para que possa ser passivel de protecdo, a variedade vegetal deve
apresentar 0s seguintes critérios: distinguibilidade, homogeneidade, estabilidade,
novidade e denominacéo.

Os trés primeiros critérios constituem os parametros técnicos de protecao,
sendo aferidos pelo chamado teste de distinguibilidade, homogeneidade e
estabilidade (DHE), nos termos do art. 3°, Xll da LPC:

XIl - teste de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade (DHE): o
procedimento técnico de comprovacado de que a nova cultivar ou a cultivar
essencialmente derivada séo distinguiveis de outra cujos descritores sejam
conhecidos, homogéneas quanto as suas caracteristicas em cada ciclo
reprodutivo e estaveis quanto a repeticdo das mesmas caracteristicas ao
longo de geracdes sucessivas. (BRASIL, 1997).

Tal teste tem o intuito de assegurar que a mera descoberta de plantas nativas
ndo seja passivel de protecdo, impedindo, dessa forma, a apropriacdo da

biodiversidade do pais por empresas privadas.
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Del Nero (2004) coloca que nao fosse o teste DHE, a tutela juridica da protecao
das variedades de plantas estaria descaracterizada, pois faria com que a
biodiversidade pétria estivesse sujeita a apropriacdo por empresas privadas, o que
constituiria uma flagrante inconstitucionalidade, uma vez que a Constituicdo Federal
de 1988, em seu art. 225, estabelece que o meio ambiente é um bem de uso comum
do povo.

O teste DHE possui um carater essencialmente técnico, em que séo realizadas
em estacBes experimentais, e segue um procedimento proprio para cada espécie E
realizado por especialistas com conhecimentos aprofundados da espécie a ser
protegida.

Quanto ao critério de distinguibilidade, o art. 3°, VI da LPC coloca que cultivar
distinta é “aquela que se distingue claramente, em funcédo de alguma caracteristica
importante, de outra variedade cuja existéncia seja de conhecimento comum, no
momento em que se requer a protecéo” (BRASIL, 1997).

Assim, entende-se que sera atendido esse critério quando a variedade vegetal
for claramente distinguivel de qualquer outra variedade, por meio de descritores® que
alcancam a margem minima estabelecido pelo Servico Nacional de Protecdo de
Cultivares (SNPC)’. Vale colocar que esse critério busca evitar que cultivares com
diferencas infimas sejam objeto de protecao. Assim, ndo é necessario que a cultivar
distinta seja melhor do que as outras variedades existentes, bastando tdo somente
gue ela seja claramente distinta das demais.

No que tange o requisito da homogeneidade, o inciso VII do art. 3° da LPC
considera como cultivar homogénea aquela “utilizada em plantio, em escala comercial,
apresente variabilidade minima quanto aos descritores que a identifiquem, segundo
critérios estabelecidos pelo 6rgao competente” (BRASIL, 1997). Por esse critério
temos que a cultivar homogénea € aquela que, quando cultivada, mantém uma
uniformidade nas caracteristicas, que foram usadas para descrevé-la, ndo podendo
apresentar caracteristicas discrepantes entre si, mantendo uma variabilidade minima

de acordo com os critérios estabelecidos pelo SNPC.

® Segundo BARBOSA (2001), o descritor consiste na caracteristica morfoldgica, fisiologica, molecular ou até
mesmo biogquimica que seja geneticamente herdada, sendo usado na identificacdo da cultivar. Esse teste varia entre
variedades vegetais distintas.

70 SNPC esta vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento (MAPA) e tem como missdo a
garantia do livre exercicio do direito de propriedade intelectual dos obtentores de novas combinac@es filogenéticas
na modalidade de cultivares homogéneas, distintas e estaveis, zelando pelo interesse nacional no que tange a
protecdo de variedades vegetais.
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Em relacédo ao critério de estabilidade, determina o inciso VIII, do art. 3°da LPC
que uma cultivar estavel é aquela que “reproduzida em escala comercial, mantenha a
sua homogeneidade através de gerag¢des sucessivas” (BRASIL, 1997). Assim, para
ser considerada estavel, a cultivar deve manter as mesmas caracteristicas que a
diferencia das demais ao longo do seu ciclo de reproducéo e multiplicagcéo.

O requisito da novidade, por sua vez, ndo constitui um critério técnico a ser
aferido por meio de testes especificos, de modo que para ser considerada uma nova
cultivar o art. 3°, V, da LPC, determina o seguinte:

V - nova cultivar: a cultivar que nao tenha sido oferecida a venda no Brasil ha
mais de doze meses em relacdo a data do pedido de protecdo e que,
observado o prazo de comercializacdo no Brasil, ndo tenha sido oferecida a
venda em outros paises, com o consentimento do obtentor, h4 mais de seis
anos para espécies de arvores e videiras e ha mais de quatro anos para as
demais espécies. (BRASIL, 1997).

Pelo disposto no referido artigo basta que a cultivar ndo tenha sido colocada a
disposicdo do publico pelo periodo estabelecido para que possa ser considerada
como nova cultivar.

Importante ressaltar que a Lei de Protecdo de Cultivares estabeleceu uma
excecao a essa regra, sendo possivel a protecdo de cultivares que ndo atendam o

requisito de novidade nos moldes do inciso V do art. 4°.

Art. 4° E passivel de protecdo a nova cultivar ou a cultivar essencialmente
derivada, de qualquer género ou espécie vegetal.

§ 1° S&o também passiveis de protec¢do as cultivares ndo enquadraveis no
disposto no caput e que ja tenham sido oferecidas a venda até a data do
pedido, obedecidas as seguintes condi¢fes cumulativas:

| - que o pedido de protecao seja apresentado até doze meses apds cumprido
o disposto no § 2° deste artigo, para cada espécie ou cultivar;

Il - que a primeira comercializacao da cultivar haja ocorrido h4, no méaximo,
dez anos da data do pedido de protecéo;

Il - a protegéo produzira efeitos tdo somente para fins de utiliza¢éo da cultivar
para obtencéo de cultivares essencialmente derivadas;

IV - a protecdo serd concedida pelo periodo remanescente aos prazos
previstos no art. 11, considerada, para tanto, a data da primeira
comercializacdo. (BRASIL, 1997).

Assim, nos casos previstos em lei, é possivel proteger uma cultivar que ja tenha
sido oferecida no mercado. Neste caso o periodo de protecdo sera o remanescente
ao da data da primeira comercializagéo da variedade vegetal, sendo que esta protecao
nao abarca a propagac¢do, mas tdo somente a derivacdo da cultivar, de modo que

Garcia (2010) coloca que essa excecao € equiparada ao sistema de pipelines, que foi
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uma disposicdo temporaria da lei de Propriedade Industrial em que foram aceitos
depdsitos de patentes em areas tecnolégicas ndo reconhecidas pela lei anterior, nos
termos do art. 230 da LPI.

O dltimo critério a ser analisado é o da denominagéo. A cultivar deve possuir
uma denominacgao geneérica que a identifique, seguindo os critérios estabelecidos no
art. 15 da LPC.

Art. 15. Toda cultivar devera possuir denominagdo que a identifique,
destinada a ser sua denominagao genérica, devendo para fins de protecéo,
obedecer aos seguintes critérios:

| - ser Unica, ndo podendo ser expressa apenas de forma numérica;

Il - ter denominacéo diferente de cultivar preexistente;

Il - ndo induzir a erro quanto as suas caracteristicas intrinsecas ou quanto a
sua procedéncia. (BRASIL,1997).

Cabe ao SNPC fazer a analise da denominacéo proposta pelo requerente de
protecdo, na qual serd verificada a existéncia de cultivar da mesma espécie ou de
espécies semelhantes com denominacao igual ou semelhante no Brasil e em outros
paises, através de consultas as bases de dados da UPQV e a lista de cultivares

protegidas e com registro comercial.

5.2.4 Abrangéncia da Protecé&o

Pelo disposto do art. 8° da LPC, a “protecéo da cultivar recaira sobre o material
de reproducao ou de multiplicacdo vegetativa da planta inteira” (BRASIL, 1997). Tal
protecdo garantir4, ao titular do direito, a exclusividade sobre os direitos de
reproducao comercial da cultivar no Brasil. A protecdo da variedade vegetal seré feita
por meio de um Certificado de Protecéo de Cultivar emitido pelo SNPC.

Cabe mencionar que o art. 2° da LPC determina de forma expressa que esse
certificado de protegao sera a “Unica forma de protecao de cultivares e direito que
podera obstar a livre utilizacdo de plantas ou de suas partes de reproducao ou de
multiplicagdo vegetativa” (BRASIL, 1997). Tal disposigéao esta em consonéncia com o
disposto na Convencdo de 1978 da UPOV, que proibe a dupla protecdo das
variedades vegetais. Assim, a0 menos em teoria, ndo seria possivel a protecdo de
plantas por meio de patentes.

Munido do certificado de protecéo, o titular do direito tera, durante o prazo de

vigéncia da protecao, direitos exclusivos sobre a cultivar, ficando vedado a terceiros,
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a producdo com fins comerciais, o oferecimento a venda ou a comercializacao do
material de propagacédo da cultivar, sem a autorizacdo do obtentor.

A protecao, de acordo com o art. 8° da LPC, abrange tdo somente o material
de reproducgdo ou multiplicagéo das plantas, quer dizer, incide sobre as sementes ou
qualquer outra estrutura de multiplicacdo vegetativa da planta. Disto é possivel
depreender que a protecao nao é conferida a cultivar em si, mas sim sobre sua funcéo
de propagacéo.

Tal restricdo implica limitacdes ao direito do obtentor sobre as variedades

vegetais, como é o caso do disposto no art. 10 da LPC e:

Art. 10. Nao 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;

[l - utiliza a cultivar como fonte de variagdo no melhoramento genético ou na
pesquisa cientifica;

IV - sendo pequeno produtor rural, multiplica sementes, para doa¢&o ou troca,
exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, no ambito de
programas de financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais,
conduzidos por érgdos publicos ou organizacdes n&o-governamentais,
autorizados pelo Poder Publico. (BRASIL, 1997).

Trata-se de uma limitagdo de direitos do titular do certificado de protegédo em
detrimento dos direitos dos agricultores e do fomento de pesquisas. Dessa forma, a
LPC permite aos agricultores reservar as sementes de uma safra e utiliza-las na
préxima, selecionando os melhores grdos de cada colheita, processo denominado

campo de replantio.

Esta pratica € comum em diversos paises, e tem sido assim ha séculos: os
agricultores adquirem as primeiras sementes (ou material reprodutivo da
planta) e multiplicam-nas, até obterem quantidade suficiente para suprir suas
necessidades futuras. Esta pratica visa justamente ndo minar as forcas da
agricultura de pequeno porte, inclusive aquela em que os agricultores nao
possuem terras, e sejam meros posseiros da mesma (...). (FRANCISCO,
2009, p. 176).

Também néo incidem os direitos do obtentor da cultivar, e o consequente ndo
pagamento de royalties, nos casos de pesquisa cientifica de melhoramento genético
da variacao e nos casos de trocas e doa¢fes de sementes por pequenos agricultores,
demonstrando o interesse da Lei de Protecéo de Cultivares em manter um equilibrio

entre o direitos dos agricultores e dos obtentores de cultivares.
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Contudo, essa limitacdo ndo vale para as culturas de cana-de-acucar. A LPC
(art. 10, 8§ 1°) dispde que o produtor dessa espécie vegetal devera obter autorizagéo
do titular da variedade, mesmo que a utilize para uso proprio. Garcia (2010) coloca
que essa ressalva foi feita devido a baixa taxa de multiplicacdo da muda de cana-de-
acucar, bem como ao elevado volume de insumos necessarios para o plantio, de modo
gue seria inviavel adquirir todas as mudas necessarias para o plantio comercial dessa
espécie, 0 que aumentaria substancialmente o custo da variedade caso a lei ndo

regulamentasse essa excecao.

5.2.5 Prazos

Em compasso com as disposi¢coes da UPOV, a Lei de Protecéo de Cultivares,
em seu art. 8°, estabeleceu o prazo de protecdo de 15 anos para as cultivares em
geral, e 18 anos para as videiras, arvores frutiferas, florestais e ornamentais. Findo
esse periodo de concesséo, havera a extincdo do direito do titular e a cultivar caira
em dominio publico, podendo ser utilizada por terceiros, sem autorizacdo ou
pagamento de royalties.

Também havera extincdo do direito de protecdo em casos de rendncia do
titular, pela auséncia de sua homogeneidade ou estabilidade, pela auséncia de
pagamento da anuidade, pela ndo apresentacdo da amostra viva quando solicitada e
pela comprovacgéo de que a cultivar causou impacto desfavoravel ao meio ambiente
ou a saude humana. A extingdo do direito do titular produz efeitos a partir da data
inicial da publicacéo de instauracéo ex officio do processo ou do protocolo de pedido
de cancelamento.

De maneira diversa ocorre com a nulidade. Esté prevista no art. 43 da LPC e
ocorrerd quando a cultivar ndo apresentar novidade ou distinguibilidade, caso a
protecdo seja contraria a direitos de terceiros, caso o titulo conferido nédo corresponda
ao verdadeiro objeto e caso seja emitida qualquer exigéncia estipulada pela LPC.
Constatada a nulidade, o certificado emitido tera efeito ex tunc, gerando efeitos a data
do pedido.

A licenca compulsoria, por sua vez, esta prevista no art. 28 da LPC e consiste
na autorizacdo da exploragcdo da cultivar independentemente da autorizagdo do
obtentor do direito de protecdo. Barbosa (2014) coloca que séo trés as hipoteses, em

que € possivel a licenca compulsoria, as quais estao previstas na Lei de Propriedade
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Industrial (Lei. 9.279/96): o abuso de poder econdmico por parte do obtentor; a falta
de uso da cultivar protegida; e a dependéncia.

A solicitagcdo desse tipo de licenca deve ser feita diretamente ao Ministério da
Agricultura, Pecuéaria e Abastecimento (MAPA), e a autoridade competente pela
analise do requerimento devera observar o disposto na Lei Antitruste (Lei 8.884/1994).

Feitas essas consideracdes preliminares quanto ao sistema de cultivares, sera
abordado a seguir aspectos principais da Lei de Propriedade Industrial,
especificamente, na area de patentes.

5.2.6 — Aspectos da Lei de Propriedade Industrial e patentes

A propriedade industrial, como visto anteriormente, constitui um ramo do direito
empresarial que protege os direitos dos inventores. No Brasil, é regida pela Lei de
Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) ou LPI, que “regula direitos e obrigacdes relativos
a propriedade industrial”’. A referida lei abrange todo o escopo de patentes, marcas,
desenho industrial, indicacdo geogréfica, contratos de tecnologia, dentre outras areas
da propriedade industrial.

Sua génese decorre do Acordo sobre aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS)2, que consiste em um tratado firmado
na Rodada Uruguai do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT). Trata-se de uma
longa negociacéo que teve inicio em 1986 e somente foi encerrada em dezembro de
1993, com a concluséo de diversos acordos multilaterais, dentre os quais o0 TRIPS,
gue foram anexados a ata final em Marraqueche, em abril de 1994. Em linhas gerais,
o TRIPS possui como objetivo a harmonizacado das legislacdes nacionais referente a
propriedade intelectual no plano internacional, com o intuito de facilitar o comércio
entre paises e a troca de tecnologia.

O Brasil ratificou a ata final do GATT, incorporando o TRIPS em seu
ordenamento juridico nacional por meio do Decreto Legislativo 30/1994, com entrada
em vigor marcada para o dia 01 de janeiro de 1995 tanto em &mbito nacional quanto
internacional, ainda que TRIPS facultasse a nao aplicacdo do acordo por mais quatro

anos, o que gerou controversias quanto a sua aplicacao imediata no Brasil.

8 Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Também é conhecido por sua sigla na lingua espanhola
ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propriedad Intelectual relacionados com el Comercio).
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Apesar de embates em relagdo ao seu cumprimento, o Brasil cumpriu o
disposto no acordo e revisou sua legislacdo nacional sobre a propriedade intelectual,
originando as principais leis que regem a matéria, como é o caso da Lei 9.279/96, que
sera a seguir comentada.

Considerando a extensa gama de subcategorias abordadas pela LPI, este
trabalho ir4 atentar-se somente no escopo das patentes, trazendo suas principais

caracteristicas, como definicdo, requisitos, limites e prazos.

5.2.7 Tipos de patente
As patentes possuem diversas formas de classificacdo, as quais.
essencialmente, se dividem em duas maiores: invencao e modelo de utilidade, cujas

definicbes estao contidas nos arts. 8° e 9° da LPI.

Art. 8° E patenteavel a invencdo que atenda aos requisitos de novidade,
atividade inventiva e aplicacao industrial.

Art. 9° E patenteavel como modelo de utilidade o objeto de uso pratico, ou
parte deste, suscetivel de aplicacdo industrial, que apresente nova forma ou
disposicéo, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no
seu uso ou em sua fabricag@o. (BRASIL, 1996).

Uma invencado pode ser entendida como uma solug¢do nova para a resolucao
de problema técnico especifico, dentro de uma determinada area tecnolégica. Por sua
vez, modelo de utilidade seria uma nova forma ou disposi¢cdo de um objeto, ou parte
dele, de uso pratico, com o intuito de proporcionar uma melhoria funcional no seu uso
ou em sua fabricacdo. Trata-se, desse modo, de um aperfeicoamento de uma
invencao ja existente.

Além dessa classificacdo, podemos também dividir as patentes em produtos e
processos. As patentes de produto sdo aquelas que incidem sobre um obijeto fisico
determinado, uma maquina por exemplo, e € prevista no art. 42, inciso | da LPI. Ja as
patentes de processo, como coloca Barbosa (2014), consistem na utilizac&do de certos
meétodos para alcancar um determinado resultado técnico através da agao sobre a
natureza, abrangendo todo um conjunto de acfbes humanas ou procedimentos
guimicos ou mecanicos para se obter um resultado. Sua previsdo legal esta disposta
no inciso Il do art. 42 da LPI, sendo que a prote¢do ndao abrange somente o processo
em si, mas também se estende ao produto obtido diretamente por meio do processo

protegido.
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5.2.8 Critérios para patenteabilidade

A LPI, em seu art. 8° estabelece como patenteavel “a invengéo que atenda aos
requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicacao industrial’. Estes requisitos sao
cumulativos, de modo que a auséncia de qualguer um deles invalida o pedido de
patente.

Quanto ao critério de novidade, o art. 11 da LPI coloca que “a invencéo e o
modelo de utilidade sdo considerados novos quando ndo compreendidos no estado
da técnica” (BRASIL, 1996). Por esse dispositivo entende-se que a tecnologia a ser
protegida ndo pode ja ter-se tornado acessivel ao publico, salvo excec¢des previstas
em lei, devendo ser constatado um avang¢o no estado da técnica®. Cabe colocar que
a novidade nao se restringe ao territério brasileiro, de modo que o estado da técnica
abrange todos conhecimentos que podem ter sido adquirido pelo publico no Brasil e
no exterior.

No que diz respeito ao critério da atividade inventiva, esta se dara quando o
invento, para um técnico do ramo do conhecimento envolvido, ndo resultar de maneira
Obvia ou evidente do estado da técnica, como preceitua o art. 13 da LPI. No caso dos
modelos de utilidade, sera considerado ato inventivo, nos moldes do art. 14 da referida
lei, quando decorrer de maneira incomum do estado da técnica.

Art. 13. A invencado € dotada de atividade inventiva sempre que, para um

técnico no assunto, ndo decorra de maneira evidente ou 6bvia do estado da
técnica.

Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um
técnico no assunto, ndo decorra de maneira comum ou vulgar do estado da
técnica. (BRASIL, 1996).

Por ultimo, para ser passivel de protecao, a invencdo ou modelo de utilidade
deve ter aplicacdo industrial, por determinacdo do art. 15 da LPI, que prevé que a
“‘invencéo e o modelo de utilidade sé@o considerados suscetiveis de aplicacéo industrial
quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de industria”. (BRASIL,
1996). A lei entende que se dard por satisfeito esse requisito quando o invento puder
ser utilizado ou produzido em qualquer tipo de industria. Coelho (2010) coloca que a

intencao do legislador ao estabelecer esse requisito foi o de impedir a concesséo de

9 Nos termos do art. 11, §1° da LPI, “0 estado da técnica é constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao pablico
antes da data de depdsito do pedido de patente, por descri¢do escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no
Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17”. (BRASIL, 1996).
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protecdo patentaria aguelas invencdes que ainda ndo podem ser fabricadas, por forca
de limitacbes tecnoldgicas, e aquelas desprovidas de qualquer utilidade para o

homem.

5.2.9 Matéria patenteavel

Apesar dos requisitos necessarios para obtencdo de patentes, a legislacdo
brasileira elenca objetos que ndo podem ser patenteados, sendo excluidos do escopo
de patenteabilidade, ainda que cumpram os requisitos base. Estes objetos estao

dispostos no art. 10 e 18 da Lei de Propriedade Industrial, que assim dispde:

Art. 10. N&o se considera invencdo nem modelo de utilidade:

| - descobertas, teorias cientificas e métodos matematicos;
Il - concepgbes puramente abstratas;
Il - esquemas, planos, principios ou métodos comerciais, contabeis,
financeiros, educativos, publicitarios, de sorteio e de fiscalizacao;
IV - as obras literarias, arquitetdnicas, artisticas e cientificas ou qualquer
criacdo estética;
V - programas de computador em si;
VI - apresentacdo de informacdes;

VII - regras de jogo;
VIII - técnicas e métodos operatérios ou cirdrgicos, bem como métodos
terapéuticos ou de diagndstico, para aplicacdo no corpo humano ou animal,
e

IX-0 todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biolégicos
encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o0 genoma ou
germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos bioldgicos naturais.
(BRASIL, 1996)

Art. 18. N&o sdo patentedveis:

| - o que for contrario a moral, aos bons costumes e a seguranga, a ordem e
a salde publicas;

Il - as substancias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer
espécie, bem como a modificagdo de suas propriedades fisico-quimicas e os
respectivos processos de obtencdo ou modificacdo, quando resultantes de
transformacao do nacleo atémico; e

Il - o todo ou parte dos seres vivos, exceto 0s microorganismos transgénicos
que atendam aos trés requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade
inventiva e aplicacdo industrial - previstos no art. 8° e que ndo sejam mera
descoberta. (BRASIL, 1996).

Assim, se 0 objeto se enquadrar em um desses requisitos, este nao podera ser
protegido por meio do sistema de patentes, o que inclui, como € possivel ser
depreendido no art. 18, Ill da LPI, o todo ou parte de seres vivos.

Entretanto, € possivel notar que a lei estabeleceu uma excecéo para o caso
dos microrganismos transgénicos definidos na LPl como microrganismos transgénicos

como organismos que, mediante intervencdo humana direta na composigao genética,
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apresente uma caracteristica que normalmente ndo seria alcancada pela espécie em
condi¢cBes naturais. Essa definicdo ndo abarca o todo ou parte de plantas ou animais.
Desse modo, se um organismo geneticamente modificado por meio de engenharia
genética contiver os trés requisitos de patenteabilidade podera ser protegido por meio
de patentes. Esse ponto da lei sera abordado posteriormente, a fim de confronta-lo

com outras legislacoes.

5.2.10 Sujeitos de direito e abrangéncia da protecéo

O sujeito de direito da protecédo patentaria, nos moldes do art. 6° da LPI, é o
autor da invencao ou modelo de utilidade, o qual tem o direito de obter o titulo que Ihe
assegura a protecdo. Cabe lembrar, que a titularidade da patente é concedida ao
primeiro a proceder o depdsito, ndo surgindo da mera criagdo, como € o caso dos
direitos autorais. A patente podera ser cedida a terceiros, uma vez que se trata de um
direito patrimonial, e sua cessdo somente produzira efeitos apds a publicacdo de sua
anotacao pelo INPI, como determina o art. 60 da supracitada lei.

A patente permite que o titular impeca terceiros, sem seu consentimento, de
produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar produto que seja objeto de patente,
ou mesmo o produto diretamente obtido por meio de processo patenteado. Também
é facultado ao titular impedir que terceiros possam contribuir para que outros
individuos pratiguem os atos mencionados. A lei também confere, em seu art. 44, o
direito do titular de receber indenizacdes pela exploracdo ocorrida entre a data da
publicacdo do pedido de protecédo e a data de sua concessao. Nos casos em que 0
infrator tenha o prévio conhecimento do pedido de protecao antes da sua publicacéo,
a indenizacao contara desde a data do inicio da exploracdo do bem protegido.

O prazo de protecao para as patentes de invencédo € de 20 anos contado da
data do depdsito (art. 40 da LPI). Para os casos de patentes de modelo de utilidade o
prazo sera de somente 15 anos. Findado esse periodo de protecédo, as invencdes e

modelos de utilidade passaram a integrar o dominio publico.

5.3 O ADVENTO DA BIOTECNOLOGIA

A fim de se verificar a colidéncia de dois institutos de propriedade intelectual, é
necessario entender os conceitos contemporaneos de biotecnologia. lacomini (2009)
coloca que a ultima década do XX foi caracterizada pelos grandes avancos nas

ciéncias da vida, em especial a biologia molecular, e engenharia genética.
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Comecaram também os intensos debates sobre o patenteamento de animais e plantas
e a manipulacdo genética do genoma humano e da exploracdo econdmica e exercicio
de direitos de monopolio sobre pesquisas dessa area.

Vieira e Buainain (2004) lecionam que a biotecnologia pode ser entendida, em
seu sentido amplo, como qualquer tipo de técnica que utilize organismos vivos com
intuito de modificar ou produzir produtos para melhorar plantas e animais ou mesmo
para desenvolver microrganismos para usos especificos.

Nesse escopo abrangente do termo, o uso da biotecnologia teve o seu inicio
com o0s processos fermentativos, cuja utilizacdo remonta ao inicio da civilizacdo. Os
sumeérios e babilénios desde antes do ano 6.000 a. C. ja produziam bebidas alcodlicas
pela fermentacdo de graos de cereais. Posteriormente, por volta do ano 2.000 a. C.,
0s egipcios, que ja se valiam do fermento e levedura para a fabricacdo de cerveja,
comecaram a emprega-los também na fabricacdo de péo. Trata-se da chamada
biotecnologia tradicional, caracterizada por Silveira e Borges (2004) como a utilizagéo
de organismos vivos do modo como sao encontradas na natureza ou modificados por
métodos de melhoramento genético tradicional.

Contudo, ao pensarmos na biotecnologia contemporanea, tem-se a ideia do
sentido mais restrito do termo, que Vieira e Buainain (2004) colocam que é utilizado
para designar as técnicas advindas tanto da Bioquimica quanto da Biologia molecular
que possam trazer beneficios aos seres humanos.

Tratam-se das técnicas avancadas de engenharia genética que Diaféria (1999)
define como o conjunto de técnicas de laboratorio desenvolvidas a partir de 1972, que
possibilitaram a criacdo do DNA recombinante, dentre outras atividades. Essas
técnicas podem ser utilizadas para separar, copiar, duplicar ou modificar partes do
genoma de plantas, animais ou humano, possuindo bases cientificas na biologia
molecular, engenharia bioquimica e genética, microbiologia, dentre outros ramos da
ciéncia.

Por meio dessas novas descobertas os cientistas tém decifrado o codigo
genético da vida e manipulado a matéria bioldgica para criar objetos uteis, e

recombinando e entrelagando material vivo para a obtencao de bens industriais.

Os genes sdo o equivalente aos recursos naturais na nova era econdémica.
Os biélogos moleculares de todo o mundo estdo desenhando os mapas dos
genomas de varios seres da Terra, da bactéria mais simples aos seres
humanos, e criando assim uma enorme biblioteca genética aberta a
exploragdo comercial. A tecnologia genética ja esta sendo utilizada em varios
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ramos de negoécios, entre elas a agricultura, medicina, reproducao de
animais, producdo de energia, materiais de constru¢do, medicamentos,
alimentos e bebidas. Desse modo esta sendo criado um mundo bioindustrial”.
(RIFKIN apud DEL NERO, 2008, p. 59).

Com tamanho crescimento e relevancia no mercado mundial, cada vez mais
sao feitos investimentos em pesquisa nesse campo. lacomini (2009) coloca que, por
exemplo, a criacdo de uma Unica molécula nova requer aproximadamente dez anos
de atividades de pesquisa e cerca de 250 milhdes de ddlares em investimentos. Tais
valores demonstram a rentabilidade do ramo, bem como a necessidade de grandes
financiamentos tanto publico quanto privado no setor, de modo que a biotecnologia
tem sido objeto de disputa entre paises e industrias no mundo todo.

Com a crescente importancia que a biotecnologia apresenta, no mundo
contemporaneo, o Direito teve que dar maior relevancia para a regulacdo desse
crescente ramo através dos direitos de propriedade intelectual, uma vez que 0s
inventores necessitam de mecanismos que 0S protejam contra copias e uso
indiscriminado.

Diversos mecanismos juridicos foram surgindo ou se atualizando para regular
a protecao desse novo ramo cientifico, como € o caso das patentes, da protecdo de
variedades vegetais, dentre outras.

No campo das patentes, o grande marco da biotecnologia contemporanea é
por muitos considerado o emblematico caso Diamond vs. Chakrabarty?,sobre o qual
a Suprema Corte dos Estado Unidos decidiu pela pantenteabilidade da bactéria
geneticamente modificada Pseudomonas putida. A partir deste julgado € que foi
possivel o patenteamento de seres vivos nos Estados Unidos, e devido a forca
econdmica do pais no mercado mundial, logo houve a disseminacao desse sistema

ao redor do mundo.

10 Diamond vs. Chakrabarty (447 U.S. 303 (1980)). No caso em tela, Ananda Mohan Chakrabarty, um
geneticista que trabalhava para General Eletric, modificou geneticamente a bactéria Pseudomonas
genus com o intuito de quebrar os componentes do petrdleo, de modo que teria aplicagdo em casos de
acidentes que envolvessem o derramamento da referida substancia. Ao realizar o requerimento da
carta patente, o geneticista teve seu pedido negado pelo United States Patent and Trademark Office
(USPTO) sob o argumento de que organismos vivos ndo objetos de protecdo de patentes. O caso
chegou até a Suprema Corte Americana e em 16 de junho de 1980, a referida Corte, em uma apertada
decisao de 5 votos contra 4, entendeu que um microrganismo geneticamente modificado é patenteavel,
sob o argumento de que se tratava de uma criacdo que se deu por meio da intervencdo e
engenhosidade humana, sendo uma ocorréncia ndo natural.
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Frise-se, ainda, que o patenteamento da bactéria de Chakrabarty por meio
da deciséo da Suprema Corte que discutiu sobre organismos geneticamente
modificados, foi um marco no patenteamento de organismos vivos. N&o
obstante a decisé@o anterior do Escritorio de Patentes que concedia a Louis
Pasteur a patente de uma levedura purificada, somente apds o precedente
de Chakrabarty que o USPTO reconheceu a patenteabilidade de outros
organismos vivos ndo-humanos modificados geneticamente. (NAVES e
GOIATA, 2014, s/n).

Temos entdo que biotecnologia contemporanea € um ramo recente da ciéncia
e, consequentemente, sua regulacdo é uma novidade para o Direito, de modo que por
vezes este acaba se deparando com questdes controversas e polémicas em seus

mais diversos ramos.
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6 METODOLOGIA

Elege-se, nessa investigacdo, a pesquisa do tipo qualitativa, no sentido de
verificar os limites legislativos dos dois institutos de protecdo intelectual, sua
aplicabilidade a variedades vegetais geneticamente modificadas, e as consequéncias
da cumulacéo de direitos em um mesmo bem imaterial, sobretudo no que diz respeito
tanto a exaustao de direitos quanto a reserva de sementes para safras futuras.

A pesquisa qualitativa se revela a mais adequada para trazer a tona as
variadas nuances que podem surgir acerca da possibilidade de se excepcionar
situacdes especificas, reconhecendo-se as possiveis contradicbes entre o que esta
regulamentado pela norma constitucional analisada. De acordo com Chizzotti (2013,
p. 26-28):

A pesquisa segue uma teoria articulada que contém principios, fundamentos
I6gicos e epistemoldgicos que sustentam a analise da realidade e que tém
alcance e valor esclarecedor universal, em uma palavra, a epistemologia da
pesquisa. (...) As pesquisas qualitativas, por outro lado, ndo tém um padréo
Unico porque admitem que a realidade é fluente e contraditéria e os processos
de investigacdo dependem também do pesquisador — sua concepg¢édo, seus
valores, seus objetivos. (...) Tais pesquisas sdo designadas como
gualitativas, termo genérico para designar pesquisas que, usando, ou nao,
guantificacdes, pretendem interpretar o sentido do evento a partir do
significado que as pessoas atribuem ao que falam e fazem.

No que tange aos procedimentos, adotar-se-a a pesquisa bibliografica e
documental.

A pesquisa bibliografica € ampla, abrangendo principalmente a ciéncia juridica,
passando pela biotecnologia e agronomia. A finalidade desse percurso envolvendo
diferentes areas, da-se com a finalidade de estudar a regulamentagdo nacional e
internacional dos sistemas de protecdo aplicaveis a variedades vegetais, bem como
de analisar o panorama do mercado de sementes no Brasil e a relacdo entre empresas
produtoras de sementes e os produtores agricolas consumidores.

A pesquisa documental diz respeito ao estudo de documentos pertinentes,
como a Constituicdo Federal de 1988, diplomas legislativos, pesquisas realizadas por
institutos oficiais, precedentes dos tribunais estaduais e superiores, bem como
instrumentos contratuais de licenciamento de sementes entre a Monsanto e
produtores rurais.

A partir da analise das informacdes coletadas, verificar as possibilidades
legislativas de cumulacéo e limitacdo de direitos entre as formas de protecdo, bem

como a relacdo estabelecida entre os detentores das variedades vegetais
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geneticamente modificadas e como as relacfes tém sido delimitadas e pelos tribunais
estaduais e superiores acerca dos limites de protecdo e aplicabilidade de institutos

protetivos.

6.1 LISTA DAS ETAPAS METODOLOGICAS

Etapa metodoldgica 1: Levantamento bibliografico de autores sobre o tema de
propriedade intelectual e protecao de cultivares no Brasil e legislacdo que regular as
variedades vegetais;

Etapa metodologica 2: Levantamento de precedentes judiciais abordando a
problematica de sobreposicdo e contratos de licenciamento entre a Monsanto do
Brasil Ltda e agricultores e produtores de sementes, bem como de patentes e
cultivares de titularidade da Monsanto e associadas;

Etapa metodoldgica 3: Conceituacdo e descricdo do sistema de propriedade
intelectual para variedades vegetais no Brasil;

Etapa metodoldgica 4: Descri¢cdo e consequéncias da controvérsia gerada pela
sobreposicao no mercado de sementes no Brasil;

Etapa metodologica 5: Andlise do REsp 1.610.728/RS;

Etapa metodologica 6: Levantamento dos impactos da decisdo do Superior
Tribunal de Justica no sistema de protecao de cultivares no Brasil;

Etapa metodolégica 7: Delineamento de possiveis saidas para mitigar os
impactos da decisdo no mercado de cultivares no Brasil;

6.2 DESCRICAO DETALHADA DE CADA ETAPA METODOLOGICA

Etapa metodoldgica 1: Levantamento bibliografico de autores sobre o tema de
propriedade intelectual e protecdo de cultivares no Brasil, através de pesquisa em
portal de periddicos, biblioteca da Universidade Federal do Maranh&o, acervo proprio
e busca em bibliotecas digitais de universidades do pais. Levantamento da legislacao
gue regula variedades vegetais no Brasil através do portal eletrdnico do Planalto

Nacional.

Etapa metodoldgica 2: Levantamento de precedentes judiciais sobre o tema,
através de acesso ao portal Jusbrasil de busca de jurisprudéncia, feita no periodo de
05 de maio de 2022 a 30 de maio de 2022 buscando pelas chaves “Monsanto” e

“cultivares”, filtrando os resultados para mostrar processos dos tribunais de justica
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estadual do pais, selecionando precedentes que elucidassem a controvérsia
analisada. Levantamento de contratos de licenciamento entre a Monsanto do Brasil
Ltda e agricultores e produtores de sementes. Para tanto, foi feita busca em processos
de execucao e recuperacao judicial em nos tribunais de justica de S&o Paulo e do
Goiés.

A escolha dos tribunais se deu pelo quantitativo de processos contendo a
Monsanto do Brasil Ltda como parte, bem como nimero de processos digitais ou
digitalizados e que pudessem ser acessados autos na integra por cadastro de
advogado feito a distancia. Quanto as patentes, foi feita busca no site do INPI na
sessdo de busca de patentes. No campo titular foi inserido o termo “Monsanto” e no
campo resumo foi inserido o termo “glifosato”. Para busca de cultivares, foi feita
pesquisa de registros no RNC, buscando por titular os termos “Monsanto” e,
posteriormente “Monsoy”. O periodo de busca ocorreu entre 07 de maio de 2022 a 30
de maio de 2022.

Etapa metodologica 3: Conceituacdo e descricdo do sistema de propriedade
intelectual para variedades vegetais no Brasil através da legislacao selecionada e do
panorama historico da legislacao.

Etapa metodolégica 4: Descricdo e consequéncias da controveérsia gerada pela
sobreposicdo no mercado de sementes no Brasil através da analise dos contratos
verificados, fundamentacgdes das decisdes judiciais localizadas e dos autores lidos.

Etapa metodologica 5: Andlise do REsp 1.610.728/RS, coletado na péagina
eletrbnica do STJ e acesso a integra do processo por meio de certificado digital e
cadastro no site.

Etapa metodologica 6: Levantamento os impactos da decisdo do Superior
Tribunal de Justica no sistema de protecao de cultivares no Brasil através de analise
do acordao que fixou tese em IAC e dos dados sobre producao agricola de variedades
geneticamente modificadas.

Etapa metodologica 7: Delineamento de possiveis saidas para mitigar os
impactos da decisdo no mercado de cultivares no Brasil, através da analise das

propostas de alteragéo legislativas de autores.



6.3 MATRIZ DE VALIDACAO/AMARRACAO

FIGURA 2 — Matriz de validacdo/amarracao

| Objetivo especifico

| | Metodologia |

Produto

Investigar os limites de
sobreposigcéo

Levantamento
bibliogréfico e legislativo

Artigo

Levantamento de
precedentes judiciais e
contratos

Estudar o REsp
1.610.728/RS, demais
precedentes judiciais e

contratos de
transferéncia de
tecnologia quanto a
temética de
sobreposigdo de
direitos

Conceituagéo e
descricao do sistema de
propriedade intelectual

Relatério Técnico
Conclusivo

Descricdo e
consequéncias da
controvérsia gerada
pela sobreposicéo

Plano de Negécios/
Matriz SWOT

Andlise do REsp
1.610.728/RS

Levantamento dos

Verificar a ocorréncia
de prevaléncia do
sistema de patentes em
relacéo a protecéo de
cultivares para
variedades vegetais
geneticamente
modificadas

impactos da deciséo do
STJ no sistema de
protecéo de cultivares
no Brasil

Plano de Negdcios/
CANVAS

Delineamento de
possiveis saidas para

mitigar os impactos da

decisé@o

Fonte: elaborado pelo autor, 2022.
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7 RESULTADOS

Verificou-se que o art. 18 da Lei de Propriedade Industrial proibe o
patenteamento de seres vivos de forma expressa. Faz, contudo, uma excecao aos
microrganismos transgénicos, exceto o todo ou parte de um animal.

Assim, de forma aparente, haveria um sistema de protecdo harménico, em que
uma semente ou planta somente poderia ser protegida por sua legislacéo especifica,
qual seja, a Lei de Protecao de Cultivares, em consonancia com o art. 2° da referida
lei.

Barbosa (2013) complementa que, diferentemente do que ocorre no sistema
de protecdo europeu e americano, no Brasil, uma semente jamais podera ser objeto
de patente, pois o sistema de patente brasileiro veda a protecdo de partes de plantas.

Entretanto, desde o advento dos diplomas legais, em analise no presente
trabalho, foi verificada a possibilidade de patenteamento de plantas que foram

modificadas por engenharia genética, pela técnica de transgenia.

7.1 RESULTADO DE ANALISE DE BANCO DE DADOS, CONTRATOS E
JURISPRUDENCIA

O advento da biotecnologia contemporanea trouxe a tona processos de
engenharia genética e de transgenia nunca antes vistos, eis que a partir da
recombinacdo genética, seria possivel criar espécies ou adicionar caracteristicas em
espécies ndo encontradas na natureza, de modo que, com o avanco da técnica e da
legislacdo, houve reconhecimento de possibilidade e patenteamento destes
organismos.

E nesse sentido que a Lei de Propriedade Industrial, em que pese proibir o
patenteamento do todo ou parte de seres vivos, traz em seu paragrafo Unico, a
excecdo a regra, possibilitando patenteamento de microrganismos transgénicos,
desde que atendidos os demais requisitos de patenteabilidade.

Dada a possibilidade, inUmeras patentes de biotecnologia foram depositadas,
como € o caso da tecnologia RR (Roundup Ready), de titularidade da empresa
Monsanto. A RR confere a soja tolerancia ao herbicida Roundup, que tem como
principal ativo o Glifosato, desse modo melhora o manejo da cultura no que se refere
a acao de ervas daninhas de dificil controle.A Monsanto € uma empresa norte-
americana transnacional que atua no campo da agroquimica e biotecnologia,

trabalhando no ramo de sementes e pesquisas vegetais. A empresa veio para o Brasil
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durante a década de 50, quando seus produtos comecaram a ser comercializados no
pais. Em 2018 ela foi adquirida pela Bayer.

Dentre de seus produtos mais conhecidos, temos as variedades vegetais,
sobretudo a soja Roundp Ready, sendo a semente transgénica mais conhecida no
Brasil, de acordo com Bruch et al (2005), para ser utilizada conjuntamente pelo
herbicida desenvolvido denominado Roundup

O Roundup é um herbicida a base de glifosato desenvolvido pela Monsanto Inc.
Como coloca Rodrigues et al (2011), o glifosato (N-(phosphonomethyl)glycine) é um
herbicida sistémico ndo seletivo desenvolvido para matar ervas, principalmente
perenes, pois inibe a enzima 5-enolpiruvoil-shikimato-3-fosfato sintase (EPSPS), que
sintetiza os aminoacidos aromaticos. O referido herbicida acaba por matar quaisquer
plantas com a qual entra em contato.

A Monsanto desenvolveu a tecnologia denominada Roundup Ready com o
intuito tornar a variedade vegetal resistente a herbicidas a base de glifosato, através
de insercdo de gene que torna a planta resistente a determinadas quantidade de
glifosato, conhecidos como soja Roundup Ready (RR). Através da técnica de
transgenia, foi possivel inserir genes em uma variedade vegetal que confere
resisténcia ao herbicida comercializado.

Conforme mencionado, a Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 13,
considera que um invento possui o critério de atividade inventiva “sempre que, para
um técnico no assunto, ndo decorra de maneira evidente ou ébvia do estado da
técnica”. (BRASIL, 1996).

Dessa forma, um gene, isoladamente, ndo pode ser objeto da protecdo, uma
vez que ele ndo traz uma solucdo técnica a um problema, de modo que nado
poderiamos considerar uma sequéncia génica como material a ser patenteado. Para
ser passivel de protecdo por meio do sistema de patentes, existe a necessidade de
solucéo de um problema técnico.

Assim, a insercdo de um gene em determinada planta - gene esse que nao
seria alcancavel de forma natural pela planta - com a finalidade de resolver um
problema técnico, como, por exemplo, conferir resisténcia da planta a determinada
praga, pode ser considerado uma atividade inventiva. Se analisado nesse sentido,
seria possivel o patenteamento de um gene ou do processo de inser¢cdo de material
genético em determinada planta, uma vez que atendem aos requisitos de

patenteamento e estdo abarcados na excecao do art. 18 da LPI.
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Garcia (2010) entende que com o advento da engenharia genética moderna,
foi possivel o patenteamento de variedades vegetais, permitindo em nosso
ordenamento juridico a protecado indireta de uma cultivar por meio de patente.

Temos assim que — apesar de ndo ser possivel o patenteamento da semente
ou da planta em si — seria possivel proteger o gene modificado ou processo de
insercdo de tais na genes na cultivar, desde que contenham os requisitos de
patenteabilidade. Tal protecdo seria estendida para proteger a planta como um todo,
uma vez que 0 gene passa a ser uma caracteristica indissociavel da variedade vegetal
melhorada. O que de fato se estaria protegendo diz respeito a tecnologia de
melhoramento de uma qualidade da planta, e ndo a planta em si.

Analisando os depdsitos de patentes do INPI, verificando-se patentes contendo
o termo glifosato, tendo como titular a Monsanto Inc, foram localizados 71 pedidos de
patente. Dentre os pedidos, temos que 14 pedidos foram elencados na classificacao
IPC C12N que diz respeito a composicdes de microrganismos e enzimas € na
categoria A61K 38/17, que corresponde a preparac¢des medicinais contendo peptideos
tendo mais de 20 aminoécidos.

Podemos destacar 0s seguintes resumos:

Patente de Invencdo: "PLANTAS RESISTENTES A GLIFOSATO". Esta
invencao refere-se a um vetor de clonagem ou expressao compreendendo
um gene que codifica o polipeptidio 5-enolpiruvilshiquimato 3-fosfato sintase
(EPSPS) que, quando expresso em uma célula de planta, contém
um peptidio de transito para cloroplasto que permite que o polipeptidio, ou
uma porgcdo enzimaticamente ativa do mesmo, seja transportado do
citoplasma da célula de planta para um cloroplasto na célula de planta, e
confere um grau substancial de resisténcia ao glifosato a célula de planta e
as plantas regeneradas a partir da mesma. A sequéncia de codificacao de
EPSPS pode ser ligada a um promotor forte, tal como o promotor 35S do virus
de mosaico da couve-flor, para criar um gene quimérico. Estes genes podem
ser enxertados em vetores de transformacdo de plantas, e
subsequentemente introduzidos em células de plantas. Células de plantas
transformadas usando-se estes genes e plantas regeneradas a partir das
mesmas mostraram apresentar um grau substancial de resisténcia ao
glifosato. (DILIP et al, 1996)

5-enolpiruvilshiquimato-3-fosfato sintases tolerantes ao glifosato. S&ao
apresentados genes que codificam enzimas EPSPS classe Il. Os genes que
codificam enzimas EPSPS classe Il. Os genes séo Uteis para produgdo de
bactérias e plantas transformadas que sao tolerantes a herbicida de glifosato.
Genes de EPSPS classe Il compartilham muito pouco da homologia dos
genes de EPSPS Classe |. As enzimas EPSPS Classe Il sdo caracterizadas
por serem mais eficiente cineticamente do que as EPSPS Classe | na
presenca de glifosato. Também sdo apresentadas plantas transformadas com
genes de EPSPS Classe Il, bem como um método para o controle seletivo de
ervas daninhas em um campo de cultura plantada. (BARRY et al, 1996).

METODOS PARA PRODUZIR PLANTA QUE TOLERA APLICACAO DE
HERBICIDA GLIFOSATO E PARA PRODUZIR FENO DE ALFAFA.
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EVENTOS DE ALFAFA COM TOLERANCIA A GLIFOSATO E METODOS
PARA DETECCAO DOS MESMOS". A presente invengao refere-se a eventos
J-101 e J-163 de alfafa e moléculas de DNA singulares para esses eventos.
A invencdo também proporciona métodos para detectar a presenca dessas
moléculas de DNA em uma amostra da planta. (BEAZLEY et al, 2004).

METODOS E COMPOSICOES PARA A TOLERANCIA DO GLIFOSATO EM
PLANTAS. A presente invencao refere-se a métodos e composi¢cdes para
conferir tolerancia ao glifosato nas plantas. A invencdo também fornece
plantas, sementes, tecidos, células e partes de plantas tolerantes ao glifosato
compreendendo as EPSP sintases modificadas e moléculas de DNA
recombinante que codificam as EPSP sintases modificadas, bem como
métodos para produzir os mesmos e 0 uso dos mesmos. (Asmar-Rovira et al,
2018).

Ao analisar o sistema de cultivares, por sua vez, que tem seu registro no
Registro Nacional de Cultivares — RNC, verificou-se 1558 pedidos de protecdo de
cultivares concedidas a Monsanto do Brasil Ltda, em cultivares de Helianthus annuus
L. (girassol), Zea mays L. (milho), Saccharum L. (cana-de-aclcar) e Sorghum bicolor
(L.) Moench (sorgo).

Por sua vez, em pesquisa ao RNC por titular Monsoy Ltda, marca utilizada pela
Monsanto para seus produtos de soja, formam localizados 28 registros de cultivares
da variedade vegetal Glycine max (L.) Merr — soja. Todos o0s registros dizem respeito
a soja geneticamente modificada e trazem o seguinte texto idéntico no campo de
evento de transformagado genética: “MON87701 x MON89788: Soja geneticamente
modificada resistente a insetos e tolerante ao herbicida glifosato (Soja Intacta
RR2PRO)".

Percebe-se, desse modo, que existem registros de cultivar de plantas
geneticamente modificadas para conferir resisténcia a herbicidas a base de glifosato,
devidamente registrada pelo sistema de cultivares prevista na LPC. Contudo,
verificando as patentes localizadas, percebe-se que é possivel proteger de processo
envolvendo genes geneticamente modificados.

Nesse sentido, seria possivel patentear o gene modificado que confere a planta
uma caracteristica distinta, como, por exemplo, a resisténcia a determinado herbicida
ou praga. Nesse caso, nao se estaria protegendo a planta ou a semente em si, mas
sim o0 gene modificado que confere a melhoria a variedade vegetal.

Temos com isso que — apesar de ndo ser possivel o patenteamento da
semente ou da planta em si, ante expressa vedacéo legal da LPI — é possivel proteger
0 gene modificado ou processo de insercéo de tais na genes na cultivar, desde que

contenham os requisitos de patenteabilidade. Tal protecdo seria estendida para



49

proteger a planta como um todo, uma vez que o0 gene passa a ser uma caracteristica
indissociavel da variedade vegetal melhorada. Desse modo, o que de fato se estaria
protegendo diz respeito a tecnologia de melhoramento de uma qualidade da planta, e
nao a planta em si.

A possibilidade de cumulacao de direitos de propriedade intelectual havia sido
verificada desde o advento da LPI e da LPC, de modo que os contratos de
licenciamento de sementes privilegiavam as disposices referente a protecdo de
patentes, com consequente exclusao das excecdes previstas na LPC.

Nesse sentido, Plaza (2013) ja colocava que nos contratos da Monsanto a
patente da soja com tecnologia Roundup Ready (RR) impede que o plantador reserve
ou replante as sementes protegidas, obrigando-os a sempre recomprar da empresa a
cada nova safra. A autora diz ainda que a empresa entende que se a semente
protegida for usada para fins de plantio, trata-se de uso do objeto de patente, de modo
gque a empresa licencia o objeto da compra da semente. E justamente é o que
transparece nos contratos da Monsanto com produtores e multiplicadores de
sementes.

Foi feita a busca de contratos entre a Monsanto do Brasil Ltda de licenciamento
de tecnologia entre outras empresas. Considerando que o0s contratos ndo sao
publicados e ndo foram localizadas minutas de contrato em website da Bayer, e que
as acoes ajuizadas pelos Sindicatos Rurais as quais seréo posteriormente analisados
nao trazem os contratos individuais com os produtores, decidiu-se por fazer a
pesquisa em processos de execucdo e recuperacao judicial que possuissem a
Monsanto do Brasil como polo.

Em busca realizada nos sistemas de processo judicial eletrénico do estado de
Sdo Paulo e do estado de Goias, localizou-se um acordo de licenciamento de
tecnologia, nos autos da Acdo de Cobranca de numeracdo 002243-
68.2017.8.26.0400, em tramite na 312 Vara Civel da Comarca de S&o Paulo/SP, e um
contrato de licenciamento de tecnologia, nos autos do processo de Recuperagao
Judicial de numeracao 5018556.53.2018.8.09.0051, em tramite na 122 Vara Civel da
Comarca de Goiania/GO.

Observando o acordo de licenciamento realizado, é possivel verificar que foi
firmado em 14/12/2015 e trata de regras de licenciamento de uso da tecnologia Intacta
RR2 PRO, devendo o termo ser assinado antes que o agricultor possa adquirir ou

obter sementes de soja da linha Intacta.
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O contrato traz em seu rol de definicbes que a tecnologia Intacta RR2 PRO é
tecnologia que confere resisténcia a soja de produtos a base de glifosato, pelo evento
de transgenia MON89788 e resisténcia a insetos pelo evento MON87701. Coloca
ainda que a tecnologia é protegida por “direitos de propriedade intelectual de diversos
tipos, incluindo patente e pedido de patente, segredo de negocios e comerciais,
informacgdes e aprovagdes regulatorias, bem como melhorias continuas, entre outro”.

Traz ainda que as sementes certificadas Intacta estariam devidamente
registradas pelo RNC e SNPC. Ademais, temos destaque para o item 4 do acordo de
licenciamento que traz a proibicdo de salva de sementes para uso proprio sem
autorizacao:

Caso o Agricultor Licenciado pretenda reservar sementes de Soja Intacta
para seu proprio uso, ele devera notificar a Monsanto, por escrito, e fornecer
a mesma copia da documentacéo que comprove que 0s campos de producéo
de Sementes Reservadas foram registradas e todas as atividades para a
efetiva producdo dessas foram realizadas em conformidade com a Lei
10.711/2003. Adicionalmente, ele devera realizar o pagamento dos
respectivos Royalties sobre Sementes Reservadas e/ou royalties Pas Plantio,
conforme aplicavel.

Em relac&o ao contrato de licenciamento localizado nos autos da Recuperacéo
Judicial, temos que se trata de Contrato entre a Monsanto do Brasil Ltda e uma
empresa produtora de sementes. O contrato tem por objeto estabelecer as condigbes
entre a Monsanto e o produtor de sementes para que possa produzir e multiplicar
sementes certificadas Intacta, comercializa-las bem cobrar os royalties devidos e
proceder com o repasse a Monsanto.

Em seu campo de definigbes, tal como o contrato anterior, traz em suas
descri¢cbes, quanto a direitos de propriedade da Monsanto, a tecnologia Intacta RR2
PRO, que incluiriam patentes, pedidos de patentes, know-how, segredos de negocios,
dentre outros tipos de protecao.

E, tal como o acordo de licenciamento, existe clausula especifica referente a
salva de sementes, em que é vedado ao produtor a salva para uso préprio, somente
podendo fazé-la com autorizacdo da Monsanto e mediante pagamento de royalties.

Verificou-se ainda que o contrato possui anexo que se refere a sugestao de
texto enviado para sacarias, a fim de que fosse impresso nos sacos de sementes
comercializados. O referido anexo traz informacdes sobre a tecnologia utilizada nas
sementes, descrevendo que a licenga de uso limitado, colocando que a Tecnologia

Intacta RR2 PRO possui pantetaria no exterior e que, no Brasil, possui patentes
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concedidas, exemplificando a PI0016460-7%, devidamente concedida pelo INPI, bem
como demais pedidos de patentes e tecnologias ndo patenteadas.

Traz também informacg&o de que o uso das sementes em desacordo com a
licenca concedida iria constituir em violacdo de propriedade intelectual e o infrator
sujeitos as penalidades da Lei de Propriedade Industrial e Lei de Protecdo de

Cultivares, conforme trecho extraido:

O uso das sementes contendo a Tecnologia Intacta RR2 PRO™ em
desacordo com os termos dessa licenca sujeitara o infrator as penalidades
previstas na Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) e na Lei de Protecéo
de Cultivares (Lei 9.456/97). Ademais, o agricultor ficara obrigado a ressarcir
a Monsanto do Brasil Ltda. por todas e quaisquer perdas e danos ocorridos
em decorréncia de infracdo dos termos dessa licenca, além das demais
cominagdes aplicaveis.

Verificou-se, desse modo, que os contratos da Monsanto do Brasil Ltda trazem,
de forma expressa, a aplicacdo da LPlI e da LPC na sua variedade de soja
geneticamente modificada contendo a tecnologia Intacta RR2 PRO™,

E pelas clausulas de ambos os instrumentos, que vedam a reserva de
sementes para uso proprio, percebe-se a clara prevaléncia dos institutos da LPI em
detrimento da LPC. Esta ultima, conforme verificado, veda de forma expressa a
reserva de sementes para uso proprio, em clara violagdo a excegao prevista no art.
10 da Lei de Protecédo de Cultivares.

E foi essa prevaléncia do sistema de patentes em detrimento da protecéo de
cultivares existentes nos contratos de licenciamento de sementes - desde a insergéo
de cultivares geneticamente modificadas no mercado brasileiro - que gerou embates
judiciais dos produtores e agricultores, representados pelos sindicatos, contra as
empresas titulares dos direitos de propriedade intelectual das sementes.

As ac0es, dentre outros pedidos, pleiteavam ao juizo a proibicdo da Monsanto
do Brasil Ltda de impedir que os agricultores fizessem a reserva de sementes para
uso proprio, bem como a possibilidade de troca gratuita de sementes entre pequenos

produtores rurais, com aplicacdo dos incisos | e IV do art. 10 da LPC, com afastamento

11 SEQUENCIA DE DNA DE PROMOTOR QUIMERICO, CONSTRUCTOS DE DNA, METODO DE
EXPRESSAR UMA SEQUENCIA DE DNA ESTRUTURAL EM UMA PLANTA E METODO DE
CONTROLAR ERVAS DANINHAS. CONSTRUQOES DE EXPRESSAO DE PLANTA NOVAS". A
presente invencdo refere-se a construcdes de expressao de planta novas. Mais especificamente a
presente invencdo fornece construcdes de DNA compreendendo sequéncias reguladoras 5' para
modular a expressao de genes operacionalmente ligados em plantas. A referida patente foi depositada
em 12/12/2000 e teve sua concessao em 02/10/2012.
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da incidéncia da LPI, eis que nao aplicavel para sementes, ante vedacao expressa de
cumulacéo de protecéo prevista no art. 2° da LPC.

As sucessivas acfes em estados diferentes acarretaram em acérdaos com
decisdes conflitantes, sendo alguns entendendo pela prevaléncia da LPC, com
afastamento de cobranca de royalties nas excec¢des do art. 10 da LPC, e outros
julgados entendendo que os direitos de patentes seriam validos, os quais foram
deferidos pelo INPI como aplicaveis as sementes geneticamente modificadas.

Em busca feita no sistema jusbrasil para consulta de jurisprudéncia nacional,
foram localizados os acordaos, explorados a seguir, aptos a demonstrar a controvérsia
judicial.

Em relacdo a prevaléncia da aplicacdo da LPC, destaca-se acérdao proferido

em Agravo de Instrumento no Tribunal de Justica do Estado da Bahia (TJ-BA):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO A PROPRIEDADE INTELECTUAL
- DEVOLUTIVIDADE LIMITADA - SOJA GENETICAMENTE MODIFICADA -
VARIACAO DA ESPECIE - QUALIFICACAO COMO CULTIVAR -
APLICA(;AO DA LEI N° 9.456/97 - MANUTEN(;AO DA SEGURANCA NO
USO DA TECNOLOGIA - PRESERVACAO DO NUCLEO ESSENCIA DO
ALEGADO DIREITO DA AGRAVANTE - AGRAVO IMPROVIDO. I- A
discussédo cinge-se, basicamente, em saber se a utilizagéo de biotecnologia
pelo produtores rurais, consubstanciada no cultivo da soja geneticamente
modificada por intermédio da tecnologia conhecida como INTACTA RR2-
PRO, submete-se a disciplina da Lei n°® 9.279/96, que trata da protecao
industrial, ou a Lei n°® 9.456/97, que estabelece as diretrizes sobre a protecéo
de cultivares. II- Em face dos limites do efeito devolutivo inerente ao recurso
de agravo de instrumento, ndo se pode aprofundar a andlise de temas, cujo
deslinde venha ensejar o seu esgotamento, esvaziando, prematuramente, o
objeto da demanda, a acarretar supressao de instancia. lllI- Deve-se frisar que
0 acordao proferido pela 52 Camara do Tribunal de Justica do Rio Grande do
Sul o tema foi julgado com base em juizo de cognicao exauriente, cuja analise
envolve valoragao da ampla producéo probatéria, em contraditorio, enquanto
neste recurso instrumental o juizo decisorio se limite aos requisitos do fumus
boni iuris e do periculum in mora. IV- A agravante é detentora da invengéo
biotecnolégica conhecida como INTACTA RR2-PRO, a qual introduz
modificacdes genéticas nas sementes de soja, tornando-a resistentes a
pragas comuns da regido, aumentando, por conseguinte, a produtividade por
hectare plantado com esse insumo. V- A soja, equipada com a criagdo
tecnolégica desenvolvida pelo agravante, apresenta todas as qualidades para
ser considerada uma "cultivar", ou seja, uma variante estavel do vegetal,
criada por forca de modificacdo genética, levada a efeito por uma introducao
tecnologica em sua estrutura intima, conforme se extrai da defini¢céo legal
contida no art. 3°, IV da Lei n® 9.456/97 e da doutrina sobre o tema. VI- No
que se refere a clausula "3" do "Acordo de Licenciamento de Tecnologia”,
ela é uma repeticdo da clausula "2" do mesmo instrumento, no tocante a
necessidade de assinatura da avencga, a fim de submeter os produtores as
regras que disciplinam o uso da tecnologia. A sua suspenséo, portanto, ndo
eximira os produtores de cumprir as regras de segurancga, tanto por forca do
guanto estabelecido no contrato, quanto em virtude da legislagdo vigente
sobre a matéria. VII- As clausulas '4' do "Acordo de licenciamento de
Tecnologia" e a clausula '10" do "Acordo de licenciamento de Tecnologia e
Quitacdo Geral", estabelecem, respectivamente, o pagamento de royalties
em favor da Monsanto, para as hipGteses de sementes reservadas e/ou



53

destinadas ao pos-plantio e a rendncia, por parte dos produtores, de
eventuais direitos a restituicdes e/ou indeniza¢des de valores que detém junto
a Monsanto, relacionados a algum problema havido com a utilizacdo da
tecnologia RR1. Elas ndo remetem a questdo da seguranga na utilizacdo da
cultivar. VIII- A fim de ndo esvaziar o nlcleo essencial do direito alegado pela
agravante, preservando a possibilidade de reaver eventuais valores com o
julgamento final da demanda, fica a liberacdo dos graos, em favor de cada
produtor individualmente, vinculada a informacg&o que cada um deles fornecer
ao Sindicato agravado, indicando a quantidade de hectares plantados com a
soja INTACTA RR2-PRO, devendo o referido Sindicato manter esse controle
em relacdo aos produtores beneficiados. AGRAVO DE INSTRUMENTO
IMPROVIDO (Classe: Agravo de Instrumento, Numero do Processo:
0020247-36.2013.8.05.0000, Relator(a): SARA SILVA DE BRITO, Publicado
em: 05/11/2014). (BRASIL, 2014).

O acordao em questao foi proferido em sede de Agravo de Instrumento, que
negou provimento ao recurso da Monsanto do Brasil Ltda, tentou reverter a decisao
de primeiro grau, acolheu tutela de urgéncia para suspender a exigéncia de assinatura
de acordo de licenciamento, ante abusividade das clausulas.

Temos acordaos do Tribunal de Justica do Rio Grande do Sul, que entenderam

pela prevaléncia do sistema de patentes:

APELA(;AO CIVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. SEMENTES
GENETICAMENTE MODIFICADAS. PAGAMENTO DE ROYALTIES OU
INDENIZACAO. CABIMENTO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZOES
DE NAO IMPUGNACAO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENCA. o recurso de
apelacdo atende aos requisitos dispostos no artigo 514 do cédigo de
processo civil, apresentando os argumentos de fato e de direito, que servem
a postulacao de reforma da decisdo. Indenizagdo. Pagamento de royalties o
laudo pericial produzido nos autos confirma a titularidade das apeladas sobre
a tecnologia RR (Roundup Ready) patenteada, sendo objeto da pericia a
avaliacdo técnica da tecnologia RR inserida na soja e a constatacdo de que
esta tecnologia est4 protegida pelas patentes. O uso pelos produtores
demandantes de semente desenvolvida e patenteada pelas empresas
demandadas junto ao INPI, tendo exclusividade na exploracdo do produto,
justifica o pagamento de indenizacéo ou royalties por aqueles, em retribuicdo
pela utilizacdo da tecnologia desenvolvida por estas. Provado ser a monsanto
titular do registro e patente das sementes geneticamente modificadas que
foram plantadas pelos autores, é devida a indenizagao pela utilizagdo da
tecnologia inerente a tais sementes. Prote¢cdo da propriedade industrial,
guimico-genética e intelectual - lei n® 9.279/96. Afora isto, também justifica o
direito a indenizagcdo o principio que veda o enriquecimento sem causa.
Alegacéo de violacéo a lei de cultivares ndo hé incidéncia no caso em exame
do previsto no 10° da lei n° 9456/97 (lei das cultivares), que regulou
especificamente a propriedade intelectual em relacéo as cultivares e o uso de
sementes reservadas de outras safras para o replantio, sendo que sua
aplicacdo somente se daria se o agricultor tivesse obtido as sementes
licitamente e pago royalties a empresa titular da patente. AlegagGes de abuso
na cobranca de royalties néo foi produzida nos autos qualquer prova acerca
de eventual abuso nos percentuais cobrados a titulo de royalty pelas
apeladas. (APELAGCAO CivEL Ne 70030660799, VIGESIMA CAMARA CIiVEL,
TRIBUNAL DE JUSTICA DO RS, RELATOR: ANGELA MARIA SILVEIRA, JULGADO EM
23/09/2009). (BRASIL, 2009).

APELACAO CIVEL. ACAO COLETIVA. DIREITO A PROPRIEDADE
INTELECTUAL. SOJA TRANSGENCIA. LEI DE PATENTES E LEI DE



54

PROTECAO DE CULTIVARES. RAZOES DE AGRAVOS RETIDOS
AFASTADAS E PRELIMINARES SUPERADAS. Suficiéncia do laudo pericial
e auséncia de nulidade da prova a afastar o acolhimento das razdes dos
agravos retidos. Preliminares superadas por julgamento no STJ. Afastamento
da disciplina normativa do Cédigo de Defesa do Consumidor, ndo aplicada
ao caso em discussao nos autos. No mérito, ainda que a Lei de Patentes nao
permita a protecdo decorrente de patentes para o todo ou partes de seres
vivos, houve expressa exclusdo desta proibicdo em relacdo aos
microorganismos transgénicos (art. 18, inc. Ill, da Lei de Patentes),
justamente porque resultantes de um produto de intervencéo cultural, por
meio do invento. Possivel a extensao dos efeitos da propriedade intelectual
sobre microorganismos transgénicos desde que atendam os critérios préprios
a situacdo juridica de patenteabilidade - no caso, a novidade, a atividade
inventiva e a aplicabilidade a atividade industrial. Circunstancia
expressamente reconhecida, por certificados préprios, em relagéo ao produto
ora discutido em juizo. Ndo ha como excluir dos efeitos de protecéo desta o
produto do objeto de patente, por forca da protecédo conferida pelo art. 42 da
Lei n®9.279/96. A doutrina, na interpretacdo mais correta da Lei de Patentes
acerca de casos de propriedade intelectual, esclarece que o art. 42 da Lei
9.279/96, por meio... de seus incisos, protege tanto o produto que é objeto
direto da patente, como o processo ou o0 produto obtido diretamente pelo
processo, caso seja este patenteado. Descabe excluir-se o direito de patentes
sobre o produto de uma intervencdo humana por técnica de transgenia - e
gue abranja todas as caracteristicas proprias a prote¢éo -, inclusive quando
isto ocorra sobre uma cultivar. E isto, porque ambas as Leis mencionadas
sdo omissas na hipétese de sobreposicdo de situacdes. Quando uma
variedade é desenvolvida pela técnica da transgenia - podendo, portanto,
receber a protecdo da Lei de Patentes - e sofre, posteriormente, uma melhora
por via biolégica, recebendo o certificado de cultivares, em tese, tem-se
situacdo de duplicidade de protecdo, algo que estaria vedado pelas
disposi¢cbes da UPQV referente a Convencao de 1978. Tal conflito, para a
doutrina mais recente, enquanto inexistente uma defini¢do legal especifica,
poderia sofrer solucdo suficiente por meio do instituto da "patente
dependente”, previsto na disciplina da Lei de Patentes. Nao se trata, portanto,
de hipétese de aplicagdo de lei mais especifica, para a resolugéo do conflito
de regras. Aqui, tem-se leis que disciplinam objetos de tutela diversos. A
propria Exposicdo de Motivos da cartilha elaborada a Lei n°® 9.456/97 deixa
clara tal situacdo quando justifica a criacdo da Lei de Protecdo de Cultivares
como "mecanismo distinto de prote¢do a prop... h4 como fazer subsistir o
argumento de que o licenciamento concedido para a pesquisa sobre o
produto e para o desenvolvimento de técnica de aperfeigoamento afaste o
direito originario sobre patentes. O que pode é o titular de patente celebrar
contrato de licenca para exploragéo e investir o licenciado nos poderes para
agir em defesa da patente (art. 61 da Lei de Patentes). Tal ndo afasta os
direitos de exercicio desta titularidade, seja pelo proprietario do invento, seja
pelo licenciado, ressalvada apenas a hipotese de analise do aperfeicoamento
introduzido em patente licenciada (art. 63 da Lei de Patentes). O debate
proposto é referente ao produto da soja transgénica, para a qual é identificada
a situacao de protecdo especifica e comprovada - ao menos até 31.08.2010
- por meio de carta de patente. Ndo ha, portanto, como se pretender a
aplicagéo de disposi¢des normativas da Lei de Protecdo de Cultivares para o
caso em comento, na medida em que diversa é a protecdo juridica
identificada. Reconhece-se causa legitima a cobranga - a descaracterizar
hipétese de ilicitude para os fins do art. 187 do CC brasileiro -, por forca de
aplicagdo da Lei de Patentes na hipotese, ndo afastada a cobranga por
situacdo diversa de protecdo do produto pela Lei de Cultivares, como na
hipétese das excecgdes do art. 10 da Lei referida. Com relagao ao percentual
de royalties estabelecido, a desproporcéo é apontada ainda na inicial, por
meio de..." seja judicialmente estabelecido percentual ndo abusivo para
adequadamente indenizar as demandadas, em indices que variam entre
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0,06% a 0,10% sobre o valor da soja transgénica comercializada, preferindo
o menor indice pelas razes anotadas " (fl. 31 dos autos). Nesse ponto, ha
gue se observar os limites estabelecidos em Lei e mesmo a partir de acordos
mais amplos, realizados entre os envolvidos, por meio de suas entidades
representantivas. Ndo ha que se falar em abusividade quando negociados
entre entidades representantes de ambas as partes royalties em percentual
(2%) proporcional a pratica de mercado internacional, sem que demonstrada
efetiva abusividade de cobranca. Sucumbéncia invertida e honorarios
advocaticios  redimensionados em concreto. A  UNANIMIDADE,
DESACOLHERAM OS AGRAVOS RETIDOS E AFASTARAM AS
PRELIMINARES. NO MERITO, POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO, VENCIDO O DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LOPES DO
CANTO. ( Apelacao Civel N° 70049447253, Quinta Camara Civel - Servico
de Apoio Jurisdicdo, Tribunal de Justica do RS, Relator: Maria Claudia
Cachapuz, Julgado em 24/09/2014). (BRASIL, 2014).

Percebeu-se que o acérddo do TJ-BA, apresenta entendimento divergente do
TJ-RS. Este ultimo tribunal privilegia a incidéncia da LPI, pois os direitos de patente
concedidos ndo poderiam ser afastados por outra legislacdo, eis que as leis tutelam
direitos distintos.

Assim, constatou-se a divergéncia jurisprudencial entre tribunais. Tal
divergéncia motivou a interposi¢do de Recurso Especial na citada Apelacao Civel N°
70049447253, que acabou por dar origem ao REsp 1.610.728/RS do Superior Tribunal

de Justica, que em 2019 proferiu acérdao que fixou tese, no seguinte sentido:

INCIDENTE DE ASSUNCAO DE COMPETENCIA. RECURSO ESPECIAL.
PROPRIEDADE INTELECTUAL. ACAO COLETIVA. SOJA ROUNDUP
READY . TRANSGENIA. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI DE
PROTECAO DE CULTIVARES. ART. 10. INOPONIBILIDADE AO TITULAR
DE PROTECAO PATENTARIA. DUPLA PROTECAO. INOCORRENCIA.
SISTEMAS PROTETIVOS DISTINTOS. PRINCIPIO DA EXAUSTAO.
CIRCUNSTANCIA ESPECIFICA QUE FOGE A REGRA GERAL. PREVISAO
LEGAL EXPRESSA. 1. O proposito recursal é definir se produtores de soja
podem, sem que haja violacdo dos direitos de propriedade intelectual das
recorridas, reservar livremente o produto da soja transgénica Roundup Ready
(soja RR) para replantio em seus campos de cultivo, vender a producdo desse
cultivo como alimento ou matéria-prima e, com relacdo apenas a pequenos
produtores, doar a outros pequenos produtores rurais ou com eles trocar as
sementes reservadas. 2. A Lei de Propriedade Industrial — em consonancia
com as diretrizes tracadas no plano internacional e na esteira do dever
imposto pela norma do art. 5°, XXIX, da Constituicdo de 1988 — autoriza o
patenteamento de micro-organismos transgénicos, a fim de garantir, ao autor
do invento, privilégio temporario para sua utilizagdo. 3. Patentes e protecéo
de cultivares séo diferentes espécies de direitos de propriedade intelectual,
gue objetivam proteger bens intangiveis distintos. Ndo ha incompatibilidade
entre os estatutos legais que os disciplinam, tampouco prevaléncia de um
sobre o outro, pois se trata de regimes juridicos diversos e complementares,
em cujos sistemas normativos inexistem proposi¢cdes contraditérias a
gualificar uma mesma conduta. 4. A marcante distincdo existente entre o
regime da LPI e o da LPC compreende, dente outros, o objeto protegido, o
alcance da protecéo, as excecdes e limitacdes oponiveis aos titulares dos
respectivos direitos, 0s requisitos necessarios a outorga da tutela juridica, o
orgao responsavel pela andlise e emisséo do titulo protetivo e o prazo de
duracao do privilégio. 5. O ambito de protecdo a que estd submetida a
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tecnologia desenvolvida pelas recorridas ndo se confunde com o objeto da
protecéo prevista na Lei de Cultivares: as patentes ndo protegem a variedade
vegetal, mas o processo de insercao e o proprio gene por elas inoculado nas
sementes de soja RR. A protecdo da propriedade intelectual na forma de
cultivares abrange o material de reproduc@o ou multiplicacdo vegetativa da
planta inteira, enquanto o sistema de patentes protege, especificamente, o
processo inventivo ou o material geneticamente modificado. 6. Ainda que a
LPI veicule o principio da exaustdo como norma geral aplicavel a produtos
patenteados, ha de se destacar que seu art. 43, VI, parte final, prevé
expressamente que ndo havera exaustao na hipétese de tais produtos serem
utilizados para multiplicacdo ou propagacdo comercial da matéria viva em
causa. 7. A toda evidéncia, a opcéo legislativa foi a de deixar claro que a
exaustdo, quando se cuida de patentes relacionadas a matéria viva, atinge
apenas a circulacdo daqueles produtos que possam ser enquadrados na
categoria de matéria viva ndo reprodutivel, circunstancia que nao coincide
com o objeto da pretenséo dos recorrentes. 8. Diante disso, a tese firmada,
para efeito do art. 947 do CPC/15, é a seguinte: as limitagbes ao direito de
propriedade intelectual constantes do art. 10 da Lei 9.45697 — aplicaveis tao
somente aos titulares de Certificados de Protecdo de Cultivares — ndo sao
oponiveis aos detentores de patentes de produto eou processo relacionados
a transgenia cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de
variedades vegetais. RECURSO ESPECIAL NAO PROVIDO. (BRASIL,
2019).

Diante do teor do acordao, tem-se que o Superior Tribunal de Justica firmou
entendimento que as protegbes conferidas pela LPI, nos casos de cultivares
geneticamente modificadas, possuem escopo de protecao diverso da LPC, de modo
que as limitacbes da LPC ndo seriam oponiveis aos titulares de patentes de
variedades vegetais geneticamente modificadas.

O referido acordéao teve seu transito em julgado em 25 de agosto de 2021, apds
0 Recurso Extraordinario ndo ser conhecido pelo Supremo Tribunal Federal - STF,
gue manteve a decisdo do STJ inalterada.

Feitas essas coletas de resultados, faz-se necessario a discusséo dos limites
de sobreposicéo dos direitos da LPI e LPC para variedades vegetais geneticamente
modificadas e a andlise dos impactos decorrentes da deciséo proferida pelo STJ.
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8 DISCUSSAO

Feitas as consideracbes quanto as disposicdes gerais de propriedade
intelectual e principais aspectos da LPl e LPC, bem como andlise dos dados
coletados, é necessario verificar a ocorréncia de sobreposicdo de direitos entre
patentes e protecdo de cultivares para variedade vegetais geneticamente modificadas

e analise do REsp 1.610.728/RS, com seus possiveis impactos.

8.1 SOBREPOSIQAO DE DIREITOS ENTRE PROTE(;AO DA LPIE LPC

A sobreposicéo de direitos, conforme leciona Medeiros (2019) € um fenébmeno
gue sempre existiu e uma excecado ao sistema de propriedade intelectual, ocasionada
quando um Unico objeto atrai direitos de protecdo intelectual diversos. A autora diz
ainda que a complexidade da inter-relacdo de direitos de propriedade intelectual
aliada a legislacdo omissa e a julgados divergentes permitiria a proliferacdo de
estratégias protetivas agressivas por parte dos titulares dos direitos.

Medeiros (2019) complementa que a sobreposicéo pode ser da modalidade
subsequente, na qual, quando expirado um direito de propriedade intelectual, outra
protecao incidiria no lugar; e da modalidade concomitante, que acontece quando um
anico objeto é protegido por multiplos mecanismos da propriedade intelectual.

Resta analisar os institutos de patentes de microrganismos geneticamente
modificados e os institutos da LPC, a fim de verificar a ocorréncia de sobreposi¢ao.

No que diz respeito a Lei de protecao de cultivares, temos que o0 escopo da
protecdo abrange a planta como um todo e veda a comercializacdo do material
reprodutivo da planta. Entretanto, em seu art. 10, imp&e uma série de limitacdes, nas
quais o direito do obtentor ndo incidir4, no que diz respeito a permissao de salvar
sementes para uso préprio, bem como a doacao de sementes de forma gratuita entre
pequenos produtores rurais.

Os campos de replantio sdo elementos essenciais na agricultura, permitindo
que o agricultor reserve as melhores sementes de uma safra para replantar na
proxima, selecione aquelas com caracteristicas desejadas considerando a,
adaptabilidade da planta ao longo das geragfes. Essa técnica que remonta milénios.

Assim comenta Garcia sobre o tema:

A formacdo de sementes em campos de replantio € um dos pontos mais
importantes da LPC. O agricultor vem realizando a sele¢do das melhores
sementes para replantar h4 milénios. As melhores sementes séo plantadas
nos melhores terrenos, que é mais adubado, com melhores condi¢des de
agua e luz. Essa pratica é responsavel por mais de 80% da producao agricola
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em paises em desenvolvimento, e a proibicdo da aquisicdo de sementes
elevaria os custos da producéo agricola. (GARCIA, 2010, p. 111)

A importancia da tradicdo do replantio fez com que a LPC trouxesse a excecao
de forma expressa, a fim de preservar esse direito milenar dos agricultores.

A Lei de Propriedade Industrial, por sua vez, em seu art. 42, elenca os direitos
que o titular da patente tem sobre o bem protegido.

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o
seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar
com estes propositos:

| - produto objeto de patente;

Il - 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 violagdo de direito da patente de processo, a que se refere o
inciso I, quando o possuidor ou proprietario ndo comprovar, mediante
determinacéo judicial especifica, que o seu produto foi obtido por processo
de fabricacéo diverso daquele protegido pela patente. (BRASIL, 1996).

O titular da patente, desse modo, possui direito de exclusividade sobre os
produtos por ele patenteados, bem como sobre os produtos diretamente derivados de
processos protegidos.

Entretanto, conforme colocam Vieira e Plaza (2010), a lei ndo estabelece de
forma especifica o limite da protecéo desse produto ou processo, de modo que a lei
deixa uma denominada clausula aberta, quando se fala de patente de plantas, uma
vez que é possivel haver interpretacdo extensiva, para que a protecao patentaria
inclua as sementes, bem como as descendentes da planta, ou seja, seu material
propagativo.

Autores como Varella (1996), desde antes do advento da LPC, jA comentavam
sobre a problemética da patente de seres vivos. A lei foi elaborada inicialmente para
invencdes e para plantas que se reproduzem naturalmente, sendo que agricultores
que utilizassem sementes estariam cometendo infracédo a propriedade intelectual.

Temos que a Lei de protecdo de cultivares, por ser lei mais especifica e
direcionada para variedade vegetais, deixa bem delimitado os limites de sua protec¢ao,
bem como estabelece excec¢bes para resguardar o direito dos agricultores, a fim de
manter um equilibrio entre os interesses dos titulares do certificado de protecédo de

cultivares e os agricultores.
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Na Lei de Propriedade Industria, por sua vez, os limites da protecdo por
patentes ndo sdo bem claros, pois, a principio, a lei proibe dispor do bem por qualquer

meio, devendo levar em conta os limites por ela fixados no art. 43 que assim coloca:

Art. 43. O disposto no artigo anterior ndo se aplica:

| - aos atos praticados por terceiros nao autorizados, em carater privado e
sem finalidade comercial, desde que n&o acarretem prejuizo ao interesse
econdmico do titular da patente;

Il - aos atos praticados por terceiros ndo autorizados, com finalidade
experimental, relacionados a estudos ou pesquisas cientificas ou
tecnolégicas;

lll - & preparacao de medicamento de acordo com prescricdo médica para
casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao
medicamento assim preparado;

IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto
que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente
ou com seu consentimento;

V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva,
utilizem, sem finalidade econdmica, o produto patenteado como fonte inicial
de variacdo ou propagacao para obter outros produtos; e

VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva,
utilizem, ponham em circula¢éo ou comercializem um produto patenteado que
haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por
detentor de licencga, desde que o produto patenteado ndo seja utilizado para
multiplicagdo ou propagac¢éo comercial da matéria viva em causa. (BRASIL,
1996).

Em que pese a LPI também tomar para si uma série de limitacdes no que diz
respeito as patentes e a sua extensdo, por ser menos especifica, instaura-se um
problema visto que a referida lei ndo abrange o escopo previsto na Lei de protecao de
cultivares.

A primeira excecdo da LPC diz respeito ao pequeno agricultor, que pode — sem
ter que ter autorizacdo do titular ou pagamento de royalties — reservar, doar sementes
para outros pequenos agricultores, no ambito de programas de financiamento e de
programas comerciais.

Tal excecdo ao direito do titular ndo é prevista na LPI, ndo havendo um
equivalente no art. 43, pois o inciso | deste artigo isenta terceiros de utilizar o produto
sem autorizacdo e pagamento se, cumulativamente, fizerem sem fins comerciais, em
carater privado e sem gerar prejuizos ao titular, caso que n&o ocorre com 0s pequenos
agricultores, que podem doar as sementes e utiliza-las para plantio, para uso proprio
ou venda dos produtos advindos, dependendo do programa financiamento aplicado.

Nesse caso, como nao houve a primeira concessao do titular, ndo ha exaustao de
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direitos da LPI, de modo que a exacao do agricultor ndo se aplica a Lei de Propriedade
Industrial.

Vieira e Plaza (2010) apontam outra limitacdo trazida pela LPl em detrimento
as excecoes da LPC, a qual permite o uso das variedades vegetais pelo melhorista
tanto na fase de pesquisa e desenvolvimento de novas variedades, quanto para a
comercializacdo da nova cultivar desenvolvida. Tal comercializacédo € vedada na Lei
de Propriedade Industrial , uma vez que esbarra na finalidade econ6mica, que é
proibida pelo inciso V, deste diploma legal.

Ademais, ha outra excecdo da Lei de protecdo de cultivares, que diz respeito
ao replantio, ou seja, quanto a guardar as melhores sementes de uma safra e usa-las
na préxima, consistindo em um conhecimento milenar.

Apesar da LPI ndo colocar essa excecdo de maneira objetiva, o inciso IV e VI,
do art. 43 da lei trata da exaustéao de direitos, de modo que, em teoria, se o agricultor
adquirir licitamente o produto objeto da patente (a semente, no caso em questao),
havera a exaustdo de direitos e o titular da patente ndo tera mais direitos sobre o que
o adquirente fizer, exceto se for utiliza-la para fins de propagacdo e multiplicacao
comercial.

Plaza (2012) coloca, sobre a matéria de exaustao:

No Brasil ndo ha aplicacdo da exaustdo de direitos quando o produto
patenteado seja utilizado para multiplicacdo ou propagac¢do da matéria viva
em causa. Tal norma possibilita que terceiros, no caso de patentes
relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulagdo ou
comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente
no comércio (interno ou externo) pelo detentor da patente ou por detentor de
licenca, desde que o produto patenteado ndo seja utilizado para multiplicagéo
ou propagacdo comercial da matéria viva em causa. (PLAZA, 2012, p. 9)

Entretanto, autores como Garcia (2010) pontuam que a protecdo por meio de
patentes, justamente por ndo permitir a multiplicacdo, acaba por impedir a formacéao
de campos de replantio, uma vez que ao replantar sementes, os agricultores estariam
reproduzindo um bem patenteado, ainda que naturalmente, e que isto por si sé
constituiria uma infragdo, pois o sistema de patentes n&o foi criado para protecéo de
seres vivos, mas sim de objetos que n&o se reproduzem.

Essa proibicédo, de fato, foi observada nos instrumentos de licenciamento de
sementes feitas pela Monsanto do Brasil Ltda, que trabalha com sistema de patentes,
restringindo os direitos dos agricultores tanto para doacdo de sementes quanto para

a salva de sementes para uso proprio.
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Verificou-se, no levantamento feito pela presente pesquisa, haver uma
interpretacdo extensiva que ndo exaure os direitos de patente com a compra da
primeira geragéo, sendo a protecdo estendida as demais descendentes da planta com
seu gene modificado, de modo que ha uma total supressdo da excecédo do art. 10 da
LPC, que permite a formacao de campos de replantio.

Vieira e Plaza (2010) colocam que tal interpretacdo gera uma colisdo com o
interesse publico, desde a sustentabilidade da agricultura aos pre¢os dos alimentos
no mercado, uma vez que os agricultores ficam obrigados a recorrer ao mercado de
sementes a cada safra, havendo uma supressao de sua autonomia de manejar 0s
recursos genéticos de sua propriedade.

Tem-se, desse modo, que em que pese nao haver protecdo direta sobre a
planta em si por meio de patente, o gene modificado pode ser passivel de protecao, e
sua multiplicacdo pode ser obstada, que € indissociavel da semente, o que, na pratica,
acaba por proteger a variedade vegetal como um todo, de modo que mostra a
existéncia de sobreposicdo em sua modalidade concomitante.

Ademais, verificou-se a presenca de sobreposicdo em sua modalidade
subsequente também, isso porque o prazo de protecdo da LPC, por forca do seu art.
11, é de quinze anos contados da concesséao do direito para as espécies anuais e de
dezoito anos para o caso das demais espécies.

Por sua vez, a LPI confere aos titulares das patentes o direito de exclusivo de
monopodlio juridico por um periodo de até vinte anos contados a partir da data de
depdsito, por determinacado do art. 40 da lei, tendo assim a possibilidade de estender
0 prazo de protecao de uma variedade vegetal geneticamente modificada.

Tem-se assim que além da vedacao de protecdo de variedade vegetal por outra
legislagéo prevista no art. 2° da LPC, temos ainda, com essa possibilidade de
extensdo do prazo, uma violacdo do art. 12 da referida lei, a qual estabelece que, uma
vez decorrido o prazo de vigéncia do direito de protecdo da cultivar, esta caira em
dominio publico, de modo que nenhum outro direito podera obstar sua livre utilizacao.

Autores como Plaza e Santos (2010) entendem que essa prorrogacao da
protecdo constitui um contra direito, que acaba por desequilibrar a funcdo primordial
da LPC, pois assegurar um prazo de protecdo mais duradouro, que o sistema de
protecdo sui generis estabelece, contraria o preceito constitucional de liberdade

econdmica.
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Feitas essas consideracfes quanto a sobreposicdo, € necessario verificar o
REsp 1.610.728/RS, a fim de analisar o acordao que fixou tese quanto a matéria de

aplicacao de legislagéo de patentes para variedades vegetais transgénicas.

8.2 ANALISE DO RESP 1.610.728/RS

O panorama de tensdes de interesses e normativas conflitantes em relacéo a
aplicacdo da LPlI em variedades vegetais transgénicas, com a supressdo das
excecOes de direitos previstos no art. 10 da LPC, acarretou no ajuizamento, no ano
de 2009, de Acao Coletiva pelo Sindicato Rural de Passo Fundo — RS, Sindicato Rural
de Sertdo, e Sindicato Rural de Santiago, em face da Monsanto do Brasil Ltda.

A acédo, dentre outros pedidos, pleiteava o reconhecimento do direito de
pequenos, médios e grandes agricultores de reservar o produto de cultivares de soja
transgénica para replantio em seus préprios campos de cultivo e o direito de
comercializar essa producdo sem a necessidade de pagamento de royalties,
indenizacao ou taxa de tecnologia, em conformidade com o art. 10, incisos | e |l da Lei
9456/97. Pleiteava também, nos termos do inciso IV do art. 10 da LPC, o
reconhecimento do direito de pequenos produtores rurais de doar e trocar sementes
reservadas a outros pequenos produtores rurais.

A Requerida Monsanto, em sede de contestacao, alegou que era detentora das
patentes da tecnologia RR na soja, sendo conferidas as cartas patentes pelo INPI, de
modo que s6 devera incidir sobre a soja o regramento da Lei de Propriedade Industrial,
nao sendo aplicavel a LPC por constituir de normatizacao diversa e independente LPI,
sendo legal a cobranca de royalties.

Em sentenca, o magistrado de primeiro grau entendeu que as patentes da RR
ja haviam caducado, declarando o direito dos agricultores de reservar o produto das
cultivares de soja transgénica para replantio em seus campos, o direito de vender a
matéria prima da producdo sem mais nada a pagar e o direito de doar e trocar
sementes reservadas, nos termos do art.,, 10 da Lei de Protecdo de Cultivares.
Também confirmou liminar para determinar a suspensao da cobranca de royalties,
taxa tecnolégica e indenizacbes cobradas pela Monsanto sobre o valor da
comercializacdo da producdo de soja transgénica, sob pena de aplicagdo de multa
diaria em caso de descumprimento.

A Requerida Monsanto recorreu da decisédo para o Tribunal de Justica do Rio

Grande do Sul, alegando em suas razfes que 0 juizo de primeiro grau negou a
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existéncia da LPI e ampliou de forma arbitraria a LPC para além de seu escopo de
protecdo, pleiteando o reconhecimento de inexisténcia de dupla protecdo por
propriedade intelectual, uma vez que nao se trataria de protecéo de cultivar, mas sim
de patente de biotecnologia.

Apoés remessa dos autos, conforme observado em tépico anterior, em 2014 foi
proferido o Acérdao na Apelacéo Civel N° 70049447253, que reformou a sentenca de
primeiro grau e julgou a demanda improcedente, ante o reconhecimento da nao
incidéncia da LPC nas cultivares geneticamente modificadas objetos da acao, ou seja,
as patentes biotecnologicas, sendo aplicavel a legislacao especifica, qual seja, a LPI.

A desembargadora relatora, em suas razfes, entendeu que as Leis n°® 9.279/96
e 9.456/97 sao distintas entre si e, na abrangéncia, ndo se confundem quanto a
protecdo de seu objeto. Dessa forma, caso o bem imaterial possua 0s requisitos de
patenteabilidade, ndo ha como excluir os efeitos conferidos por essa protecao,
colocando que a lei de patentes poderia incorrer em uma cultivar, uma vez que ambas
as leis sdo omissas nesse sentido.

Ressalta-se que a decisao ndo foi unanime, havendo um voto de divergéncia
proferido pelo desembargador revisor Jorge Luiz Lopes do Canto. De acordo com o
entendimento do referido desembargador, o Brasil adotou a convencédo de 1978 da
UPOQOV, que veda expressamente a dupla protecdo e resguarda o direito dos
agricultores. Asseverou que ndo ha, no ordenamento juridico, um direito de
propriedade absoluto que possa prevalecer em face de sua funcéo social, como a
funcao de preservar o pequeno agricultor e a agricultura familiar, ou mesmo que possa
atingir a seguranca alimentar e restringir o plantio em solo brasileiro para alimentar a
populacao.

O relator entendeu que haveria sobreposicdo e que seria possivel a incidéncia
de ambas as leis, mas em momentos distintos, de modo que a LPI incidiria no
momento da venda das sementes, com o devido pagamento de royalties. Contudo, no
momento em que o agricultor reservar e plantar sementes para uso proprio, usar ou
vendé-la como matéria prima, seria aplicada a LPC, com suas limitacdes de direito do
art. 10.

O desembargador reconheceu o desembargador que a Lei de Protecao de
Cultivares é lei mais especifica, considerou que existe uma legislacéo especial editada
com a finalidade maior de conferir um tratamento mais benéfico para certas

categorias, logo cumpre o mandado constitucional de protecdo dos pequenos
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agricultores. Segundo o magistrado, esta € a norma que, em conflito com outros
interesses, deve prevalecer. Em seu entendimento deveria ser afastada a LPI e
aplicada a LPC, de modo que votou por negar o provimento do recurso e manter a
sentenca do juizo a quo.

Foram opostos embargos de declaracdo e embargos infringentes, entretanto
nao foram aptos a alterar o acérdao.

Assim, os Autores da acao coletiva, interpuseram Recurso Especial contra o
acordao proferido, sendo os autos remetidos ao STJ, onde tomou a numeragéo REsp
1.610.728/RS.

O recurso especial foi interposto com fundamento nos art. 5°, LV; e do art. 105,
[1l, ambos da Constituicdo Federal.

Nas razdes do Recurso Especial, foi alegada a violag&o dos arts. 2°, 7° e 10 da
LPC, do art. 2.1 da UPOV/78, do art. 18, Ill, paragrafo unico, e 42 da LPI, bem como
de divergéncia jurisprudencial.

Devidamente admitido, houve peticdo por parte da recorrida Monsanto no
sentido de que fosse reconhecida a relevancia do tema e ainda que fosse seja
admitido o Incidente de Assuncédo de Competéncia (IAC).

O IAC é um instituto previsto no art. 947 da Lei n°® 13.105/2015 (Cdodigo de

Processo Civil — CPC), que assim dispde:

Art. 947. E admissivel a assuncdo de competéncia quando o julgamento de
recurso, de remessa necesséria ou de processo de competéncia originéria
envolver relevante questdo de direito, com grande repercussao social, sem
repeticdo em multiplos processos. (BRASIL, 2015).

O Incidente de Assuncdo de Competéncia tem por objetivo formar tese que
vincula todos os juizes e 0Orgdos fracionarios, exceto se houver revisdo de tese.
Segundo Santos (2020), o IAC facilita o conhecimento das teses pela sociedade, evita
que a corte superior desconheca suas préprias teses e auxilia na inibicdo de
judicializacé@o de controvérsias sobre o tema, ante seu carater vinculante.

No caso concreto, o Incidente de Assuncéao de Competéncia foi admitido pelo
STJ, sob fundamento de repercussao social, gerando a seguinte fixacao de tese a ser
julgada:

PROPOSTA DE AFETACAO. RECURSO ESPECIAL. ASSUNCAO DE
COMPETENCIA. ART. 947, CAPUT, DO CPC/15. RELEVANTE QUESTAO
DE DIREITO. GRANDE REPERCUSSAO SOCIAL. DIREITO CIVIL. ACAO
COLETIVA. PROPRIEDADE INTELECTUAL. CULTIVO DE SOJA
TRANSGENICA. REGULAMENTACAO. LEI DE PATENTES OU LEI DE
CULTIVARES. COBRANGCA DE ROYALTIES, TAXAS TECNOLOGICAS E
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INDENIZACOES. 1. O incidente de assuncdo de competéncia, na hipotese
do caput do art. 947 do CPC/15, garante a seguranca juridica, a celeridade e
a economia processuais com o julgamento de relevante questdo de direito
com grande repercussao social e sem repeticdo em multiplos processos no
orgado colegiado de composicdo mais completa e com a participacdo ampla
de interessados. 2. Delimitacdo da controvérsia: definir se é possivel conferir
protecdo simulténea - pelos institutos da patente de invencédo (Lei 9.279/96)
e da protecao de cultivares (Lei 9.456/97)- a sementes de soja Roundup
Ready, obtidas mediante a técnica da transgenia, e, como corolario, se é ou
nao facultado aos produtores rurais o direito de reservar o produto de seu
cultivo para replantio e comercializacdo como alimento ou matéria prima, bem
como o direito de pequenos agricultores de doar ou trocar sementes
reservadas no contexto de programas oficiais especificos. 3. Instauragdo de
incidente de assuncéo de competéncia, com submisséo do recurso especial
a 22 Secdo. (STJ - ProAfR no REsp: 1610728 RS 2016/0171099-9, Relator:
Ministra  NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/04/2018, S2 -
SEGUNDA SECAO, Data de Publicagéo: DJe 16/04/2018) (BRASIL, 2018)

Apo6s a admissédo do IAC, tem-se o reconhecimento da repercussédo social
gerada pela controvérsia, tomando o STJ a funcéo de firmar tese a fim de unificar a
jurisprudéncia quanto a aplicacdo simultanea das protecdes previstas na LPl e LPC a
sementes de soja Roundup Ready, obtidas mediante a técnica da transgenia.

Foi juntado aos autos, o parecer do Ministério Publico Federal que opinou pelo
conhecimento e provimento do recurso. O parquet entendeu que 0s institutos de
propriedade industrial ndo se harmonizavam com as normativas mais especificas que
traziam privilégios ao agricultor.

Apbs apreciacdo das razbes e dos pareceres, o STJ, em 2019, acabou por
conhecer do recurso especial e por negar provimento, mantendo o acérdao recorrido

na integra e fixando tese em IAC:

Atese a ser firmada, portanto, para efeito do art. 947 do CPC/15, é a seguinte:
as limitacdes ao direito de propriedade intelectual constantes do art. 10 da Lei
9.456/97 — aplicaveis tdo somente aos titulares de Certificados de Protegéo
de Cultivares — nao séo oponiveis aos detentores de patentes de produto e/ou
processo relacionados a transgenia cuja tecnologia esteja presente no
material reprodutivo de variedades vegetais. (BRASIL, 2019, p. 6281).

Analisando o voto da ministra relatora Nancy Andrighi, vé-se que foi tecido
entendimento de que os sistemas de LPI e LPC sdo complementares e que, para
variedades vegetais geneticamente modificadas, a patente ndo protege a variedade
vegetal em si, mas tdo somente o processo de insercao e o proprio gene inoculado na
semente.

Segundo a relatora:

Patentes e protecao de cultivares, como visto, sdo diferentes espécies de
direitos de propriedade intelectual, que objetivam proteger bens intangiveis
distintos. N&o ha, por isso, incompatibilidade entre os estatutos legais que os
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disciplinam, tampouco prevaléncia de um sobre o outro, pois se trata de
regimes juridicos diversos e complementares, em cujos sistemas normativos
inexistem proposigées contraditorias a qualificar uma mesma conduta.
(BRASIL, 2019, p. 6268).

A ministra reconhece ainda os diversos questionamentos na esfera econémica,
social, ambiental e alimentar, gerados pelo crescente numero de variedades vegetais
geneticamente modificadas, coloca que o judiciario, vinculado a questdes restritas em
uma controvérsia, ndo seria a arena adequada para discussédo, inferindo que a
necessidade de inovagdes normativas de lege ferenda.

Do acordéao proferido foram opostos embargos de declaracéo e, em sequéncia,
foi interposto Recurso Extraordinario, alegando a violacao dos artigos 1°, lll e IV; 39, II
e lll; 5°, XXII, XXIII, XXVI, XXXV, LIV, LV, XXIX; 6% 9°, 1X; 102, Ill, ‘a’; 105, Ill, ‘c’;
170° caput, I, 111, 1V, V, IX; 185, |; 218 a 219-B; e 227, todos da Constituicdo Federal.

Ao serem remetidos os autos do processo ao Supremo Tribunal Federal — STF,
em gue o Recurso Extraordinario foi conhecido, mas negado provimento, mantendo o
acorddo do STJ inalterado.

O acoérdéo da corte suprema teve seu transito em julgado em 25 de agosto de
2021, encerrando a discussao do caso concreto em ambito judicial e consolidando a

tese fixada pelo STJ.

8.3 CONSIDERAQ()ES E IMPACTOS DA TESE FIXADA PELO STJ

A decisdo do STJ, que acabou por fixar a tese, consolidou a sistematica
contratual jA aplicada pelas empresas titulares dos direitos de patentes de
biotecnologia.

Tal decisdo, por seu carater vinculante, acaba por ditar a orientacdo da corte
superior para sua reproducdo em casos analogos, realidade que ja se observa.
Existem julgados de tribunais estaduais decidindo com base na fixacdo de tese do
STJ, como pode ser observado no acérdao proferido pelo Tribunal de Justica do Mato

Grosso — TIMT:

APELANTE (S): CLODOVEU FRANCIOSI APELADO (S): MONSANTO DO
BRASIL LTDA APELADO (S): MONSANTO TECHNOLOGY LLCEMENT
A: APELACAO CIVEL - ACAO DE REPETICAO DE INDEBITO -
PRETENDIDA RESTITUICAO DOS VALORES PAGOS A TITULO DE
ROYALTIES PELA UTILIZACAO, NAS SAFRAS DE 2015/2016 E 2016/2017,
“SEMENTES TRANSGENICAS SALVAS” DE SAFRA ANTERIOR -
IMPROCEDENCIA — PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENCA -
ALEGACAO DE DECISAO SURPRESA E ULTRA PETITA — REJEICAO —
MERITO: PRETENSAO CONTRARIA A TESE PARADIGMA FIRMADA NO
TEMA IAC N° 4 DO STJ — PRETENDIDA SUSPENSAO DA ACAO ATE
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JULGAMENTO DE ACAO COLETIVA PARA QUESTIONAR A
LEGITIMIDADE/LEGITIMIDADE DA CONCESSAO DE CARTA DE
PATENTE AS RES — INOVACAO RECURSAL — DESACOLHIMENTO —
APELO DESPROVIDO. De acordo com a jurisprudéncia pacifica do STJ, “n&do
ha falar em decisao surpresa quando o magistrado, diante dos limites da
causa de pedir, do pedido e do substrato fatico delineado nos autos, realiza
a tipificacao juridica da pretensdo no ordenamento juridico posto, aplicando
a lei adequada a solucao do conflito, ainda que as partes ndo a tenham
invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a
lei deve ser do conhecimento de todos, ndo podendo ninguém se dizer
surpreendido com a sua aplicagdo.” ( Agint no AREsp 1587128/MG). E igual
modo, “ndo ha falar em julgamento extra petita quando o 6rgao julgador nao
afronta os limites objetivos da pretensdo inicial, tampouco concede
providéncia jurisdicional diversa da requerida, respeitando o principio da
congruéncia. Ademais, os pedidos formulados devem ser examinados a partir
de uma interpretagdo légico-sistematica, ndo podendo o magistrado se
esquivar da analise ampla e detida da relacao juridica posta, mesmo porque
a obrigatdria adstricdo do julgador ao pedido expressamente formulado pelo
autor pode ser mitigada em observancia aos brocardos da mihi factum dabo
tibi ius (da-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz € quem
conhece o direito).” (STJ — REsp 1605466/SP). Ao julgar o recurso paradigma
REsp n°® 1.610.728/RS sob o rito de Incidente de Assun¢édo de Competéncia,
a Segunda Secédo do STJ firmou a seguinte tese que deu origem ao Tema
IAC n° 4, segundo o qual “as limitagdes ao direito de propriedade intelectual
constantes do art. 10 da Lei 9.456/97 — aplicaveis tdo somente aos titulares
de Certificados de Protecéo de Cultivares — ndo sdo oponiveis aos detentores
de patentes de produto e/ou processo relacionados a transgenia cuja
tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais.”
(gr. n.) Diante disso, produtores adquirentes de sementes transgénicas nao
podem se valer de “sementes salvas” — ou seja, produtos das sementes de
soja transgénica (geneticamente modificadas) que adquirem para safra
anterior — para o replantio de novas safras sem a respectiva contraprestacao
a empresa detentora da propriedade industrial e da respectiva patente. Nao
deve ser acolhida a pretensao de suspenséo do presente feito para aguardar
o julgamento definitivo da A¢édo Coletiva n® 1002596-43.2017.4.01.3600,
proposta pela APROSOJA/MT perante a secao judiciaria da Justica Federal
desta Unidade Federativa quando suscitada exclusivamente em sede de
apelacdo, em verdadeira inovacdo recursal. (TJ-MT - EMBDECCV:
00142379520178110055 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
Data de Julgamento: 27/05/2020, Segunda Camara de Direito Privado, Data
de Publicacéo: 02/06/2020) (BRASIL, 2020).

Entretanto, em que pese a seguranca juridica em decorréncia de unificacédo da
jurisprudéncia, a decisdo do STJ ndo parece ter respeitado a normativa da LPC e da
UPOV e o proprio principio constitucional de funcdo social da propriedade e
propriedade industrial. Fato que acabou por ratificar uma situacdo de desequilibrio
entre poderes do titular de patentes de biotecnologia e agricultores.

Porto (2016) coloca que o direito de patente e o direito de cultivar em uma
mesma variedade vegetal traz como consequéncia a limitacdo ou até mesmo a
eliminacao das excec¢bes permitidas na LPC aos direitos sobre a cultivar, sobretudo
em relacdo aos agricultores e melhoristas com potencial de sérios danos aos

agricultores nacionais e até mesmo de desenvolvimento de experimentos e pesquisas.



68

Em dltimo cenario, a autora afirma que pode, inclusive, gerar a faléncia do sistema de
protecdo de cultivares.

E nessa tese que este trabalho de pesquisa se filia. De fato, a decisdo do STJ
nao anula a LPC e seus institutos. Para cultivares que foram desenvolvidas sem o
meétodo de transgenia, a lei continua perfeitamente aplicavel e eficaz, entretanto, nas
variedades vegetais que foram geneticamente modificadas pelo processo de
transgenia, o titular tem por opgéo proteger a cultivar como patente de biotecnologia,
afastando a incidéncia da LPC em suas excecdes, aplicando os institutos de patente
da LPI, que ndo comportam as limitacdes previstas na lei especifica. Seria uma
hipétese de excec¢édo do instituto da LPC.

Contudo, o crescente uso de variedades vegetais geneticamente modificadas,
sobretudo para as principais commodities produzidas pelo Brasil acabam por tornar a
excecdo em uma regra. E importante ressaltar, conforme mencionado neste estudo,
gque mais de 94% das safras principais de exportacdo consiste em variedades
geneticamente modificadas, tem-se, dessa forma, que a exce¢ao acaba por se tornar
regra, visto que a quase totalidade das maiores producfes agricolas do pais séo
constituidas de variedades vegetais transgénicas, com a possibilidade de incidir a
legislacdo patentéria.

Verifica-se, assim, a que LPC, que foi selecionada desde sua génese para ser
a Unica forma de protecéo de cultivares no pais, em consonancia com a legislacao da
UPOQOV, acaba por ser utilizada de forma subsidiaria em relacdo a maior parte da
producao agricola do pais. Sua aplicacao se limita a cultivares de ndo transgénicas,
tornando a lei inbcua nesse ponto, pois suas principais limitacdes ao direito do titular
sdo suprimidas por utilizacéo de legislacdo menos especifica.

Temos que essa sobreposicdo de direitos, na medida em que suprime
limitacBes previstas em legislacdo especificas para variedades vegetais, acaba por
gerar um superdireito aos titulares de patentes de biotecnologia, acarretando em
desequilibrio das relagbes entre titulares de patentes e agricultores e produtores de
sementes, de modo que a sobreposi¢cdo acaba por impactar de forma negativa na
dindmica do mercado de sementes no pais.

E nesta senda, autores como Vieira e Plaza (2010) entendem que essa
sobreposicao vai de encontro aos preceitos constitucionais do art. 5°, inciso XXIX, da
Constituicdo Federal, pois gera colisdo com o desenvolvimento socioeconémico e

tecnologico do pais, vez que impede a difusdo do conhecimento e gera uma restricdo
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no desenvolvimento e nas pesquisas de novas variedades vegetais, afrontando a
funcao sistematica da propriedade por impedir o progresso técnico.

Dessa forma, a decisao do STJ nao foi a mais acertada, pois acaba por causar
um desequilibrio legislativo, com supresséo de aplicagédo da LPC, tornando-a inécua
para grande parte das variedades vegetais do pais, 0 que gera vantagens excessivas
aos titulares de patentes. Por grande parte das culturas geneticamente modificadas
serem commodities, seu preco é ditado pelo mercado internacional. Somado a
limitacdo de disponibilidade a sementes convencionais adaptadas, tem-se que 0s
agricultores tém cada vez mais seu poder de escolha mitigado quanto a selecdo de
culturas e sementes a serem produzidas.

A EMBRAPA, como fornecedora, desenvolvedora e pesquisadora, acaba tendo
reflexos da decisdo em suas politicas internas. Tal consolidacao na lei de patentes
pode alterar as estratégias de protecdo de pesquisas futuras, eis que sera levar e
consideracao a inaplicabilidade de direitos de melhoristas para variedades protegidas
por patentes, bem como de trazer informagdo aos agricultores sobre os 6nus e
alternativas viaveis ao uso de variedades geneticamente modificadas.

Inclusive, € nesse sentido de maior liberdade produtiva e preocupag¢do com as
formas de contrato e direitos de propriedade intelectual aplicados, que a EMBRAPA,
juntamente com a Aprosoja Mato Grosso criaram, em 2017 o Instituto Soja Livre!?,
gue tem como objetivo justamente contribuir para o desenvolvimento do mercado de
Soja Convencional, gerando maior liberdade de escolha do produtor rural na escolha
da tecnologia, da cultivar e do sistema produtivo que ira trazer maior rentabilidade e
segurancga na safra.

N&o obstante ao desenvolvimento do mercado de soja convencional, o Instituto
Soja Livre também busca a atos que visam tolher a escolha dos agricultores de qual
tecnologia de sementes utilizar. Nesse sentido, o instituto demonstrou preocupacao
com a recente proposta submetida ao Conselho Administrativo de Defesa Econdmica
(CADE), feito pelas empresas Basf, Monsanto do Brasil, Du Pont e Dow Agrosciences
(Corteva) e Syngenta para criar um sistema que denominado Cultive Biotec, que
promovera a cobranca conjunta dos royalties devidos em razdo da biotecnologia de

soja’s,

12 website do instituto disponivel em: <https://sojalivre.com.br/> Acesso em 01 mai. 2022.
13 para mais informacdes acessar: <https://sojalivre.com.br/instituto-soja-livre-em-alerta-sobre-o-anuncio-do-
sistema-unico-de-cobranca-de-royalties-por-gigantes-do-setor/> Acesso em 20 mai. 2022.
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Para além dos impactos de ordem econdmica, a dependéncia de sementes em
cada safra e a auséncia de desenvolvimento natural de variedades, pode acarretar a
diminuicdo sucessiva de diversidade genética de variedades vegetais, com
implicagbes de ordem ambiental.

Como forma de solucéo possivel a problematica consolidada pela decisdo do
STJ, Avila (2016) traz uma perspectiva apontada pelo doutrinador Denis Barbosa, o
qual, desde 2010, prop0s alteracdes legislativas para elidir a interpretagéo que permite
a sobreposicao de direitos, destacando uma insercédo de um paragrafo no art. 42, da
LPI, com a seguinte redacéo: “art. 42 § 3° - “o disposto no inciso |l do caput, no tocante
aos produtos diretamente obtidos por processos patenteados, ndo sera aplicavel as
cultivares suscetiveis de protegao segundo legislagéo propria”. (AVILA, 2016,p. 171).

Tal alteracdo prevé a exclusao do sistema de patentes da variedade vegetal, o
gue tornaria o sistema novamente harmoénico. Nesse mesmo sentido, haveria também
proposta de alteracédo do art. 43, para acrescentar a excecdo do art. 10 da LPC, que
trata justamente das excec¢des aos direitos dos titulares de cultivares.

Souza (2021), por outro lado, entende que a referida alteracdo, apesar de
positiva para encerrar a problematica de sobreposicdo nociva, acaba por trazer outro
desequilibrio, pois acabaria por conceder vantagem excessiva as empresas
multiplicadoras de sementes que trabalham em parceria com as titulares das patentes.

Assim, coloca o autor:

A proposta é um avanco, mas merece ajustes, dado que iria gerar outro
problema. Acabaria também por beneficiar aquelas obtentoras e
multiplicadoras de sementes que trabalham em parceria com as titulares das
patentes. Qual referido em outra oportunidade, a presente tese nao labora
para desonera-las dos royalties pela tecnologia licenciada. Assim, a proposta
de Denis Barbosa — no sentido de criacdo de um paragrafo 3° para o art. 42
da LPI - poderia ser ajustada para o seguinte formato: O disposto no inciso Il
do caput, no tocante aos produtos diretamente obtidos por processos
patenteados, ndo sera aplicavel aos privilégios concedidos aos agricultores
pela lei de protecéo de cultivares. (SOUZA, 2021, p. 189).

Considerando o encerramento da demanda no ambito judicial, com o recente
transito em julgado e tese fixada, a alteracéo legislativa dos diplomas legais se faz
necessaria para que possibilite uma nova reconfiguragdo nos contratos de
licenciamento de tecnologia e garantia dos principios previstos nos art. 2.1, da UPOV
e principios constitucionais de propriedade intelectual, com melhor equilibrio juridico-
econdbmico das relagbes entre produtores rurais e fornecedores de sementes, bem

como difusdo maior no mercado de variedades vegetais convencionais, livres de taxa
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de tecnologia que possibilitem um mais amplo leque de opcdes aos produtores rurais

de escolha do tipo de tecnologia implementar em suas plantagdes.
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9 IMPACTOS
Conforme reconhecido pelo préprio STJ ao admitir o incidente de assuncéo de

competéncia, a matéria - relativa a aplicacdo ou ndo das limitacdes da LPC para
titulares de patentes de biotecnologia aplicavel a variedades vegetais geneticamente
modificadas - possui repercussdo social relevante, e impacta todo o mercado de
sementes transgénicas, que corresponde a maior parte da producdo das principais
commodities dos Brasil.

A EMBRAPA, como empresa publica com misséo de viabilizar solugdes de
pesquisa, inovacdo e desenvolvimento na sustentabilidade da agricultura, em
beneficio da sociedade brasileira, € um grande ator no mercado e na pesquisa agricola
no pais.

O REsp 1.610.728/RS teve sua tese fixada em 2019 e o transito em julgado
somente se deu em 2021, ou seja, € recente, de modo que a elaboracéo de relatério
técnico, na modalidade de parecer juridico € elemento que pode ser utilizado pela
empresa publica como subsidio para fomentar politicas publicas de incentivo ao
acesso de sementes convencionais, de discussdes alteracao legislativa da LPI.

O referido recurso analisado contou com sete pareceres de diversos autores,
bem como varios estudos juntados aos autos, que foram valorados pelos julgadores
e utilizado como meio para formacdo de convencimento dos ministros da corte
superior, de modo que o relatério elaborado pode ser utilizado pela EMBRAPA para
outras demandas judiciais analogas ou mesmo da propria revisédo da tese fixada pelo
STJ.
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10 ENTREGAVEIS DE ACORDO COM OS PRODUTOS DO TCC

O presente trabalho ira entregar os seguintes produtos aprovados pelo
PROFENIT:

1. Matriz de SWOT (FOFA) sendo um Anexo do texto dissertativo do
TCC.

2. Figura Diagrama do Modelo de Negécio CANVAS como um Anexo do
texto dissertativo do TCC.

3. 01 artigo em avaliacéo ou ja publicado por revista Qualis B3 ou mais da
area do PROFNIT, em coautoria do discente e do orientador pelo menos, sendo um
Anexo do texto dissertativo do TCC.

4. Texto Dissertativo no formato minimo do PROFNIT Nacional.

5. Relatério Técnico Conclusivo sobre Propriedade Intelectual, e/ou

Transferéncia de Tecnologia para Inovacédo Tecnoldgica.
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11 CONCLUSAO

Ao longo do trabalho foi possivel perceber que a legislacdo pertinente a
protecdo de variedades vegetais no Brasil € a LPC, sendo a Unica protec¢éo possivel
para cultivares no pais, em atendimento a ata da UPOV o qual o Brasil é signatario.

Com o advento da biotecnologia contemporanea e o processo de
transgenia, comecou a ser crescente no mercado a difusdo de variedades vegetais
geneticamente modificadas, como é o caso da soja RR tolerante a herbicidas a base
de glifosato.

Tal técnica permitiu que sementes pudessem ser modificadas
geneticamente para adquirir caracteristicas especificas, e a inser¢cdo desse gene e
sua manifestacao na planta pode ser considerado como invencéo, sendo categorizado
e protegido como patente de biotecnologia.

Assim, nos contratos de licenciamento de sementes entre titulares de
direitos de patente e cultivar e os produtores rurais, ndo € aplicada a LPC e seus
institutos, mas sim o sistema de protecao de patentes existente na LPI. Tal aplicacao
da LPI acaba por afastar a limitacdo de direitos do titular prevista na LPC, tal como a
possibilidade de reservar sementes para uso proprio e doacdo de forma gratuita a
pequenos produtores rurais.

Observou-se, ao comparar os limites de protecdo das duas leis, que a Lei
de Protecdo de Cultivares, na medida em que é mais especifica, deixa de forma
explicita os limites de sua protecao e o resguardo dos direitos dos agricultores, com o
intuito de manter um equilibrio nos interesses privados das empresas detentoras da
tecnologia e dos agricultores que adquirem as sementes.

A LPI, por outro lado, € menos especifica quanto a limitacées dos direitos
do titular da patente. Essa caréncia de especificidade gera uma clausula aberta, que
permite uma interpretacdo extensiva que acaba por suprimir as limitacdes
estabelecidas na LPC, extinguindo os direitos dos agricultores em detrimento dos
interesses dos titulares de patentes de biotecnologia, o que colide com os ditames da
lei de cultivares e acaba por torna-la indcua para essas variedades.

Assim, tem-se a ocorréncia de sobreposicdo de direitos, observada tanto
em sua modalidade concomitante quanto na sua modalidade subsequente. A
controvérsia gerada pela discussdo motivou diversas demandas judiciais que
acabaram gerando decisdes conflitantes entre os tribunais e até mesmo nas proprias

camaras civeis de um mesmo tribunal.
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Nesse aspecto, o REsp 1.610.728/RS buscou julgar a controvérsia e
admitiu o IAC, que fixou tese no sentido de que as limitacdes previstas na LPC nao
s&o oponiveis aos titulares de patentes de biotecnologia, por entender que se tratam
de institutos independentes, que tutelam bens diversos.

Em que pese a seguranca juridica trazida pelo julgamento, na medida que
uniformiza a jurisprudéncia do pais quanto ao tema, entende-se que a decisédo da
corte superior ndo foi adequada, e acabou por consolidar um desequilibrio nas
relacdes entre titulares de patentes e produtores rurais que adquirem sementes.

Considerando o crescimento massivo do uso de variedades vegetais
geneticamente modificadas, sobretudo nas principais commaodities agricolas do pais,
temos que a LPC acaba por se tornar ineficaz para grande parte das cultivares do
pais, ante sua nao aplicacao para essas variedades transgénicas.

Tal fato acaba por gerar um direito majorado aos titulares de patentes,
colocando em xeque o interesse social da propriedade intelectual, em violagéo ao art.
59, XXIX da CF.

Nesse sentido, entende-se ser necessaria a ado¢ao de medidas para trazer
um reequilibrio das relacdes entre titulares de agricultores. Para tanto, faz-se
necessaria a reducdo da dependéncia massiva dos produtores rurais de cultivares
protegidas por patentes, com a formulacdo de politicas publicas disseminacdo do
acesso 0s agricultores de cultivares tradicionais, sobre as quais nao incidem taxas
tecnoldgicas, tal como EMBRAPA tem feito com a cria¢é@o do Instituto Soja Livre.

Ademais, é necessaria a discussédo de propostas de alteracédo legislativa, a
fim de modificar o art. 42 da LPI e inserir paragrafo que exclua do escopo de protecéo
da LPI as variedades protegidas pela LPC, a fim de restabelecer equilibrio entre os

atores do mercado de sementes no Brasil.
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12 PERSPECTIVAS FUTURAS

O presente trabalho visou tracar um panorama da sobreposicéo de direitos
entre a LPC e a LPI e a perda de eficacia da legislacao especifica de cultivares para
as variedades vegetais geneticamente modificadas. Tal mitigacao foi reforcada pela
deciséo do STJ que fixou tese em IAC, ratificando o afastamento de incidéncia da LPC
para patentes de biotecnologia.

A decisdo do STJ, no entanto, somente transitou em julgado em agosto de
2021, sendo fato recente. Trabalhos futuros podem analisar as repercussées a médio
e longo prazo nos precedentes judiciais apos a decisao da corte superior, sobretudo
em reflexos nos contratos de licenciamento de sementes de empresas de
biotecnologia, a fim de verificar como tem tratado da matéria em suas clausulas e suas
modificacdes apos a decisdo do STJ.

Também faz-se necessario estudar as clausulas contratuais e suas
eventuais alteracdes ante o CADE e sob a 6tica do direito da concorréncia, como outra
modalidade que possibilitaria a regulacédo das relacdes entre os atores, para além das
propostas feitas no presente trabalho.
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APENDICE A — Matrix FOFA (SWOT)

MATRIZ SWOT (FOFA)

AJUDA ATRAPALHA

FORCAS:
1. Empresa Pablica
INTERNA | 2. confianca no mercado

(Organizacdo) | 3. Alto nivel de produgéo
cientifica

FRAQUEZAS:
1. Falta de recursos
2. Demora na tomada de decisdes
3. Interesses divergentes

OPORTUNIDADES:

1. Aumento da produgéo AMEAGAS:
agricola 1. Fixacdo de tese em IAC pelo STJ
2. Iniciativa de uso de 2. Tentativa de instituir sistema unico
EXTERNA variedades sem taxa de cobranca de royalties
(Ambiente) tecnoldgica 3. Expressiva dependéncia dos

Insatisfacdo dos produtores
rurais com os royalties
pagos

agricultores de variedades
geneticamente modificadas
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CANVAS
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Parcerias Chave:

1. Poder Publico
2. Universidades
3. Agricultores

Atividades
Chave:

1. Pesquisa

2. Distribuicdo
insumos
agropecuarios

3. Transferéncia
de tecnologia

Recursos Chave:

1. Laboratorios

2. Propriedade
Intelectual

3. Recursos
Humanos

4. Equipamento

Propostas de Valor:

1.

2.

Desenvolvimento
nacional

Maior acesso a
produtos
agropecuarios
Desenvolvimento
de tecnologias

Relacionamento:
1. Redes Sociais

2. Sites

eletrénicos
3. Sedes fisicas
4.

Canais:

1. Politicas
publicas

2. Editais

3. Contato direto

Segmentos de Clientes:

1. Pesquisadores

2. Agricultores

3. Empresas de
biotecnologia

Estrutura de Custos:

1. Custos de manutengdo de patentes e registros

2. Custo com pessoal

3. Custo com equipamentos de laboratério

Fontes de Receita:

1. Licenciamento de tecnologia
2. Repasses do poder publico
3. Comercializa¢do de produtos
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APENDICE C - Artigo submetido ou publicado

PROPRIEDADE INTELECTUAL E VARIEDADES VEGETAIS GENETICAMENTE
MODIFICADAS FRENTE AO RESP 1.610.728/RS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTICA

RESUMO

O advento da biotecnologia moderna trouxe a possibilidade de inserir caracteristicas em seres
vivos que até entdo ndo eram possiveis de se obter na natureza. A legislacdo comegou a
reconhecer seres vivos geneticamente modificados como invengdes passiveis de protecdo por
patentes. O presente trabalho visa analisar os institutos de protecéo previstos na Lei de Protecédo
de Cultivares e das patentes de biotecnologia da Lei de Propriedade Industrial, a fim de verificar
a ocorréncia de sobreposicéo de direitos e o posicionamento do Superior Tribunal de Justi¢a ao
julgar o REsp 1.610.728/RS, e seus impactos na eficacia da legislacdo de protecao de cultivares.
A metodologia utilizada foi de carater qualitativo sendo empregada a pesquisa bibliogréfica e
documental. As analises feitas demonstraram a ocorréncia de sobreposi¢do entre 0s institutos e
a decisdo do STJ gerou uma mitigacdo da Lei de Protecdo de Cultivares para as variedades
vegetais transgénicas.

Palavras-chave: Cultivares. Transgénicos. Sobreposicao.

INTELLECTUAL PROPERTY AND GENETICALLY MODIFIED PLANT VARIETIES
AND RESP 1.610.728/RS OF THE SUPERIOR COURT OF JUSTICE

ABSTRACT

The advent of modern biotechnology brought the possibility of inserting characteristics in
living beings that were not possible to obtain in nature until then. Legislation began to recognize
genetically modified living beings as patentable inventions. The present paper aims to analyze
the protection institutes provided for in the Plant Protection Law and for biotechnology patents
in the Industrial Property Law, in order to verify the occurrence of overlapping rights and the
position of the Superior Court of Justice when judging REsp 1.610.728/RS, and its impacts on
the effectiveness of plant variety protection legislation. The methodology used was of a
qualitative nature, using bibliographic and documental research. The analyzes carried out
showed the occurrence of overlap between the institutes and the decision of the Superior Court
generated a mitigation of the Plant Variety Protection Law for transgenic plant varieties.

Keywords: Plant Variety. Transgenic. Overlaps

Area Tecnol6gica: Propriedade Intelectual. Inovacio e Desenvolvimento
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INTRODUCAO

No Brasil, a propriedade intelectual esta pulverizada em nosso ordenamento juridico em
diversas normativas.

Dentre as protegdes existentes no sistema de propriedade intelectual, tem-se a protecdo de
variedades vegetais denominada cultivares. A tutela referente a esse objeto é regulamentada no
Brasil pela Lei de Protecéo de Cultivares (Lei n® 9.456/1997) - LPC, um sistema de protegéo
sui gerenis adotado pelo Brasil, em consonancia com a disposi¢do da UPOV de 1978, o qual o
pais é signatario, sendo a Unica forma de protecdo de tais variedades vegetais em nosso
ordenamento juridico.

De outro lado, para invencGes de produtos e processos de obtencdo de produto, tem-se no Brasil
0 instituto de protecdo das patentes, regulado pela Lei de Propriedade Industrial (Lei n°
9.279/1996) - LPI. Dentre os requisitos de protecdo, tem-se a exclusdo de protecéo de seres
Vivos, eis que ndo sdo considerados como invencdo, mas como mera descoberta.

Com o advento da biotecnologia moderna e das técnicas de transgenia, foi possivel inserir genes
em organismos vivos, de modo que 0s organismos geneticamente modificados passam a
apresentar caracteristicas que ndo apresentariam na natureza sem a intervencdo humana. Tal
advento, gerou embates judicais nas cortes norte-americanas, com 0 reconhecimento da
possibilidade de patenteamento de seres vivos, eis que considerados agora como invencéo,
guando submetidos a técnica de transgenia.

Nesse sentido, verificou-se a problemaética no caso das variedades vegetais geneticamente
modificada, eis que seria possivel cumular os institutos de protecdo de LPC e da LPI nessa
cultivares, o que poderia mitigar as limitacdes de direito previstas na LPC e ndo previstas na
LPI.

Tal possibilidade de sobreposicdo de direitos acarretou litigios levados ao judiciario que
comecaram a formar precedentes que divergiam entre si.

Diante da relevancia da matéria, a questdo foi levada ao Superior Tribunal de Justica - STJ,
dando origem ao REsp 1.610.728/RS, que julgou a matéria e fixou tese em Incidente de
Assuncdo de Competéncia - IAC com determinacdo de que os direitos relativos a LPC néo
seriam oponiveis aos titulares de patentes de biotecnologia.

Dessa forma, este artigo busca analisar a sistematica que rege a protecdo de cultivares no pais,
verificar os precedentes judiciais para atestar a problematica da sobreposicéo de direitos e 0s
impactos gerados pela decisdo do Superior Tribunal de Justica.

1.1 Propriedade intelectual: escopo

A definicdo acima, no entanto, possui apenas um rol exemplificativo comportando outras
hipGteses ndo constantes da referida relagéo.

Autores como Del Nero (2008), colocam que uma especificidade da propriedade intelectual é
sua incidéncia e protecdo sobre os bens imateriais, que sdo aqueles que ndo possuem uma
existéncia corporea, tangivel, sendo bens produzidos a partir do intelecto humano e das
possibilidades criativas.

A propriedade intelectual, como toda a modalidade de propriedade, esta atrelada ao principio
constitucional da funcdo social, de forma que esta deve, de acordo com o mandamento
constitucional do art. 5°, XXIX, corroborar com o interesse social e com o desenvolvimento
tecnologico e econémico do pais.
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Nos dizeres de Varella (1996), a propriedade intelectual deve beneficiar toda a coletividade e
promover o bem comum, sendo esses beneficios atingidos quando o inventor for bem
remunerado, 0 que o incentivard a produzir novas invencdes, de modo a contribuir para o
progresso cientifico humano.

Ademais, ao se tratar da propriedade intelectual, fala-se de um género, o qual comporta muitas
espécies, como € o caso da propriedade industrial e os direitos autorais que, por sua vez,
possuem diversas subsespécies.

Além dos direitos autorais e de propriedade industrial, existem outros direitos de propriedade
intelectual que ndo estdo abarcados por estas duas espécies, sendo considerados direitos sui
generis, como € o0 caso da protecdo de novas variedades de plantas (regulados pela Lei
9.456/97), das topografias de circuitos integrados (disciplinados pela Lei 11.484/07), os
conhecimentos tradicionais e as manifestacoes folcléricas.

Considerando o grande escopo da propriedade intelectual no Brasil, neste trabalho iremos nos
atentar e detalhar apenas Lei 9.279 de 14 de maio de 1996, no que diz respeito a matéria de
patentes, bem como elementos béasicos da Lei 9.456 de 25 de abril de 1997.

1.2 O advento da biotecnologia moderna

A fim de se verificar a colidéncia de dois institutos de propriedade intelectual, necessario
entender os conceitos contemporaneos de biotecnologia. lacomini (2009) coloca que a Ultima
década do XX foi caracterizada pelos grandes avangos nas ciéncias da vida, em especial a
biologia molecular, e engenharia genética. Comecaram também os intensos debates sobre o
patenteamento de animais e plantas e a manipulacdo genética do genoma humano e da
exploracdo econdmica e exercicio de direitos de monopdlio sobre pesquisas dessa area.

Vieira e Buainain (2004) lecionam que a biotecnologia pode ser entendida, em seu sentido
amplo, como qualquer tipo de técnica que utilize organismos vivos com intuito de modificar ou
produzir produtos para melhorar plantas e animais ou mesmo para desenvolver microrganismos
para usos especificos.

Na biotecnologia contemporanea, tem-se a ideia do sentido mais restrito do termo, que Vieira
e Buainain (2004) colocam que é utilizado para designar as técnicas advindas tanto da
Bioquimica quanto da Biologia molecular que possam trazer beneficios aos seres humanos.

Tratam-se das técnicas avangadas de engenharia genética que Diaféria (1999) define como o
conjunto de técnicas de laboratério desenvolvidas a partir de 1972, que possibilitaram a criacdo
do DNA recombinante, dentre outras atividades. Essas técnicas podem ser utilizadas para
separar, copiar, duplicar ou modificar partes do genoma de plantas, animais ou humano,
possuindo bases cientificas na biologia molecular, engenharia bioquimica e genética,
microbiologia, dentre outros ramos da ciéncia.

Por meio dessas novas descobertas os cientistas tém decifrado o codigo genético da vida e
manipulando a matéria biolégica para criar objetos Uteis, e recombinando e entrelacando
material vivo para a obtencdo de bens industriais.

Com a crescente importancia que a biotecnologia apresenta no mundo contemporaneo, o Direito
teve que dar maior relevancia para a devida regulacéo desse crescente ramo atraves dos direitos
de propriedade intelectual, uma vez que 0s inventores necessitam de mecanismos que 0S
protejam contra copias e uso indiscriminado.

Diversos mecanismos juridicos foram surgindo ou se atualizando para regular a protecéo desse
novo ramo cientifico, como € o caso das patentes, da protecdo de variedades vegetais, dentre
outras.
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No campo das patentes, o grande marco da biotecnologia contemporanea € por muitos
considerados o emblematico caso Diamond vs. Chakrabarty, onde a Suprema Corte dos Estado
Unidos decidiu pela pantenteabilidade da bactéria geneticamente modificada Pseudomonas
genus.

A partir deste julgado é que foi possivel o patenteamento de seres vivos nos Estados Unidos, e
devido a forca econdmica do pais no mercado mundial, logo houve a disseminacdo desse
sistema ao redor do mundo.

Temos entdo que biotecnologia contemporanea é um ramo recente da ciéncia e,
consequentemente, sua regulacdo é uma novidade para o Direito, de modo que por vezes este
acaba se deparando com questdes controversas e polémicas em seus mais diversos ramos.

1.3 Aspectos da Lei de Protecdo de Cultivares (Lei 9.456/1997)

A protecdo objeto da Lei 9.456/97 é a cultivar, entendida pelo art. 3°, 1V, da lei como variedade
ou espécie vegetal que deve apresentar 0s seguintes critérios: distinguibilidade,
homogeneidade, estabilidade, novidade e denominacao.

Tal teste tem o intuito de assegurar que a mera descoberta de plantas nativas ndo seja passivel
de protecdo, impedindo, dessa forma, a apropriacdo da biodiversidade do pais por empresas
privadas.

Del Nero (2004) coloca que néo fosse o teste DHE, a tutela juridica da protecdo das variedades
de plantas estaria descaracterizada, pois faria com que a biodiversidade patria estivesse sujeito
a apropriacdo por empresas privadas, o que constituiria uma flagrante inconstitucionalidade,
uma vez que a Constituicdo Federal de 1988, em seu art. 225, estabelece que 0 meio ambiente
€ um bem de uso comum do povo.

Este teste possui um carater essencialmente técnico, em que sdo realizadas em estacdes
experimentais e seguem um procedimento préprio para cada espécie, sendo realizados por
especialistas com conhecimentos aprofundados da espécie a ser protegida.

Quanto ao critério de distinguibilidade, entende-se que sera atendido quando a variedade
vegetal for claramente distinguivel de qualquer outra variedade, por meio de descritores que
alcancam a margem minima estabelecido pelo Servico Nacional de Protecdo de Cultivares
(SNPC).

Vale colocar que esse critério busca evitar que cultivares com diferencas infimas sejam objeto
de protecdo. Assim, ndo € necessario que a cultivar distinta seja melhor do que as outras
variedades existentes, bastando tdo somente que ela seja claramente distinta das demais.

No gue tange o requisito da homogeneidade, temos que a cultivar homogénea é aquela que,
quando cultivada, mantém uma uniformidade nas caracteristicas, que foram usadas para
descrevé-la, ndo podendo apresentar caracteristicas discrepantes entre si, mantendo uma
variabilidade minima de acordo com os critérios estabelecidos pelo SNPC.

Ja em relacdo ao critério de estabilidade, temos que a cultivar deve manter as mesmas
caracteristicas que a diferencia das demais ao longo do seu ciclo de reproducédo e multiplicagéo.

O requisito da novidade, por sua vez, ndo constitui um critério técnico a ser auferido por meio
de testes especificos, bastando que a cultivar ndo tenha sido colocada a disposi¢éo do publico
pelo periodo estabelecido para que possa ser considerada como nova cultivar.

O ultimo critério a ser analisado é o da denominagéo. A cultivar deve possuir uma denominacao
genérica que a identifique, seguindo os critérios estabelecidos no art. 15 da LPC.
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Cabe ao SNPC fazer a analise da denominacao proposta pelo requerente de protecdo, na qual
sera verificada a existéncia de cultivar da mesma espécie ou de espécies semelhantes com
denominagdo igual ou semelhante no Brasil e em outros paises, através de consultas as bases
de dados da UPOV e a lista de cultivares protegidas e com registro comercial.

Quanto a abrangéncia de sua protecdo, temos que pelo disposto do art. 8° da LPC, a “protegao
da cultivar recaira sobre o material de reproducdo ou de multiplicacdo vegetativa da planta
inteira”. Tal protecdo garantira, ao titular do direito, a exclusividade sobre os direitos de
reproducdo comercial da cultivar no Brasil. A protecdo da variedade vegetal sera feita por meio
de um Certificado de Protegéo de Cultivar emitido pelo SNPC.

Em relacdo ao prazo de protecdo, temos que a Lei de Protecdo de Cultivares, em seu art. 8°,
estabeleceu o prazo de protecdo de 15 anos para as cultivares em geral, e 18 anos para as
videiras, arvores frutiferas, florestais e ornamentais. Findo esse periodo de concesséo havera a
extincdo do direito do titular e a cultivar caira em dominio pablico, podendo ser utilizada por
terceiros sem autorizacao ou pagamento de royalties.

Também havera extin¢do do direito de protegdo em casos de renuncia do titular, pela auséncia
de sua homogeneidade ou estabilidades, pela auséncia de pagamento da anuidade, pela ndo
apresentacdo da amostra viva quando solicitada e pela comprovacgéo de que a cultivar causou
impacto desfavoravel ao meio ambiente ou a saide humana. A extin¢cdo do direito do titular
produz efeitos a partir da data inicial da publicacdo de instauragéo ex officio do processo ou do
protocolo de pedido de cancelamento.

1.4 Aspectos da Lei de Propriedade Industrial e patentes

A propriedade industrial, como visto anteriormente, constitui um ramo do direito empresarial
que protege os direitos dos inventores. No Brasil, é regida pela Lei de Propriedade Industrial
(Lei 9.279/96) ou LPI, que “regula direitos e obrigacdes relativos a propriedade industrial”. A
referida lei abrange todo o escopo de patentes, marcas, desenho industrial, indicacdo geografica,
contratos de tecnologia, dentre outras areas da propriedade industrial.

Considerando a extensa gama de subespécies abordadas pela LPI, este trabalho ira atentar-se
somente no escopo das patentes, trazendo suas principais caracteristicas, como definicdo,
requisitos, limites e prazos.

As patentes possuem diversas formas de classificacdo. Essencialmente, elas se dividem em:
invencdo e modelo de utilidade. Suas defini¢des estdo contidas nos arts. 8° e 9° da LPI. Uma
invencdo pode ser entendida como uma solugdo nova para a resolucdo de problema técnico
especifico, dentro de uma determinada area tecnoldgica. Por sua vez, modelo de utilidade seria
uma nova forma ou disposi¢do de um objeto, ou parte dele, de uso pratico, com o intuito de
proporcionar uma melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricacdo. Trata-se, desse modo,
de um aperfeicoamento de uma invencao ja existente.

A LPI, em seu art. 8° estabelece como patenteavel “a invengdo que atenda aos requisitos de
novidade, atividade inventiva e aplicagdo industrial’. Estes requisitos sao cumulativos, de modo
gue a auséncia de qualquer um deles invalido o pedido de patente.

Apesar dos requisitos necessarios para obtencdo de patentes, a legislacdo brasileira elenca
objetos que ndo podem ser patenteados, sendo excluidos do escopo de patenteabilidade, ainda
gue cumpram 0s requisitos base. Estes objetos estdo dispostos no art. 10 e 18 da Lei de
Propriedade Industrial.
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Assim, se objeto se enquadrar em um desses requisitos, este ndo podera ser protegido por meio
do sistema de patentes, o que inclui, como €é possivel ser depreendido no art. 18, 11l da LPI, o
todo o parte de seres vivos.

Entretanto, é possivel notar que a lei estabeleceu uma exce¢do para 0 caso dos microrganismos
transgénicos. Desse modo, se um organismo geneticamente modificado por meio de engenharia
genética contiver os trés requisitos de patenteabilidade poderd ser protegido por meio de
patentes. Esse ponto da lei serd abordado posteriormente, a fim de confronta-lo com outras
legislacdes.

O prazo de protecéo para as patentes de invencao é de 20 anos contado da data do depdsito (art.
40 da LPI). Para os casos de patentes de modelo de utilidade o prazo sera de somente 15 anos.
Findado esse periodo de protecdo, as invengdes e modelos de utilidade passaram a integrar o
dominio publico.

1.5 Sobreposicédo de direitos entre protecdo da LP1 e LPC

A sobreposicao de direitos, conforme leciona Medeiros (2019) é um fenbmeno que sempre
existiu e uma excecdo ao sistema de propriedade intelectual, ocasionada quando um Unico
objeto atrai direitos de protecdo intelectual diversos. A autora diz ainda que a complexidade da
interrelacdo de direitos de propriedade intelectual aliada a legislagdo omissa e a julgados
divergentes permitiriam a proliferacdo de estratégias protetivas agressivas por parte dos
titulares dos direitos.

A Autora complementa que a sobreposi¢do pode ser da modalidade subsequente, na qual
quando expirado um direito de propriedade intelectual, outra protecédo incidiria no lugar; e a
modalidade concomitante, quando um Unico objeto é protegido por multiplos mecanismos da
propriedade intelectual.

No que diz respeito a LPC, temos que 0 escopo da protecdo abrange a planta como um todo e
veda a comercializacdo do material reprodutivo da planta. Entretanto, em seu art. 10, impde
uma série de limitacOes, nas quais o direito do obtentor ndo incidird, conforme comentado em
topico anterior, que diz respeito, sobretudo, a permissao de salvar sementes para uso proprio,
bem como de doar sementes de forma gratuita entre pequenos produtores rurais.

A LPI, por sua vez, em seu art. 42, elenca os direitos que o titular da patente tem sobre o bem
protegido.

O titular da patente, desse modo, possui direito de exclusividade sobre os produtos por ele
patenteados, bem como os produtos diretamente derivados de processos protegidos.

Entretanto, conforme colocam Vieira e Plaza (2010), a lei ndo estabelece de forma especifica o
limite da protecédo desse produto ou processo, de modo que a lei deixa uma denominada clausula
aberta, quando se fala de patente de plantas, uma vez que é possivel haver interpretacdo
extensiva, para que a protecdo patentaria inclua as sementes, bem como as descendentes da
planta, ou seja, seu material propagativo.

Autores como Varella (1996), desde antes do advento da LPC ja comentavam sobre a
problemaética da patente de seres vivos, eis que a lei foi elaborada inicialmente para invengdes
e que plantas se reproduzem naturalmente, sendo que agricultores que utilizassem sementes
estariam cometendo infracdo a propriedade intelectual.

Temos que a LPC, por ser lei mais especifica e direcionada para variedade vegetais, deixa bem
delimitado os limites de sua protecdo, bem como estabelece exce¢des para resguardar o direito
dos agricultores, a fim de manter um equilibrio entre os interesses dos titulares do certificado
de protecéo de cultivares e os agricultores.



89

Na LPI, por outro lado, os limites da protecdo por patentes ndo sao bem claros, pois, a principio,
a lei proibe a dispor do bem por qualquer meio, devendo levar em conta os limites por ela
fixados no art. 43.

Em que pese a LPI também tomar para si uma série de limitacGes no que diz respeito as patentes
e sua extensdo, por ser menos especifica, ndo abrange o escopo previsto na LPC.

A primeira exce¢do da LPC diz respeito ao pequeno agricultor, que pode — sem ter que ter
autorizacgéo do titular ou pagamento de royalties — reservar, doar sementes para outros pequenos
agricultores, no ambito de programas de financiamento e de programas comerciais.

Ademais, ha outra excecdo da LPC, que diz respeito ao replantio, ou seja, guardar as melhores
sementes de uma safra e usa-las na proxima, consistindo em um conhecimento milenar.

Conforme leciona Avila (2012), apesar da LPI ndo colocar essa exce¢do de maneira objetiva, o
inciso IV e VI, do art. 43 da lei trata da exaustdo de direitos, de modo que, em teoria, se 0
agricultor adquirir licitamente o produto objeto da patente (a semente, no caso em questéo),
havera a exaustao de direitos e o titular da patente nao tera mais direitos sobre o que o adquirente
fizer, exceto se for utiliza-la para fins de propagacédo e multiplicacdo comercial.

Entretanto, autores como Garcia (2010) colocam que a protecdo por meio de patentes,
justamente por ndo permitir a multiplicagcdo, acaba por impedir a formacdo de campos de
replantio, uma vez que ao replantar uma semente, os agricultores estariam reproduzindo um
bem patenteado, ainda que naturalmente, e que isto por si s6 constituiria uma infracdo, pois o
sistema de patentes ndo foi criado para protecdo de seres vivos, mas sim de objetos que ndo se
reproduzem.

Tem-se, desse modo, que em que pese nao haver protecdo direta sobre a planta em si por meio
de patente, seu gene modificado pode ser passivel de protecdo, e sua multiplicacdo pode ser
obstada, que é indissociavel da semente, 0 que, na préatica, acaba por proteger a variedade
vegetal como um todo, de modo que mostra a existéncia de sobreposi¢cdo em sua modalidade
concomitante.

METODOLOGIA

Elege-se, nessa investigacdo, a pesquisa do tipo qualitativa. A pesquisa é qualitativa porque
busca verificar os limites legislativos dos dois institutos de protecdo intelectual, sua
aplicabilidade a variedades vegetais geneticamente modificadas, e as consequéncias da
cumulacdo de direitos em um mesmo bem imaterial, sobretudo no que diz respeito tanto a
exaustdo de direitos quanto a reserva de sementes para safras futuras. No que tange aos
procedimentos, adotar-se-a a pesquisa bibliografica e documental.

Quanto as patentes, foi feita busca no site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI
na sessao de busca de patentes no periodo de 01 a 07 de maio de 2022. No campo titular foi
inserido o termo “Monsanto” € no campo resumo foi inserido o termo “glifosato”. Para busca
de cultivares, foi feita pesquisa de registros no Registro Nacional de Cultivares - RNC no
mesmo periodo, buscando por titular os termos “Monsanto” e, posteriormente “Monsoy”.

Seguidamente, foi procedida a analise do REsp 1.610.728/RS através do download do interior
teor do processo na pagina eletronica do STJ e acesso ao sistema com certificado digital e
cadastro no site, com acesso em maio de 2022. Apos, foi feita analise para apontar os impactos
da decisao do Superior Tribunal de Justi¢a no sistema de protecéo de cultivares no Brasil através
de anélise do acdrd&o que fixou tese em IAC e dos dados sobre producéo agricola de variedades
geneticamente modificadas.
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RESULTADOS E DISCUSSAO
3.1 Analise dos pedidos de patentes e Registro Nacional de Cultivares

Conforme exposto, o advento da biotecnologia contemporénea, trouxe a tona processos de
engenharia genética e de transgenia nunca antes vistos, eis que a partir da recombinacao
genética, seria possivel criar espécies ou adicionar caracteristicas em espécies ndo encontradas
na natureza, de modo que, com 0 avanco da técnica e da legislacdo, houve reconhecimento de
possibilidade e patenteamento destes organismos.

E nesse sentido que a Lei de Propriedade Industrial, em que pese proibir o patenteamento do
todo ou parte de seres vivos, traz em seu paragrafo Unico, a exce¢do a regra, possibilitando
patenteamento de microrganismos transgénicos, desde que atendidos os demais requisitos de
patenteabilidade.

Nesse sentido, dada a possibilidade, inimeras patentes de biotecnologia foram depositadas,
como é o caso da tecnologia RR (Roundup Ready), de titularidade da empresa Monsanto.

A Monsanto é uma empresa norte-americana transnacional que atua no campo da agroguimica
e biotecnologia, trabalhando no ramo de sementes e pesquisas vegetais. A empresa veio para o
Brasil durante a década de 50, quando seus produtos comecaram a ser comercializados no pais.
Em 2018 ela foi adquirida pela Bayer.

Dentre de seus produtos mais conhecidos, temos as variedades vegetais, sobretudo a soja
Roundp Ready, sendo a semente transgénica mais conhecida no Brasil, de acordo com Bruch et
al (2005), para ser utilizada conjuntamente pelo herbicida a base de glifosato denominado
Roundup, que foi desenvolvido pela Monsanto Inc. que acaba por matar quaisquer plantas néo
resistentes ao glifosato

Dessa forma, a Monsanto desenvolveu a tecnologia denominada Roundup Ready tem por
intuito tornar a variedade vegetal resistente a herbicidas a base de glifosato, através de insercdo
de gene que torna a planta resistente a determinadas quantidade de glifosato, conhecidos como
soja Roundup Ready o RR.

Assim, através da técnica de transgenia, foi possivel inserir genes em uma variedade vegetal
que confere resisténcia ao herbicida comercializado.

Conforme mencionado, a Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 13, considera que um
invento possui o critério de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, ndo
decorra de maneira evidente ou ébvia do estado da técnica.

Dessa forma, um gene, isoladamente, ndo pode ser objeto da protecdo, uma vez que ele ndo traz
uma solugdo técnica a um problema, de modo que ndo poderiamos considerar uma sequéncia
génica como material a ser patenteado. Para ser passivel de protecdo por meio do sistema de
patentes, existe a necessidade de solucdo de um problema técnico.

Analisando os depésitos de patentes do INPI, verificando-se patentes contendo o termo
glifosato, tendo como titular a Monsanto Inc, foram localizados 71 pedidos de patente.

Dentre os pedidos, temos que 14 pedidos foram elencados na classificacdo IPC C12N que diz
respeito a composi¢fes de microrganismos e enzimas e na categoria A61K 38/17, que
corresponde a preparagdes medicinais contendo peptideos tendo mais de 20 amino&cidos.

Ao analisar o sistema de cultivares, por sua vez, que tem seu registro no Registro Nacional de
Cultivares — RNC, verificou-se 1558 pedidos de protecdo de cultivares concedidas a Monsanto
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do Brasil Ltda, em cultivares de Helianthus annuus L. (girassol), Zea mays L. (milho),
Saccharum L. (cana-de-agucar) e Sorghum bicolor (L.) Moench (sorgo).

Por sua vez, em pesquisa ao RNC por titular Monsoy Ltda, marca utilizada pela Monsanto para
seus produtos de soja, forma localizados 28 registros de cultivares da variedade vegetal Glycine
max (L.) Merr — soja. Todos os registros dizem respeito a soja geneticamente modificada e
trazem o seguinte texto idéntico no campo de evento de transformacao genética: “MON87701
x MON&89788: Soja geneticamente modificada resistente a insetos e tolerante ao herbicida
glifosato (Soja Intacta RR2PRO)”.

Percebe-se, desse modo, que existem registros de cultivar de plantas geneticamente modificadas
para conferir resisténcia a herbicidas a base de glifosato, devidamente registrada pelo sistema
de cultivares prevista na LPC.

Contudo, verificando as patentes localizadas, percebe-se que é possivel proteger de processo
envolvendo genes geneticamente modificados.

Nesse sentido, seria possivel patentear o gene modificado que confere a planta uma
caracteristica distinta, como, por exemplo, a resisténcia a determinado herbicida ou praga.
Nesse caso, ndo se estaria protegendo a planta ou a semente em si, mas sim o gene modificado
que confere a melhoria & variedade vegetal.

Temos com isso que — apesar de ndo ser possivel o patenteamento da semente ou da planta em
si, ante expressa vedacdo legal da LPI — é possivel proteger o gene modificado ou processo de
insercdo de tais na genes na cultivar, desde que contenham os requisitos de patenteabilidade.
Tal protecdo seria estendida para proteger a planta como um todo, uma vez que 0 gene passa a
ser uma caracteristica indissociavel da variedade vegetal melhorada. O que de fato se estaria
protegendo diz respeito a tecnologia de melhoramento de uma qualidade da planta, e ndo a
planta em si.

Nesse sentido, Plaza (2013) ja colocava que nos contratos da Monsanto a patente da soja com
tecnologia Roundup Ready (RR) impede que o plantador reserve ou replante as sementes
protegidas, obrigando-os a sempre recomprar da empresa a cada nova safra. A autora diz ainda
que a empresa entende que se a semente protegida for usada para fins de plantio, trata-se de uso
do objeto de patente, de modo que a empresa licencia o objeto da compra da semente.

E foi essa prevaléncia do sistema de patentes em detrimento da protecdo de cultivares existentes
nos contratos de licenciamento de sementes desde a insercdo de cultivares geneticamente
modificadas no mercado brasileiro, que gerou embates judiciais dos produtores e agricultores,
representados pelos sindicatos, contra as empresas titulares dos direitos de propriedade
intelectual das sementes.

As acdes, dentre outros pedidos, pleiteavam ao juizo a proibicdo da Monsanto do Brasil Ltda
de impedir que os agricultores fizessem a reserva de sementes para uso préprio, bem como a
possibilidade de troca gratuita de sementes entre pequenos produtores rurais, com aplicacéo dos
incisos | e IV do art. 10 da LPC, com afastamento da incidéncia da LPI, eis que nao aplicavel
para sementes, ante vedacao expressa de cumulagédo de protecdo prevista no art. 2° da LPC.

3.2 Analise do REsp 1.610.728/RS

Em meio a um panorama de tensdes de interesses e normativas conflitantes em relagdo a
aplicacdo da LPI em variedades vegetais transgénicas, com a supressdo das exce¢oes de direitos
previstos no art. 10 da LPC, acarretou no ajuizamento, no ano de 2009, de Acéo Coletiva pelo
Sindicato Rural de Passo Fundo — RS, Sindicato Rural de Sertéo, e Sindicato Rural de Santiago,
em face da Monsanto do Brasil Ltda, que deu origem ao REsp 1.610.728/RS.
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A acdo, dentre outros pedidos, pleiteava o reconhecimento do direito de pequenos, médios e
grandes agricultores de reservar o produto de cultivares de soja transgénica para replantio em
seus proprios campos de cultivo e comercializar essa producdo sem a necessidade de pagamento
de royalties, indenizacdo ou taxa de tecnologia, em conformidade com o art. 10, incisos I e Il
da Lei 9456/97. Pleiteava também, nos termos do inciso IV do art. 10 da LPC, o reconhecimento
do direito de pequenos produtores rurais de doar e trocar sementes reservadas a outros pequenos
produtores rurais.

Em sentenca, o magistrado de primeiro grau entendeu que as patentes da Ré ja haviam
caducado, declarando o direito dos agricultores de reservar o produto das cultivares de soja
transgénica para replantio em seus campos, € o direito de vender a matéria prima da producéo
sem mais nada a pagar e o direito de doar e trocar sementes reservadas, nos termos do art., 10
da Lei de Protecdo de Cultivares.

A Requerida Monsanto recorreu da deciséo para o Tribunal de Justica do Rio Grande do Sul,
alegando em suas raz6es que o juizo de primeiro grau negou a existéncia da LPI e ampliou de
forma arbitraria a LPC para além de seu escopo de protec¢do, pleiteando o reconhecimento de
inexisténcia de dupla protecdo por propriedade intelectual, uma vez que ndo se trataria de
protecdo de cultivar, mas sim de patente de biotecnologia.

Apds remessa dos autos, em 2014 foi proferido o Acérddo na Apelacéo Civel N° 70049447253,
que reformou a sentenca de primeiro grau e julgou a demanda improcedente, ante o
reconhecimento da ndo incidéncia da LPC nas cultivares geneticamente modificadas objeto da
acdo, eis que seriam patentes biotecnoldgicas, sendo aplicavel a legislacao especifica, qual seja,
a LPl.

A desembargadora relatora, em suas razdes, entendeu que as Leis n® 9.279/96 e 9.456/97 s&o
distintas entre si e, na abrangéncia, ndo se confundem quanto a protecdo de seu objeto. Dessa
forma, caso o bem imaterial possua os requisitos de patenteabilidade, ndo ha como excluir os
efeitos conferidos por essa prote¢éo, colocando que a lei de patentes poderia incorrer em uma
cultivar, uma vez que ambas as leis sdo omissas nesse sentido.

Assim, os Autores interpuseram Recurso Especial contra o acérddo proferido, sendo o0s autos
remetidos ao STJ e tomou a numera¢do REsp 1.610.728/RS.

O recurso especial foi interposto com fundamento nos art. 5°, LV e do art. 105, Ill, a da
Constituicao Federal.

Nas razdes do Recurso Especial, foi alegada a violacéo dos arts. 2°, 7° e 10 da LPC, do art. 2.1
da UPOV/78, do art. 18, Ill, pardgrafo unico, e 42 da LPI, bem como de divergéncia
jurisprudencial.

Devidamente admitido, houve peticdo por parte da Recorrida Monsanto para reconhecer a
existéncia de relevancia do tema para que seja admitido o incidente de assungdo de competéncia
—1AC, instituto previsto no art. 947 da Lei n° 13.105/2015 (Codigo de Processo Civil — CPC).

O IAC tem por objetivo formar tese que vincula todos os juizes e orgaos fracionarios, exceto
se houver revisdo de tese. Segundo Santos (2020), o IAC facilita o conhecimento das teses pela
sociedade, evita que a corte superior desconheca suas proprias teses e auxilia na inibicdo de
judicializagdo de controvérsias sobre o tema, ante seu carater vinculante.

No caso concreto, o IAC foi admitido pelo STJ, sob fundamento de repercusséo social, gerando
a seguinte fixac&do de tese a ser julgada. Apds a admissdo do IAC, tem-se o reconhecimento da
repercussao social gerada pela controversia, tomando o STJ a funcdo de firmar tese a fim de
unificar a jurisprudéncia quanto a aplicacdo simultanea das protec6es previstas na LPl e LPC a
sementes de soja Roundup Ready, obtidas mediante a técnica da transgenia.
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Foi juntado aos autos parecer do Ministério Publico Federal, que opinou pelo conhecimento e
provimento do recurso, eis que o0 parquet entendeu gque os institutos de propriedade industrial
ndo se harmonizavam com as normativas mais especificas que traziam privilégios ao agricultor.

Apbs apreciacdo das razdes e dos pareceres, 0 STJ, em 2019, acabou por conhecer do recurso
especial e negar provimento, mantendo o acérddo recorrido na integra e fixando tese em IAC,
colocando que as limitagcGes ao direito de propriedade intelectual constantes do art. 10 da LPC
ndo sdo oponiveis aos detentores de patentes de produto e/ou processo relacionados a transgenia
cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais.

3.3 — Andlise dos impactos da decisdo do STJ

Analisando o voto da ministra relatora Nancy Andrighi, temos que foi tecido entendimento de
que os sistemas de LPlI e LPC sdo complementares e que, para variedades vegetais
geneticamente modificadas, a patente ndo protege a variedade vegetal em si, mas tdo somente
0 processo de insercdo e o proprio gene inoculado na semente.

A ministra reconheceu ainda os diversos questionamentos na esfera econémica, social,
ambiental e alimentar gerados pelo crescente numero de variedades vegetais geneticamente
modificadas, coloca que o judiciario, vinculado a questdes restritas em uma controvérsia ndo
seriam a arena adequada para discussao, inferindo que seria necessaria inovagdes normativas
de lege ferenda.

O acordao da corte suprema teve seu transito em julgado em 25 de agosto de 2021, encerrando
a discusséo do caso concreto em ambito judicial e consolidando a tese fixada pelo STJ.

Temos assim que decisdo do STJ que acabou por fixar a tese consolidou a sistematica contratual
ja aplicada pelas empresas titulares dos direitos de patentes de biotecnologia.

Tal decisdo, por seu carater vinculante, acaba por ditar a orientacdo da corte superior para sua
reproducao em casos andlogos.

Em que pese a seguranga juridica em decorréncia de unificacdo da jurisprudéncia, a deciséo do
STJ néo parece ter respeitado a normativa da LPC e o préprio principio constitucional de funcao
social da propriedade e propriedade industrial, eis que acabou por ratificar uma situacdo de
desequilibrio entre poderes do titular de patentes de biotecnologia e agricultores.

Porto (2016) coloca que o direito de patente e o direito de cultivar em uma mesma variedade
vegetal traz como consequéncia a limitacdo ou até mesmo eliminacao das excecdes permitidas
na LPC ao direitos sobre a cultivar, sobretudo em relagdo aos agricultores e melhoristas com
potencial de sérios danos aos agricultores nacionais e até mesmo de desenvolvimento de
experimentos e pesquisas. Em Gltimo cenario, a autora afirma que pode inclusive gerar a
faléncia do sistema de protecdo de cultivares.

E nessa tese que este trabalho se filia. De fato, a decisdo do STJ ndo anula a LPC e seus
institutos. Para cultivares que foram desenvolvidas sem o método de transgenia, a lei continua
perfeitamente aplicavel e eficaz. Entretanto, nas variedades vegetais que foram geneticamente
modificadas pelo processo de transgenia, o titular tem por opgdo proteger a cultivar como
patente de biotecnologia, afastando a incidéncia da LPC em suas excecOes, aplicando os
institutos de patente da LPI, que ndo comportam as limitagGes previstas na lei especifica. Seria
uma hipotese de excec¢édo do instituto da LPC.

Contudo, o crescente uso de variedades vegetais geneticamente modificadas, sobretudo para as
principais commodities produzidas pelo Brasil acabam por tornar a exce¢do em uma regra.
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A partir dos dados da Embrapa (2022), somente na safra 2019/2020, o Brasil teve uma producao
de mais de 124,84 milhdes de toneladas de soja.

De acordo com dados do relatério do Servico Internacional para Aquisicdo de Aplicacdes de
Agrobiotecnologia (ISAAA), o Brasil, em 2019, possuia mais de 94% de suas safras principais
(soja, milho, trigo, cana de agucar) consistentes em produtos geneticamente modificados.

Tem-se, dessa forma, que a excegdo acaba por se tornar regra, com quase a totalidade das
maiores producdes agricolas do pais serem constituidas de variedades vegetais transgénicas,
com a possibilidade de incidir a legislacdo patentearia.

Verifica-se, assim, a que LPC, que foi selecionada desde sua génese para ser a Unica forma de
protecdo de cultivares no pais, em consonancia com a legislacdo da UPOV, acaba por ser
utilizada de forma subsidiaria em relacdo a maior parte da produgdo agricola do pais. Sua
aplicacdo se limita a cultivares de ndo transgénicas, tornando a lei inGcua nesse ponto, pois suas
principais limitacOes ao direito do titular sdo suprimidas por utilizacdo de legislagdo menos
especifica.

Essa sobreposicao de direitos, na medida em que suprime limitages previstas em legislacéo
especificas para variedades vegetais, acaba por gerar um superdireito aos titulares de patentes
de biotecnologia, acarretando em desequilibrio das relacGes entre titulares de patentes e
agricultores e produtores de sementes, de modo que a sobreposi¢ao acaba por impactar de forma
negativa na dindmica do mercado de sementes no pais.

E nesta senda, autores como Vieira e Plaza (2010) entendem que essa sobreposicdo vai de
encontro aos preceitos constitucionais do art. 5°, inciso XXIX, da CF, pois gera colisdo com o
desenvolvimento socioeconémico e tecnoldgico do pais, vez que impede a difusdo do
conhecimento e gera uma restricdo no desenvolvimento e nas pesquisas de novas variedades
vegetais, afrontando a funcédo sistematica da propriedade por impedir o progresso técnico.

Dessa forma, a decisdo do STJ ndo foi a mais acertada, pois acaba por causar um desequilibrio
legislativo, com supressdo de aplicacdo da LPC, tornando-a in6cua para grande parte das
variedades vegetais do pais, 0 que gera vantagens excessivas aos titulares de patentes. Por
grande parte das culturas geneticamente modificadas serem commaodities, seu preco € ditado
pelo mercado internacional. Somado a limitacdo de disponibilidade a sementes convencionais
adaptadas, tem-se que os agricultores tem cada vez mais seu poder de escolha mitigado quanto
a selecdo de culturas e sementes a serem produzidas.

Para além dos impactos de ordem econdmica, a dependéncia de sementes em cada safra e
auséncia de desenvolvimento natural de variedades, pode acarretar em diminuicao sucessiva de
diversidade genética de variedades vegetais, com implicacdes de ordem ambiental.

Como forma de solucéo possivel a problematica consolidada pela decisdo do STJ, Avila (2016)
traz uma perspectiva apontada pelo doutrinador Denis Barbosa, o qual desde 2010 prop0s
alteracdes legislativas para elidir a interpretacdo que permitira a sobreposicdo de direitos,
destacando uma insercdo de um paragrafo no art. 42, da LPIl, com de que as excecdes de
patenteamento de microrganismos transgénicos ndo seriam aplicavel as cultivares suscetiveis
de protecédo segundo legislacao propria.

Tal alteracdo prevé a exclusdo do sistema de patentes da variedade vegetal, 0 que tornaria o
sistema novamente harménico. Nesse mesmo sentido, haveria tambeém proposta de alteracdo do
art. 43, para acrescentar a excegdo do art. 10 da LPC.

Souza (2021), por outro lado, entende que a referida alteracéo, apesar de positiva para encerrar
a problematica de sobreposicdo nociva, acaba por trazer outro desequilibrio, eis acabaria por
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conceder vantagem excessiva as empresas multiplicadoras de sementes que trabalham em
parceria com as titulares das patentes.

Considerando o encerramento da demanda no ambito judicial, com o recente transito em
julgado e tese fixada, a alteracdo legislativa dos diplomas legais se faz necessaria para que
possibilite uma nova reconfiguragdo nos contratos de licenciamento de tecnologia e garantia
dos principios constitucionais de propriedade intelectual, com melhor equilibrio juridico-
econdmico das relagdes entre produtores rurais e fornecedores de sementes, bem como difuséo
maior no mercado de variedades vegetais convencionais, livres de taxa de tecnologia que
possibilitem um mais amplo leque de opgbes aos produtores rurais de escolha do tipo de
tecnologia implementar em suas plantaces.

CONCLUSAO

Ao longo do trabalho foi possivel perceber que a legislacdo pertinente a protecdo de variedades
vegetais no Brasil € a LPC, sendo a Unica protecdo possivel para cultivares no pais, em
atendimento a ata da UPOV o qual o Brasil é signatéario.

Com o advento da biotecnologia contemporanea e o processo de transgenia, comegou a ser
crescente no mercado a difusdo de variedades vegetais geneticamente modificadas, como € o
caso da soja RR tolerante a herbicidas a base de glifosato.

Tal técnica permitiu que sementes pudessem ser modificadas geneticamente para adquirir
caracteristicas especificas. E a insercdo desse gene e sua manifestacdo na planta pode ser
considerado como invencéo, sendo categorizado e protegido como patente de biotecnologia.

Tal aplicacdo da LPI acaba por afastar a limitacdo de direitos do titular previstas na LPC, tal
como possibilidade de reservar sementes para uso préprio e doacdo de forma gratuita a
pequenos produtores rurais.

Observou-se, ao comparar os limites de protecdo das duas leis, € que a Lei de Protecdo de
Cultivares, na medida em que é mais especifica, deixa de forma explicita os limites de sua
protecdo e o resguardo dos direitos dos agricultores, com o intuito de manter um equilibrio nos
interesses privados das empresas detentoras da tecnologia e dos agricultores que adquirem as
sementes.

A LPI, por outro lado, € menos especifica quanto a limitagdes dos direitos do titular da patente.
Essa caréncia de especificidade gera uma clausula aberta, que permite uma interpretacéo
extensiva que acaba por suprimir as limitacGes estabelecidas na LPC, extinguindo os direitos
dos agricultores em detrimento dos interesses dos titulares de patentes de biotecnologia, o que
colide com os ditames da lei de cultivares e acaba por torna-la indcua para essas variedades.

Assim, tem-se a ocorréncia de sobreposicdo de direitos, observada tanto em sua modalidade
concomitante quanto na sua modalidade subsequente.

Nesse aspecto, 0 REsp 1.610.728/RS buscou julgar a controvérsia e admitiu o IAC, que fixou
tese no sentido de que as limitagdes previstas na LPC nédo sdo oponiveis aos titulares de patentes
de biotecnologia, por entender que tratam-se de institutos independentes, que tutelam bens
diversos.

Considerando o crescimento massivo do uso de variedades vegetais geneticamente
modificadas, sobretudo nas principais commaodities agricolas do pais, temos que a LPC acaba
por se tornar ineficaz para grande parte das cultivares do pais, ante sua ndo aplicagdo para essas
variedades transgénicas.
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Tal fato acaba por gerar um direito majorado aos titulares de patentes, colocando em xeque o
interesse social da propriedade intelectual, em violacdo ao art. 5°, XXIX da CF.

Nesse sentido, entende-se ser necessaria a adocdo medidas para trazer um reequilibrio das
relacGes entre titulares de agricultores. Para tanto, necessaria a reducao da dependéncia massiva
dos produtores rurais de cultivares protegidas por patentes, com a formulacdo de politicas
publicas disseminacdo do acesso os agricultores de cultivares tradicionais, sobre as quais nao
incidem taxas tecnoldgicas.

Ademais, necessaria a discussdo de propostas de alteracéo legislativa, a fim de modificar o art.
42 da LPI e inserir paragrafo que exclua do escopo de protecdo da LPI as variedades protegidas
pela LPC, a fim de reestabelecer equilibrio entre os atores do mercado de sementes no Brasil.

PERSPECTIVAS FUTURAS

O presente trabalho visou tracar um panorama da sobreposicao de direitos entre a LPC e a LPI
e a perda de eficicia da legislacdo especifica de cultivares para as variedades vegetais
geneticamente modificadas. Tal mitigagéo foi reforcada pela decisdo do STJ que fixou tese em
IAC, ratificando o afastamento de incidéncia da LPC para patentes de biotecnologia.

A deciséo do STJ, no entanto, somente transitou em julgado em agosto de 2021, sendo fato
recente. Trabalhos futuros podem analisar as repercussdes a médio e longo prazo nos
precedentes judiciais ap0s a decisdo da corte superior, bem como analise dos contratos de
licenciamento de sementes de empresas de biotecnologia, a fim de verificar como tem tratado
da matéria em suas clausulas e suas modificacdes apds a decisao do STJ.
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RESUMO

O advento da biotecnologia moderna trouxe a possibilidade de inserir caracteristicas
em seres Vivos, através do processo de transgenia, que até entdo ndo eram possiveis
de se obter na natureza por meio das manipulagdes classicas feitas pelo homem. A
legislacdo passou a reconhecer seres vivos geneticamente modificados como
invencdes passiveis de protecdo por patentes, como € o caso de plantas transgénicas,
gerando colisbes com institutos que orginalmente regulavam matéria referente a
variedades vegetais, por meio do instituto da sobreposicao de direitos. O presente
trabalho visou analisar os institutos de protecdo previstos na Lei de Protecdo de
Cultivares - Lei n° 9.456/1997 e das patentes de biotecnologia na Lei de Propriedade
Industrial Lei n®9.279/1996, a fim de verificar a ocorréncia de sobreposicao de direitos
para os casos de variedades vegetais geneticamente modificadas e o posicionamento
do Superior Tribunal de Justica ao julgar o REsp 1.610.728/RS, e seus impactos na
eficacia da legislacdo de protecao de cultivares, com a consequente elaboracdo de
relatorio técnico conclusivo destinado a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria
(Embrapa). A metodologia utilizada foi de carater qualitativo sendo empregada a
pesquisa bibliografica e documental. Para tanto, foram feitas buscas nos bancos de
dados de cultivares e patentes a fim de verificar patentes e registros de cultivares
versando sobre a mesma protecao. Apos foram analisados contratos de transferéncia
de tecnologia de sementes envolvendo titulares de direitos de patentes e cultivares e
produtores rurais e multiplicadores de sementes. Seguidamente analisou-se
precedentes judiciais e o proprio teor do processo que originou o0 REsp 1.610.728/RS.
As andlises feitas demonstraram a ocorréncia de sobreposicdo entre os institutos de
cultivares e patentes de biotecnologia, cuja possibilidade se dava desde o advento
das legisla¢gOes atuais sobre o tema. Ademais, a decisdo do Superior Tribunal de
Justica acabou por ratificar uma mitigacdo da Lei de Protecdo de Cultivares para as
variedades vegetais transgénicas, tornando-a in6cua para esse tipo especifico de
plantas, eis que sao privilegiados os direitos oriundos de patentes de biotecnologia.
Tal mitigacao acarretou um desequilibrio nas relacbes entre titulares de patentes e
produtores rurais, com a retirada de direitos previstos na legislacdo especifica de
cultivares, sobretudo a de doacdo de sementes de forma gratuita e reserva de
sementes para uso proprio, sendo necessaria a adocédo de medidas pelos atores do
mercado de sementes e do poder publico para gerar novo reequilibrio das relacfes
através de politicas publicas e de alteracao legislativa.

Palavras-chave: cultivares; transgénicos; sobreposicao.
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1 INTRODUCAO

A Convencéao da Organizacdo Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI)
de 1967, em seu artigo 2°, define Propriedade Intelectual como a soma dos
direitos relativos as obras literarias, artisticas e cientificas, as interpretacfes dos
artistas intérpretes e as execucdes dos artistas executantes, aos fonogramas e
as emissdes de radiodifusao, 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
denominacfes comerciais, a protecdo contra a concorréncia desleal e todos os
outros direitos inerentes a atividade intelectual nos dominios industrial, cientifico,
literario e artistico.

No Brasil, a propriedade intelectual estd pulverizada em nosso
ordenamento juridico em diversas normativas. Dentre as protecdes existentes
no sistema de propriedade intelectual, tem-se a protecdo de variedades vegetais
denominada cultivares. A tutela referente a esse objeto é regulamentada no
Brasil pela Lei de Protecdo de Cultivares, um sistema de protecdo sui gerenis
adotado pelo Brasil, em consonéncia com a disposi¢ao da Unido para a Protecéo
das Obtencdes Vegetais (UPOV) de 1978, do qual o pais é signatario. Trata-se
da Unica forma de protecao de tais variedades vegetais em nosso ordenamento
juridico.

Por outro lado, para invencdes de produtos e processos de obtencao de
produto, tem-se no Brasil o instituto de protecdo das patentes, regulado pela Lei
de Propriedade Industrial (Lei n°® 9.279/1996). Dentre os requisitos de protecao,
tem-se a exclusdo de protecdo de seres vivos, visto que estes ndo séo
considerados como invencdo, mas como mera descoberta.

Entretanto, com o advento da biotecnologia moderna e das técnicas de
transgenia, foi possivel inserir genes em organismos vivos, de modo que 0s
organismos geneticamente modificados passam a apresentar caracteristicas
gue nao apresentariam na natureza sem a intervencao humana. Tal advento,
gerou embates judiciais nas cortes norte-americanas, com o reconhecimento da
possibilidade de patenteamento de seres vivos, que passam a considerados

como invencao, quando submetidos a técnica de transgenia.



No Brasil, essa inovacédo tecnoldgica foi refletida na Lei de Propriedade
Industrial, a qual foi estabelecida considerando a excec¢éo a vedacao de patente
de seres vivos, sendo permitido a protecdo de microrganismos transgénicos.

Esses pontos de vista conflitantes estabelecem uma problematica
referente ao caso das variedades vegetais geneticamente modificada, visto que
seria possivel cumular os institutos de protecdo de LPC e da LPI nessa
cultivares, o que poderia mitigar as limitacdes de direito previstas na LPC e nao
previstas na LPI. Tal possibilidade de sobreposi¢do de direitos acarretou litigios
levados a judiciarios, que comecaram a formar precedentes divergentes entre si.

Diante da relevancia da matéria, a questéo foi levada ao Superior Tribunal
de Justica, dando origem ao REsp 1.610.728/RS, que julgou a matéria e fixou
tese em Incidente de Assuncédo de Competéncia — IAC com determinagéao de
que os direitos relativos a LPC nao seriam oponiveis aos titulares de patentes de
biotecnologia.

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (Embrapa) foi criada pelo
Ministério da Agricultura, Pecuéria e Abastecimento (Mapa) no ano de 1973,
tendo como objetivo desenvolver bases tecnoldgicas pra um modelo de pecuéria
e agricultura genuinamente tropical.

Sua missdo € a de viabilizar solu¢cdes de pesquisa, inovacdo e
desenvolvimento na sustentabilidade da agricultura, em beneficio da sociedade
brasileira?.

A Embrapa, neste contexto, esteve presente em todo o processo de
discusséo do sistema legal de protecdo de cultivares no Brasil, participando,
inclusive, do anteprojeto que viria a se tornar a Lei de Protecdo de Cultivares,
bem como, juntamente com a Associacao Brasileira das Empresas Produtoras
de Sementes, foram quem propuseram a implantacdo de um sistema de
protecdo de cultivares sui generis no Brasil.

A decisao do Superior Tribunal de Justica, REsp 1.610.728, que fixou tese
em 2019 quanto a prevaléncia de sistema de patentes para variedades vegetais
transgénicas acaba por impactar o mercado de sementes como um todo no

Brasil.

1 Mais informacBes sobre missdo, visio e valores da EMBRAPA disponiveis em:
<https://www.embrapa.br/sobre-a-embrapa> . Acesso em 14. mai. 2022.



Segundo dados da Embrapa (2022), somente na safra 2019/2020, o Brasil
teve uma producdo de mais de 124,84 milhdes de toneladas de soja. No
Maranhdo, para a safra de 2020/2021, houve uma producéo total de 3,286
milhdes de toneladas de soja no estado.

Ademais, segundo dados do relatério do Servigo Internacional para
Aquisicdo de Aplicacdes de Agrobiotecnologia (ISAAA), o Brasil, em 2019,
possuia mais de 94% de suas safras principais (soja, milho, trigo, cana de
acucar) consistentes em produtos geneticamente modificados.

Isso torna o Brasil um dos principais produtores de commodities como é
0 caso da soja, de modo que as discussdes juridicas e legais em relacdo aos
limites de protecdo destas culturas sdo de extremo impacto para a economia
nacional e abastecimento global de alimentos.

Dessa forma, o presente trabalho busca analisar a sistematica que rege a
protecdo de cultivares no pais, proceder o levantamento de acordos de
licenciamento de sementes e precedentes judiciais para verificar a problematica
da sobreposicédo de direitos e os impactos gerados pela decisdo do Superior
Tribunal de Justica, com o fim de elaborar parecer técnico conclusivo a ser

entregue a Embrapa.

2 REFERENCIAL TEORICO
Neste capitulo, serdo explorados conceitos e autores fundamentais para

a construcdo desta investigacao.

2.1 — PROPRIEDADE INTELECTUAL: CONCEITOS E ESCOPO

A Propriedade Intelectual pode ser definida, segundo a Convencéo - que
institui a da Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI, assinada
em Estocolmo em 14 de Julho de 1967, que em seu art. 2. § viii - como a soma
dos direitos relativos as obras literarias, radiodifuséo, as invenc¢des em todos 0s
dominios da atividade humana, artisticas e cientificas, as interpretacées dos
artistas intérpretes e as execucoes de as descobertas cientificas, aos desenhos
e modelos industriais, as marcas industriais, comerciais e de servigo, bem como
as firmas comerciais e denominagbes comerciais, a protecdo contra a
concorréncia desleal e todos os outros direitos inerentes a atividade intelectual

nos dominios industrial, cientifico, literario e artistico.



A definicdo acima, no entanto, possui apenas um rol exemplificativo
comportando outras hipéteses ndo constantes da referida relacdo. Autores como
Del Nero (2008), colocam que uma especificidade da propriedade intelectual é
sua incidéncia e protecado sobre os bens imateriais, ou seja, aqueles que néo
possuem uma existéncia corporea, tangivel, sendo bens produzidos a partir do
intelecto humano e das possibilidades criativas.

O conceito de bens imateriais ndo é recente no Direito. Vieira, Buainain e
Lima (2014) colocam que desde a Antiguidade, na Grécia e em Roma, ja havia
previsdo de direitos decorrentes da propriedade industrial, referente as marcas,
qgquando havia necessidade de distinguir e assinalar produtos, de forma a
individualiza-los quando comparado a produtos semelhantes, mesmo que nao
possuissem o significado patrimonial, posteriormente associado ao instituto de
protecao intelectual.

No Brasil, temos que o primeiro privilégio concedido a um inventor,
segundo Silveira (2014) foi o Edito de 18 de novembro de 1752, em beneficio de
Antonio Francisco Marques, para a instalacdo de uma fabrica de descascar
arroz, de modo que ninguém poderia empregar as maquinas inventadas pelo
beneficiario durante o periodo de dez anos, mas permitia a aquisicdo de arroz
tratado pelas maquinas protegidas de qualquer pessoa que o vendesse.

O direito a propriedade esta consagrado no plano constitucional patrio,
em seu art. 52, XXII, estabelecendo e garantindo esse direito, condicionando-o a
sua funcdo social. Cabe destacar que a propriedade e sua funcdo social
constituem ndo s6 um direito e garantia fundamental, mas sdo também um dos
principios gerais que regem a atividade econémica do Estado, presentes no art.
170, 1l e lll da Constituicdo Federal de 1988.

Diniz (2010) coloca que a funcdo social da propriedade faz-se
indispensavel para que se tenha o minimo de condi¢cdes de convivio social, de
forma que a funcao vincula-se com a produtividade do bem e aos reclamos da
justica social, uma vez que deve ser exercido em prol da sociedade.

No campo infraconstitucional, o Cédigo Civil de 2002, em seu art. 1228
estabelece a propriedade e que esta deve ser utilizada em prol do bem comum,

afastando o individualismo exacerbado e coibindo o seu uso abusivo.



10

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.

§ 12 O direito de propriedade deve ser exercido em consonéncia 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 ecoldgico e o patriménio
histérico e artistico, bem como evitada a poluicéo do ar e das aguas.
§ 20 S0 defesos os atos que ndo trazem ao proprietario qualquer
comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intencdo de
prejudicar outrem.

8 320 proprietario pode ser privado da coisa, nos casos de
desapropriacdo, por necessidade ou utilidade publica ou interesse
social, bem como no de requisicdo, em caso de perigo publico
iminente.

8 49 O proprietario também pode ser privado da coisa se o imdvel
reivindicado consistir em extensa area, na posse ininterrupta e de boa-
fé, por mais de cinco anos, de consideravel nimero de pessoas, €
estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras
e servicos considerados pelo juiz de interesse social e econdmico
relevante.

§ 52 No caso do paragrafo antecedente, o juiz fixard a justa indenizacéo
devida ao proprietario; pago o preco, valera a sentenga como titulo
para o registro do imével em nome dos possuidores. (BRASIL, 2002).

E perceptivel a funcéo social da propriedade como imperativo da justica
social, de forma que Diniz (2010) entende que trata-se de um conceito que mais
pertence a seara do direito publico do que do direito privado, pois seu perfil &
tracado pela prépria Constituicdo Federal, que cria condicdes para que a
propriedade seja economicamente Gtil e produtiva a fim de atender o interesse
da coletividade.

O mesmo ocorre com a propriedade intelectual que, como toda a
modalidade de propriedade, esta atrelada ao principio constitucional da funcéo
social, de forma que esta deve, de acordo com o mandamento constitucional do
art. 5°, XXIX, corroborar com o interesse social e com o desenvolvimento
tecnoldgico e econdmico do pais.

Nos dizeres de Varella (1996), a propriedade intelectual deve beneficiar
toda a coletividade e promover o bem comum, sendo esses beneficios atingidos
guando o inventor for bem remunerado, o que o incentivara a produzir novas
invencdes, de modo a contribuir para o progresso cientifico humano.

Ademais, ao se tratar da propriedade intelectual, fala-se de um categoria,
gue comporta muitas subcategorias, como é o caso da propriedade industrial e
os direitos autorais, e sistemas sui generis que, por sua vez, possuem diversas

divisbes, conforme quadro explicativo:
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FIGURA 1 — Esquema do Sistema de Propriedade Intelectual no Brasil

SISTEMA DE
PROPRIEDADE INTELECTUAL

BRASILEIRO

Propriedade Direito Protegdes
industrial autoral sui generes

Indicacdo
geografica

Direito de autor
e conexos

Topografia Conhecimento

de circuitos tradicional

Softwares

Fonte: Adaptada pelo autor, 2022.

Em sintese, temos que a propriedade industrial é definida pela chamada
Convencao de Paris. Esta em seus artigos 2 e 3, colocam a propriedade
industrial como o conjunto de direitos que compreende: as patentes de invencao,
os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de
fabrica ou de comércio, as marcas de servico, 0 nome comercial e as indicacées
de proveniéncia ou denominacdes de origem, bem como a repressdo da
concorréncia desleal. Atualmente, a propriedade industrial é regulada no Brasil
pela Lei 9.279 de 14 de maio de 1996 que regulamenta seus os direitos e
obrigacdes.

Os direitos autorais, por sua vez, visam proteger as obras intelectuais
enquanto criagdes do espirito, podendo ser expressadas por qualquer meio ou
mesmo fixadas em qualquer espécie de suporte, seja tangivel ou intangivel,
segundo o art. 7° da Lei n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que atualmente
esta vigente no pais. Este mesmo artigo elenca um rol exemplificativo de obras
protegidas, como é o caso dos textos de obras literarias, artisticas ou cientificas,
as obras dramaticas e dramatico-musicais; as obras coreograficas e

pantomimicas, as composi¢des musicais, com ou sem letra, as obras
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audiovisuais, sonorizadas ou nao, inclusive as cinematogréaficas, as obras
fotograficas, as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte
cinética; os programas de computador, dentre outras.

Além da sua distingdo entre propriedade industrial e direitos autorais no
escopo de suas formas de protecéo, temos como diferenca significativa entre
0s institutos a natureza do direito Os direitos autorais possuem natureza
declaratédria, ou seja, sua protecdo independe de um registro, sendo este
facultativo, bastando sua exteriorizagdo, de modo que o direito de exclusividade
do autor da obra cientifica ou artistica decorre do ato de composi¢do da obra, e
ndo de um ato administrativo concessivo, sendo que 0 seu registro no érgao
competente ndo € condi¢do para a obtencéo da protecéo.

O contrério ocorre na propriedade industrial, em que a lei exige um registro
sendo, desse modo, um direito constitutivo. Nesta modalidade nao se faz
relevante saber o inventor ou criador do bem imaterial a ser protegido, mas sim
aguele que primeiramente procedeu o registro perante o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI)? para obtencéo do direito de exploracéo econémica
exclusiva do referido bem.

Para Coelho (2010) a exclusividade de exploracdo do bem imaterial
protegido pela Lei de Propriedade Industrial decorre de um ato administrativo,
pois o inventor somente tera o titulo de protecdo apds a expedicdo de certidao
feita pelo INPI. No sistema de propriedade industrial, desse modo, o que vale é
o registro daquele que primeiro fizer o depdsito e ndo o primeiro que criar.

Entretanto, conforme observado no esquema acima, existe, além dos
direitos autorais e de propriedade industrial, outros direitos de propriedade
intelectual que ndo estdo abarcados por estas duas espécies, sendo
considerados direitos sui generis, como € o0 caso da protecdo de novas
variedades de plantas (regulados pela Lei 9.456/97), das topografias de circuitos
integrados (disciplinados pela Lei 11.484/07), dos conhecimentos tradicionais e
das manifestacdes folcloricas.

Diversas leis e normativas regulam a propriedade intelectual no pais.

Conforme apontado por Del Nero (2008), grande parte dos atuais diplomas legais

2 Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Trata-se de uma autarquia federal vinculada ao Ministério
da Economia e é responsavel pela disseminacdo, aperfeicoamento e gestdo do sistema brasileiro de
concessdo e garantia de direitos de propriedade industrial.
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pertinentes a propriedade dos bens imateriais foram inseridos em nosso
ordenamento patrio no decorrer da década de 90, por decorréncia da Rodada
Uruguai do Acordo Geral de Tarifas e Comércio® Adesdo aos termos da Rodada
nao poderia ocorrer de forma parcial pelos Estados Membros, de modo que foi
necessario aderir a todos os tratados e acordos pactuados que tinham como
intuito a institucionalizacdo da Organizacdo Mundial do Comércio®*.

Dentre esses diversos tratados internacionais havia o Tratado Referente
aos Direitos de Propriedade Intelectual (TRIPS), que tragou as regras
internacionais que regulam a propriedade intelectual e do qual o Brasil passou a
ser Estado Membro por meio do Decreto Legislativo n° 30, de 15 de dezembro
de 1994 que “aprova a Ata Final da Rodada Uruguai das Negociagoes
Comerciais Multilaterais do GATT".

Ante os tratados assinados e ratificados, houve a necessidade por parte
do Brasil de atualizar a normativa de propriedade intelectual a fim de estar em
conformidade com os dispositivos constantes nos acordos e tratados
internacionais dos quais passou a ser signatario.

Considerando o grande escopo da propriedade intelectual no Brasil, neste
trabalho iremos nos atentar e detalhar apenas a Lei 9.279 de 14 de maio de
1996, no que diz respeito a matéria de patentes, bem como aos elementos
bésicos da Lei 9.456 de 25 de abril de 1997.

2.2. REGULAMENTACAO DAS VARIEDADES VEGETAIS NO BRASIL:
PANORAMA E LEGISLACAO

As normas relativas a propriedade intelectual estdo pulverizadas em
nosso ordenamento juridico, constituindo em diversos tratados, convencgdoes,
leis, portarias e decretos. No presente trabalho, no entanto, o foco estd em

b

explorar um dos aspectos do problema relativo a propriedade intelectual

3 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Foi um acordo estabelecido em 1947, e tinha como
objetivo harmonizar as politicas aduaneiras dos Estados signatéarios, estando na base da criacdo da
Organizagdo Mundial de Comércio.

4 World Trade Organization (WTO). E uma organizago internacional que lida com as normas de mercado
entre as na¢Bes. Tem como objetivo auxiliar produtores de bens e servigos, exportadores e importadores a
conduzir seus negécios.
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referente a variedades vegetais, de modo que se faz necessario a apresentacao
dos elementos sobre o contexto em que emergem as discussdes sobre a

regulamentacao da protecéo de variedades vegetais no Brasil.

2.2.1 Regulamentacéo Internacional - Unido para a Protecao das Obtencdes
Vegetais — UPOV

Na década de 1950, surge na Europa uma preocupacdo em legislar
matérias pertinentes a protecdo do melhorista (aquele que modifica a variedade
vegetal tanto por métodos tradicionais quanto modernos). Segundo Velho
(1995), com os crescentes e distintos sistemas de protecdo de cultivares,
aparecendo em todo o mundo, surgiu a necessidade de haver uma
uniformizacdo dos direitos referentes a propriedade intelectual das variedades
vegetais.

E nesse contexto que em 1961, durante a Conferéncia de Paris, forma-se
a Unido Internacional para Protecdo de Obtencdes Vegetais (UPOV). Trata-se
de uma organizacgéao internacional e independente, que atualmente conta com 78
membros®, e tem como objetivo criar um sistema mundialmente uniforme, para
protecdo dos direitos dos melhoristas, e estabelecer principios gerais para a
conduta do exame de variedades de plantas, facilitando, dessa forma, as trocas
internacionais de variedades vegetais e assessorando 0s paises que desejam
aderir a esse sistema.

Uma vez membros da UPOV, o0s paises ou organizacdes
intergovernamentais prestam o compromisso de adotar em sua legislacao patria
uma das atas em vigor da referida organizagdo. Quando um novo ato passa a
vigorar, é estabelecido um prazo limite para que novas adesfes a organizacao
possam ser efetuadas pela convencao anterior. Os membros existentes ndo tém
obrigatoriedade de aderir ao ao posterior ao seu ingresso e permanecem como
signatarios da versdo anterior até que manifestem interesse pela adesdo ao ato
adicional.

Atualmente existem duas convencdes em vigor da UPOV: a de 1978 e a

de 1991. O Brasil optou por aderir a ata de 1978, sendo sua adesao efetivada

> A lista completa de membros e a data de adesdo dos mesmos pode ser acessada em:
<https://www.upov.int/edocs/pubdocs/en/upov_pub_423.pdf>. Acesso em 14 mai. 2022.
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em 23 de maio de 1999. A convencao de 1978, em seu preambulo, ja estabelece
a importancia da protecéo das cultivares para o desenvolvimento da agricultura
e economia dos paises e a salvaguarda dos interesses dos obtentores.

A ata da convencédo de 1978 permite que cada membro da UPOV adote
a protecao das cultivares por meio de patentes ou por sistema de protecao sui
generis para sua legislacéo patria. Nesse sistema, ndo cabe a dupla protecéo,
devendo o pais adotar ou um sistema ou outro. Na hipotese de o pais aderente
ja possuir uma legislacéo protetiva das cultivares, em uma dessas modalidades,
a convencao prevé, em seu art. 2.1, que, no caso de adocao de um sistema de
protecdo diverso do vigente naquele pais, as espécies que ja eram protegidas
pelo sistema anterior continuariam a ser protegidas por ele, sendo vedada a
protecdo da mesma variedade vegetal por dois sistemas distintos.

Os direitos de protecdo das cultivares abarcam todos 0s géneros ou
espécies botanicas, devendo os membros adotantes da ata de 1978 implementar
a protecdo de forma progressiva, sendo facultado ao Conselho da UPOV,
mediante requerimento do Estado ou Organizacdo membro, estender o0s
periodos de implementacéo dos nimeros minimos de espécies protegidas.

Quanto aos direitos do obtentor da protecdo da variedade vegetal, o art.
5° da convencao estabelece que este tem direitos sobre a producéo do material
propagativo, para fins de comercializacdo e venda, sendo que o direito nasce
novamente a cada geracdo da planta. O obtentor também pode autorizar
terceiros a produzir ou comercializar a variedade protegida, sendo-lhe facultado
conceder licenca em troca do pagamento de royalties.

Uma das principais caracteristicas da convencéo de 1978 diz respeito a
limitacdo dos direitos do obtentor. Por forga do art. 5.3 da ata, ndo se faz
necessaria autorizacao do obtentor no caso de utilizacao da cultivar como fonte
inicial de variagcdo com finalidade de criar outras variedades, somente sendo
necessaria a autorizacdo quando a utilizacéo repetida da variedade é necessaria
para a producdo comercial de uma outra variedade.

Dessa forma, como coloca Garcia (2010), a convencao estabelece uma
excecao aos direitos do obtentor, 0 que permitiria que pequenos agricultores
rurais possam trocar ou doar entre si sementes por eles cultivadas, desde que

nao o facam com fins comerciais, bem como permite ao geneticista utilizar
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variedades protegidas como fonte de variagdo genética para fins de pesquisa,
desde que nao seja para desenvolver novas variedades.

Ainda completa a referida autora que, por meio desse dispositivo,
poderiam reservar o material de reproducao da variedade vegetal de uma cultivar
protegida e utilizar em cultivos posteriores em sua propriedade, desde que nao
tenham como finalidade a comercializacdo deste material.

A convencdao da UPOV de 1991, por sua vez, trouxe diversas
modificacbes em relagdo a extensdo e ao prazo de protecdo das novas
variedades vegetais. Garcia (2010) coloca que essa ata foi impulsionada pelas
industrias de sementes de diversos paises, pois estas consideravam a
convencdao de 1978 muito branda, uma vez que estabelecia exce¢bes de uso de
cultivares protegidas sem pagamento de royalties.

No que tange a forma de protecdo, a ata de 1991 difere de sua
predecessora, pois determina que os Estados-membros da organizacdo devem
proteger o direito dos obtentores por meio de um sistema sui generis, ou de
patentes, ou ainda da combinacdo de ambos, de modo que esta convencao
permite a dupla protecdo, que era proibida pela ata de 1978.

Outra modificacdo da nova ata diz respeito a variedade e direitos
protegidos, pois o art. 3° da convencédo estende a protecdo a todos os géneros
e espécies vegetais, sendo concedido um prazo de cinco anos para esta
adequacao para os paises ou organizacdo jA membros da UPOV e dez anos
para aqueles que se filiarem diretamente a convencéo de 1991, o que difere da
ata anterior que ndo obrigava seus membros a protegerem todas as espécies
vegetais.

Cabe destacar, como coloca Garcia (2010), que o Brasil, apesar de
signatario da convencéo de 1978, adotou essa clausula em seu ordenamento
patrio em algumas hipoteses, facultando o privilégio do agricultor, mesmo que
tal opcao seja contra a politica de incentivo dos pequenos agricultores, sendo tal
procedimento ja adotado nas variedades de cana-de-acucar, como se pode ler
na Lei de Protecado de cultivares (art. 10, § 1°).

Outra relevante mudanca trazida pela ata de 1991 diz respeito as
cultivares essencialmente derivadas. Pelo disposto na convencgao anterior era

permitido a utilizacdo de espécies protegidas por cientistas e melhoristas para
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obteng&o de novas variedades derivadas, ndo sendo necesséria a autoriza¢ao
ou pagamento de royalties ao obtentor da variedade primaria.

Na convencao de 1991, houve uma supressao dessa excecdo, de modo
que o melhorista da variedade priméria tera seus direitos estendidos a todas as
variedades melhoradas a partir da original, limitando o livre acesso a cultivar.
Garcia (2010) coloca que, neste aspecto, a protecéo de cultivares estabelecida
pela convencdo de 1991 mais se aproxima do sistema de patentes, pois o
obtentor ndo pode comercializar sem a autorizagdo do obtentor primario uma
variedade essencialmente derivada.

Por ultimo, vale colocar que a nova ata ampliou o prazo de protecéo, que
foi de 15 para 20 anos, no caso das variedades anuais, e de 18 para 25 anos,
para as demais variedades. Também abriu possibilidade de os membros da
UPOV estenderem os direitos de protecdo dos obtentores em relagdo aos
produtos obtidos variedade protegida, podendo ser estendida até o produto final
a ser comercializado, desde que tenha tido como matéria-prima uma cultivar
protegida, possibilidade que n&o existia na convengao de 1978, como coloca
Francisco (2009).

2.2.2 Aspectos da Lei de Protecdo de Cultivares (Lei 9.456/1997)

Apesar de somente em 1995 ter sido enviado o projeto de lei que viria
posteriormente tornar-se a atual Lei de Protecao de cultivares (LPC), a discussao
sobre a regulamentacdo das variedades vegetais no Brasil, segundo Del Nero
(2004), data desde 1947, com o Projeto de Lei 952/47 apresentado pelo entdo
Deputado Federal Gracho Cardoso. O documento proposto tinha como
finalidade tornar extensivas as garantias da lei de propriedade industrial as
invencdes e criacdes realizadas no ambito agricola e horticola.

Ainda segundo Del Nero (2004), ao mesmo tempo em que foi apresentado
o referido projeto de lei, foi criado, no Ministério da Agricultura, um “Registro
Nacional da Propriedade Agricola e Horticola”. O resultado da concorréncia entre
os documentos foi rapida: em menos de 24 horas, o projeto foi arquivado, sem
gue houvesse informagdes sobre o motivo de tal arquivamento. Apesar disso, a
discusséo da matéria ndo se encerrou, tendo sido este tema debatido no pais ao
longo das décadas, sobretudo nos anos 70 e 80 sem, contudo, obter éxito na

aprovacao de uma legislacao protetiva das variedades vegetais. Isso se deve as
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controvérsias e opinides divergentes dos principais grupos que tratam da
matéria.

Para Velho (1995), as principais controvérsias se deram especial mente
pelas questdes: os atores de maior visibilidade envolvidos, tanto no ambito
pessoal quanto institucional, tém sido os mesmos ao longo de mais de duas
décadas e seus argumentos pouco se alteraram ao longo desse periodo; havia
uma divergéncia entre o posicionamento do corpo técnico e da diretoria das
instituicbes publicas mais envolvidas no debate; e o0s pesquisadores
participavam de forma ativa das discussdes, no sentido de contribuir para o
debate dos aspectos técnicos envolvidos na matéria.

Garcia (2010) coloca gue havia diversas controvérsias entre oS grupos.
Para alguns a legislacdo de protecdo de cultivares estimularia as empresas
publicas e privadas a investir em pesquisas aplicadas no setor de melhoramento,
uma vez que teriam uma maior garantia de retorno, nesse sentido a legislacao
estimularia a concorréncia saudavel entre o setor publico e privado. Para outros
gue se posicionavam contra a implantacdo da LPC, o aumento de investimento
anunciado pelos defensores da lei era ilusorio e, mesmo que ocorresse, esta
seria seletiva tanto no aspecto quantitativo, pois os investimentos seriam feitos
com o intuito de obter um retorno rapido, quanto no aspecto qualitativo, pois o
mercado daria preferéncia as culturas econémicas, como é o caso da soja, o que
obstaria que o setor publico tivesse as mesmas vantagens do setor privado.

Com o crescente processo de globalizacdo, aumentaram as pressdes
sobre o Brasil pela comunidade internacional, de modo que o pais ndo poderia
ficar a parte de um sistema mundial de protecdo das variedades vegetais, uma
vez que Brasil € um dos maiores paises de pesquisa na area de biologia tropical.

Dessa forma, em 1991, com o debate do Projeto 824/91, que veio a se
tornar a atual Lei de Propriedade Industrial, abriu-se novamente a discussao
sobre a protecdo das variedades vegetais. Nesse contexto, como coloca Del
Nero (2004), a Embrapa fez um estudo especifico que serviu de base na
elaboracdo do Anteprojeto de Lei de Protecdo de Cultivares (Projeto de Lei
199/95), que foi apreciado em 1996 e teve sua numeragao alterada para Projeto
de Lei 1.457/96.

O projeto de iniciativa do entdo Presidente da Republica, Fernando
Henrique Cardoso, foi apresentado juntamente com a Exposicdo de Motivos n°®
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15/96, do Ministro de Estado da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agraria. Este segundo documento expunha a necessidade de uma
regulamentacdo das variedades vegetais, argumentando que o setor brasileiro
de sementes movimentava aproximadamente US$1,2 bilhdes ao ano, gerando
cerca de 300 mil empregos diretos e indiretos.

Assim, o entéo projeto foi convertido na Lei 9.456/97 (Lei de Protecédo de
Cultivares), instituindo um sistema sui generis de protecdo das variedades
vegetais no Brasil, sendo regulamentada pelo Decreto 2.366 de 1997, que
também criou o Servigo Nacional de Protecdo de Cultivares (SNPC), vinculado

ao atual Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento (MAPA).

2.2.3 Objeto e protecdo da LPC
A protecdo objeto da Lei 9.456/97 é a cultivar, entendida pelo art. 3°, 1V,

da lei como:

(...) a variedade de qualquer género ou espécie vegetal superior que
seja claramente distinguivel de outras cultivares conhecidas por
margem minima de descritores, por sua denominacao propria, que seja
homogénea e estavel quanto aos descritores através de geracfes
sucessivas e seja de espécie passivel de uso pelo complexo
agroflorestal, descrita em publicacdo especializada disponivel e
acessivel ao publico, bem como a linhagem componente de hibridos.
(BRASIL, 1997)

A lei se utilizou de diversos termos especificos da biologia e da botanica,
de modo que seu art. 3° traz um rol de definicbes de termos técnicos ao longo
de seus dezoito incisos. Para que possa ser passivel de protecdo, a variedade
vegetal deve apresentar 0s seguintes critérios:  distinguibilidade,
homogeneidade, estabilidade, novidade e denominagéo.

Os trés primeiros critérios constituem os parametros técnicos de protecéo,
sendo aferidos pelo chamado teste de distinguibilidade, homogeneidade e
estabilidade (DHE), nos termos do art. 3°, Xll da LPC:

XII - teste de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade (DHE): o
procedimento técnico de comprovacao de que a nova cultivar ou a
cultivar essencialmente derivada sado distinguiveis de outra cujos
descritores sejam conhecidos, homogéneas quanto as suas
caracteristicas em cada ciclo reprodutivo e estaveis quanto a repeticdo
das mesmas caracteristicas ao longo de geracBes sucessivas.
(BRASIL, 1997).
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Tal teste tem o intuito de assegurar que a mera descoberta de plantas
nativas ndo seja passivel de protecdo, impedindo, dessa forma, a apropriacao
da biodiversidade do pais por empresas privadas.

Del Nero (2004) coloca que ndo fosse o teste DHE, a tutela juridica da
protecdo das variedades de plantas estaria descaracterizada, pois faria com que
a biodiversidade patria estivesse sujeita a apropriacado por empresas privadas, o
gue constituiria uma flagrante inconstitucionalidade, uma vez que a Constituicdo
Federal de 1988, em seu art. 225, estabelece que o meio ambiente é um bem de
uso comum do povo.

O teste DHE possui um carater essencialmente técnico, em que sao
realizadas em estacbes experimentais, e segue um procedimento proprio para
cada espécie E realizado por especialistas com conhecimentos aprofundados da
espécie a ser protegida.

Quanto ao critério de distinguibilidade, o art. 3°, VI da LPC coloca que
cultivar distinta € “aquela que se distingue claramente, em funcdo de alguma
caracteristica importante, de outra variedade cuja existéncia seja de
conhecimento comum, no momento em que se requer a protecédo” (BRASIL,
1997).

Assim, entende-se que sera atendido esse critério quando a variedade
vegetal for claramente distinguivel de qualquer outra variedade, por meio de
descritores® que alcangcam a margem minima estabelecido pelo Servico Nacional
de Protecdo de Cultivares (SNPC)’. Vale colocar que esse critério busca evitar
gue cultivares com diferencas infimas sejam objeto de protecdo. Assim, ndo é
necessario que a cultivar distinta seja melhor do que as outras variedades
existentes, bastando tdo somente que ela seja claramente distinta das demais.

No gque tange o requisito da homogeneidade, o inciso VIl do art. 3°da LPC
considera como cultivar homogénea aquela “utilizada em plantio, em escala
comercial, apresente variabilidade minima quanto aos descritores que a

identifiquem, segundo critérios estabelecidos pelo érgado competente” (BRASIL,

® Segundo BARBOSA (2001), o descritor consiste na caracteristica morfoldgica, fisiologica, molecular ou
até mesmo bioquimica que seja geneticamente herdada, sendo usado na identificacdo da cultivar. Esse teste
varia entre variedades vegetais distintas.

7O SNPC esta vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento (MAPA) e tem como
missdo a garantia do livre exercicio do direito de propriedade intelectual dos obtentores de novas
combinacdes filogenéticas na modalidade de cultivares homogéneas, distintas e estaveis, zelando pelo
interesse nacional no que tange a protecdo de variedades vegetais.
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1997). Por esse critério temos que a cultivar homogénea é aquela que, quando
cultivada, mantém uma uniformidade nas caracteristicas, que foram usadas para
descrevé-la, ndo podendo apresentar caracteristicas discrepantes entre si,
mantendo uma variabilidade minima de acordo com os critérios estabelecidos
pelo SNPC.

Em relacéo ao critério de estabilidade, determina o inciso VIII, do art. 3°
da LPC que uma cultivar estavel é aquela que “reproduzida em escala comercial,
mantenha a sua homogeneidade através de gerag¢des sucessivas” (BRASIL,
1997). Assim, para ser considerada estavel, a cultivar deve manter as mesmas
caracteristicas que a diferencia das demais ao longo do seu ciclo de reproducao
e multiplicacao.

O requisito da novidade, por sua vez, ndo constitui um critério técnico a
ser aferido por meio de testes especificos, de modo que para ser considerada

uma nova cultivar o art. 3°, V, da LPC, determina o seguinte:

V - nova cultivar: a cultivar que néo tenha sido oferecida a venda no
Brasil ha mais de doze meses em relacdo a data do pedido de protecéo
e que, observado o prazo de comercializagdo no Brasil, ndo tenha sido
oferecida a venda em outros paises, com o consentimento do obtentor,
ha mais de seis anos para espécies de arvores e videiras e ha mais de
guatro anos para as demais espécies. (BRASIL, 1997).

Pelo disposto no referido artigo basta que a cultivar ndo tenha sido
colocada a disposicao do publico pelo periodo estabelecido para que possa ser
considerada como nova cultivar.

Importante ressaltar que a Lei de Protecao de Cultivares estabeleceu uma
excecao a essa regra, sendo possivel a protecéo de cultivares que ndo atendam

o requisito de novidade nos moldes do inciso V do art. 4°.

Art. 4° E passivel de protecdo a nova cultivar ou a cultivar
essencialmente derivada, de qualquer género ou espécie vegetal.

§ 1° S&o0 também passiveis de prote¢do as cultivares ndo enquadraveis
no disposto no caput e que ja tenham sido oferecidas a venda até a
data do pedido, obedecidas as seguintes condi¢cdes cumulativas:

| - que o pedido de protecao seja apresentado até doze meses apos
cumprido o disposto no § 2° deste artigo, para cada espécie ou cultivar;
Il - que a primeira comercializagdo da cultivar haja ocorrido ha, no
maximo, dez anos da data do pedido de protecao;

Il - a protecao produzira efeitos tdo somente para fins de utilizagao da
cultivar para obtencéo de cultivares essencialmente derivadas;
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IV - a protecao sera concedida pelo periodo remanescente aos prazos
previstos no art. 11, considerada, para tanto, a data da primeira
comercializacdo. (BRASIL, 1997).

Assim, nos casos previstos em lei, é possivel proteger uma cultivar que ja
tenha sido oferecida no mercado. Neste caso o periodo de protecdo sera o
remanescente ao da data da primeira comercializacdo da variedade vegetal,
sendo que esta protecdo ndo abarca a propagacdo, mas tdo somente a
derivagdo da cultivar, de modo que Garcia (2010) coloca que essa excegao €
equiparada ao sistema de pipelines, que foi uma disposicao temporaria da lei de
Propriedade Industrial em que foram aceitos depdésitos de patentes em areas
tecnologicas ndo reconhecidas pela lei anterior, nos termos do art. 230 da LPI.

O dltimo critério a ser analisado € o da denominacdo. A cultivar deve
possuir uma denominacdo genérica que a identifique, seguindo os critérios

estabelecidos no art. 15 da LPC.

Art. 15. Toda cultivar deverd possuir denominacdo que a identifique,
destinada a ser sua denominacdo genérica, devendo para fins de
protecdo, obedecer aos seguintes critérios:

| - ser Gnica, ndo podendo ser expressa apenas de forma numeérica;

Il - ter denominacéo diferente de cultivar preexistente;

lll - ndo induzir a erro quanto as suas caracteristicas intrinsecas ou
guanto a sua procedéncia. (BRASIL,1997).

Cabe ao SNPC fazer a andlise da denominacao proposta pelo requerente
de protecao, na qual sera verificada a existéncia de cultivar da mesma espécie
ou de espécies semelhantes com denominacéo igual ou semelhante no Brasil e
em outros paises, através de consultas as bases de dados da UPOV e a lista de

cultivares protegidas e com registro comercial.

2.2.4 Abrangéncia da Protegéao

Pelo disposto do art. 8° da LPC, a “protecao da cultivar recaira sobre o
material de reprodugdo ou de multiplicagdo vegetativa da planta inteira”
(BRASIL, 1997). Tal protecdo garantira, ao titular do direito, a exclusividade
sobre os direitos de reproducdo comercial da cultivar no Brasil. A protecdo da
variedade vegetal sera feita por meio de um Certificado de Protecdo de Cultivar
emitido pelo SNPC.

Cabe mencionar que o art. 2° da LPC determina de forma expressa que

esse certificado de protecdo sera a “unica forma de protecdo de cultivares e
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direito que podera obstar a livre utilizacdo de plantas ou de suas partes de
reprodugao ou de multiplicagao vegetativa” (BRASIL, 1997). Tal disposicéo esta
em consonancia com o disposto na Convencao de 1978 da UPOV, que proibe a
dupla protecéo das variedades vegetais. Assim, a0 menos em teoria, nao seria
possivel a protecdo de plantas por meio de patentes.

Munido do certificado de protecéo, o titular do direito tera, durante o prazo
de vigéncia da protecéo, direitos exclusivos sobre a cultivar, ficando vedado a
terceiros, a producdo com fins comerciais, o oferecimento a venda ou a
comercializacdo do material de propagacao da cultivar, sem a autorizacao do
obtentor.

A protecdo, de acordo com o art. 8° da LPC, abrange tdo somente o
material de reproducao ou multiplicacdo das plantas, quer dizer, incide sobre as
sementes ou qualquer outra estrutura de multiplicacdo vegetativa da planta.
Disto € possivel depreender que a protecdo ndo € conferida a cultivar em si, mas
sim sobre sua funcéo de propagacéo.

Tal restricdo implica limitagdes ao direito do obtentor sobre as variedades
vegetais, como € o caso do disposto no art. 10 da LPC e:

Art. 10. Nao fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida
aquele que:

| - reserva e planta sementes para uso préprio, 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;

[l - utiliza a cultivar como fonte de variacdo no melhoramento genético
ou na pesquisa cientifica;

IV - sendo pequeno produtor rural, multiplica sementes, para doacdo
ou troca, exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, no
ambito de programas de financiamento ou de apoio a pequenos
produtores rurais, conduzidos por 6rgaos publicos ou organizacdes
nao-governamentais, autorizados pelo Poder Publico. (BRASIL, 1997).

Trata-se de uma limitacéo de direitos do titular do certificado de protecéo
em detrimento dos direitos dos agricultores e do fomento de pesquisas. Dessa
forma, a LPC permite aos agricultores reservar as sementes de uma safra e
utilizad-las na proxima, selecionando os melhores grdos de cada colheita,

processo denominado campo de replantio.

Esta préatica é comum em diversos paises, e tem sido assim ha séculos:
0s agricultores adquirem as primeiras sementes (ou material
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reprodutivo da planta) e multiplicam-nas, até obterem quantidade
suficiente para suprir suas necessidades futuras. Esta pratica visa
justamente ndo minar as forgas da agricultura de pequeno porte,
inclusive aquela em que os agricultores ndo possuem terras, e sejam
meros posseiros da mesma (...). (FRANCISCO, 2009, p. 176).

Também né&o incidem os direitos do obtentor da cultivar, e o consequente
nao pagamento de royalties, nos casos de pesquisa cientifica de melhoramento
genético da variacdo e nos casos de trocas e doacdes de sementes por
pequenos agricultores, demonstrando o interesse da Lei de Protecdo de
Cultivares em manter um equilibrio entre o direitos dos agricultores e dos
obtentores de cultivares.

Contudo, essa limitacdo nao vale para as culturas de cana-de-acucar. A
LPC (art. 10, 8§ 1°) dispbe que o produtor dessa espécie vegetal devera obter
autorizacdo do titular da variedade, mesmo que a utilize para uso proprio. Garcia
(2010) coloca que essa ressalva foi feita devido a baixa taxa de multiplicagdo da
muda de cana-de-agucar, bem como ao elevado volume de insumos necessarios
para o plantio, de modo que seria inviavel adquirir todas as mudas necessarias
para o plantio comercial dessa espécie, 0 que aumentaria substancialmente o

custo da variedade caso a lei ndo regulamentasse essa excecao.

2.2.5 Prazos

Em compasso com as disposicdes da UPOV, a Lei de Protecdo de
Cultivares, em seu art. 8°, estabeleceu o prazo de protecédo de 15 anos para as
cultivares em geral, e 18 anos para as videiras, arvores frutiferas, florestais e
ornamentais. Findo esse periodo de concesséo, havera a extin¢ao do direito do
titular e a cultivar caird em dominio publico, podendo ser utilizada por terceiros,
sem autorizacdo ou pagamento de royalties.

Também havera extin¢do do direito de protecdo em casos de renuncia do
titular, pela auséncia de sua homogeneidade ou estabilidade, pela auséncia de
pagamento da anuidade, pela ndo apresentacdo da amostra viva quando
solicitada e pela comprovacao de que a cultivar causou impacto desfavoravel ao
meio ambiente ou a salde humana. A extingédo do direito do titular produz efeitos
a partir da data inicial da publicac&o de instauracao ex officio do processo ou do

protocolo de pedido de cancelamento.
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De maneira diversa ocorre com a nulidade. Esta prevista no art. 43 da
LPC e ocorrera quando a cultivar ndo apresentar novidade ou distinguibilidade,
caso a protecdo seja contraria a direitos de terceiros, caso o titulo conferido nédo
corresponda ao verdadeiro objeto e caso seja emitida qualquer exigéncia
estipulada pela LPC. Constatada a nulidade, o certificado emitido tera efeito ex
tunc, gerando efeitos a data do pedido.

A licenca compulsoéria, por sua vez, esta prevista no art. 28 da LPC e
consiste na autorizagdo da exploracdo da cultivar independentemente da
autorizacdo do obtentor do direito de protecao. Barbosa (2014) coloca que sao
trés as hipoteses, em que é possivel a licenca compulsoria, as quais estao
previstas na Lei de Propriedade Industrial (Lei. 9.279/96): o abuso de poder
econdmico por parte do obtentor; a falta de uso da cultivar protegida; e a
dependéncia.

A solicitacdo desse tipo de licenca deve ser feita diretamente ao Ministério
da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento (MAPA), e a autoridade competente
pela andlise do requerimento devera observar o disposto na Lei Antitruste (Lei
8.884/1994).

Feitas essas consideracdes preliminares quanto ao sistema de cultivares,
sera abordado a seguir aspectos principais da Lei de Propriedade Industrial,

especificamente, na area de patentes.

2.2.6 — Aspectos da Lei de Propriedade Industrial e patentes

A propriedade industrial, como visto anteriormente, constitui um ramo do
direito empresarial que protege os direitos dos inventores. No Brasil, é regida
pela Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) ou LPI, que “regula direitos e
obrigacgdes relativos a propriedade industrial’. A referida lei abrange todo o
escopo de patentes, marcas, desenho industrial, indicacao geogréfica, contratos
de tecnologia, dentre outras areas da propriedade industrial.

Sua génese decorre do Acordo sobre aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS)?, que consiste em

um tratado firmado na Rodada Uruguai do Acordo Geral de Tarifas e Comércio

8 Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Também é conhecido por sua sigla na lingua
espanhola ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propriedad Intelectual relacionados
com el Comercio).



26

(GATT). Trata-se de uma longa negociacao que teve inicio em 1986 e somente
foi encerrada em dezembro de 1993, com a conclusédo de diversos acordos
multilaterais, dentre os quais o TRIPS, que foram anexados a ata final em
Marraqueche, em abril de 1994. Em linhas gerais, o TRIPS possui como objetivo
a harmonizacao das legislacbes nacionais referente a propriedade intelectual no
plano internacional, com o intuito de facilitar o comércio entre paises e a troca
de tecnologia.

O Brasil ratificou a ata final do GATT, incorporando o TRIPS em seu
ordenamento juridico nacional por meio do Decreto Legislativo 30/1994, com
entrada em vigor marcada para o dia 01 de janeiro de 1995 tanto em ambito
nacional quanto internacional, ainda que TRIPS facultasse a ndo aplicacao do
acordo por mais quatro anos, 0 que gerou controvérsias quanto a sua aplicacao
imediata no Brasil.

Apesar de embates em relacdo ao seu cumprimento, o Brasil cumpriu o
disposto no acordo e revisou sua legislagdo nacional sobre a propriedade
intelectual, originando as principais leis que regem a matéria, como € o caso da
Lei 9.279/96, que sera a seguir comentada.

Considerando a extensa gama de subcategorias abordadas pela LPI, este
trabalho ira atentar-se somente no escopo das patentes, trazendo suas

principais caracteristicas, como definicao, requisitos, limites e prazos.

2.2.7 Tipos de patente
As patentes possuem diversas formas de classificacdo, as quais.
essencialmente, se dividem em duas maiores: invencao e modelo de utilidade,

cujas definicdes estao contidas nos arts. 8° e 9° da LPI.

Art. 8° E patentedvel a invencdo que atenda aos requisitos de
novidade, atividade inventiva e aplicacdo industrial.

Art. 9° E patenteavel como modelo de utilidade o objeto de uso pratico,
ou parte deste, suscetivel de aplicacdo industrial, que apresente nova
forma ou disposicédo, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria
funcional no seu uso ou em sua fabricacdo. (BRASIL, 1996).

Uma invengcdo pode ser entendida como uma solugdo nova para a
resolucdo de problema técnico especifico, dentro de uma determinada éarea
tecnolégica. Por sua vez, modelo de utilidade seria uma nova forma ou

disposicdo de um objeto, ou parte dele, de uso pratico, com o intuito de
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proporcionar uma melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricagao. Trata-se,
desse modo, de um aperfeicoamento de uma invencao ja existente.

Além dessa classificacdo, podemos também dividir as patentes em
produtos e processos. As patentes de produto s&o aquelas que incidem sobre
um objeto fisico determinado, uma méaquina por exemplo, e é prevista no art. 42,
inciso | da LPI. J&4 as patentes de processo, como coloca Barbosa (2014),
consistem na utilizacdo de certos métodos para alcancar um determinado
resultado técnico através da acdo sobre a natureza, abrangendo todo um
conjunto de a¢gbes humanas ou procedimentos quimicos ou mecanicos para se
obter um resultado. Sua previsdo legal esta disposta no inciso Il do art. 42 da
LPI, sendo que a protecdo ndo abrange somente 0 processo em si, mas também

se estende ao produto obtido diretamente por meio do processo protegido.

2.2.8 Critérios para patenteabilidade

A LPI, em seu art. 8° estabelece como patenteavel “a invencao que atenda
aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicagao industrial’. Estes
requisitos sdo cumulativos, de modo que a auséncia de qualquer um deles
invalida o pedido de patente.

Quanto ao critério de novidade, o art. 11 da LPI coloca que “a invengao e
0 modelo de utilidade s&o considerados novos quando ndo compreendidos no
estado da técnica” (BRASIL, 1996). Por esse dispositivo entende-se que a
tecnologia a ser protegida nao pode ja ter-se tornado acessivel ao publico, salvo
excecOes previstas em lei, devendo ser constatado um avanc¢o no estado da
técnica®. Cabe colocar que a novidade nédo se restringe ao territorio brasileiro, de
modo que o estado da técnica abrange todos conhecimentos que podem ter sido
adquirido pelo publico no Brasil e no exterior.

No que diz respeito ao critério da atividade inventiva, esta se dara quando
0 invento, para um técnico do ramo do conhecimento envolvido, ndo resultar de
maneira Obvia ou evidente do estado da técnica, como preceitua o art. 13 da LPI.

No caso dos modelos de utilidade, sera considerado ato inventivo, nos moldes

9 Nos termos do art. 11, §1° da LPI, “0 estado da técnica é constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao
publico antes da data de depdsito do pedido de patente, por descri¢do escrita ou oral, por uso ou qualquer
outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17”. (BRASIL, 1996).
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do art. 14 da referida lei, quando decorrer de maneira incomum do estado da
técnica.
Art. 13. A invencao é dotada de atividade inventiva sempre que, para

um técnico no assunto, ndo decorra de maneira evidente ou 6bvia do
estado da técnica.

Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que,
para um técnico no assunto, ndo decorra de maneira comum ou vulgar
do estado da técnica. (BRASIL, 1996).

Por dltimo, para ser passivel de protecdo, a invencdo ou modelo de
utilidade deve ter aplicacao industrial, por determinacéao do art. 15 da LPI, que
prevé que a “invencdo e o modelo de utilidade sdo considerados suscetiveis de
aplicacao industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer
tipo de industria”. (BRASIL, 1996). A lei entende que se dara por satisfeito esse
requisito quando o invento puder ser utilizado ou produzido em qualquer tipo de
industria. Coelho (2010) coloca que a intencéo do legislador ao estabelecer esse
requisito foi o de impedir a concesséao de protecdo patentaria aquelas invencdes
que ainda ndo podem ser fabricadas, por forca de limitacfes tecnoldgicas, e

aguelas desprovidas de qualquer utilidade para o homem.

2.2.9 Matéria patenteavel

Apesar dos requisitos necessarios para obtencdo de patentes, a
legislacdo brasileira elenca objetos que ndo podem ser patenteados, sendo
excluidos do escopo de patenteabilidade, ainda que cumpram 0s requisitos
base. Estes objetos estdo dispostos no art. 10 e 18 da Lei de Propriedade

Industrial, que assim dispde:

Art. 10. N&o se considera invencdo nem modelo de utilidade:

| - descobertas, teorias cientificas e métodos matematicos;
Il - concepgbes puramente abstratas;
Il - esquemas, planos, principios ou métodos comerciais, contabeis,
financeiros, educativos, publicitarios, de sorteio e de fiscalizacao;
IV - as obras literarias, arquitetdnicas, artisticas e cientificas ou
qualquer criacéo estética;
V - programas de computador em si;
VI - apresentacédo de informacdes;

VII - regras de jogo;
VIII - técnicas e métodos operatdrios ou cirdrgicos, bem como métodos
terapéuticos ou de diagndstico, para aplicacdo no corpo humano ou
animal; e

IX - 0 todo ou parte de seres vivos naturais e materiais bioldgicos
encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o
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genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e 0s processos
biologicos naturais. (BRASIL, 1996)

Art. 18. N&o sao patenteaveis:

| - o que for contrario a moral, aos bons costumes e a seguranca, a
ordem e a salde publicas;

Il - as substancias, matérias, misturas, elementos ou produtos de
qualquer espécie, bem como a modificacdo de suas propriedades
fisico-quimicas e o0s respectivos processos de obtencdo ou
modifica¢éo, quando resultantes de transformag&o do ndcleo atémico;
e

Ill - o todo ou parte dos seres vivos, exceto 0S microorganismos
transgénicos que atendam aos trés requisitos de patenteabilidade -
novidade, atividade inventiva e aplica¢do industrial - previstos no art.
8° e que ndo sejam mera descoberta. (BRASIL, 1996).

Assim, se 0 objeto se enquadrar em um desses requisitos, este néo
podera ser protegido por meio do sistema de patentes, o que inclui, como é
possivel ser depreendido no art. 18, Ill da LPI, o todo ou parte de seres vivos.

Entretanto, € possivel notar que a lei estabeleceu uma excecao para o
caso dos microrganismos transgénicos definidos na LPI como microrganismos
transgénicos como organismos que, mediante intervencdo humana direta na
composicao genética, apresente uma caracteristica que normalmente néo seria
alcancada pela espécie em condic¢des naturais. Essa definicdo ndo abarca o todo
ou parte de plantas ou animais. Desse modo, se um organismo geneticamente
modificado por meio de engenharia genética contiver os trés requisitos de
patenteabilidade podera ser protegido por meio de patentes. Esse ponto da lei

sera abordado posteriormente, a fim de confronta-lo com outras legislacoes.

2.2.10 Sujeitos de direito e abrangéncia da protecéo

O sujeito de direito da protecdo patentaria, nos moldes do art. 6° da LPI,
€ 0 autor da invenc¢ao ou modelo de utilidade, o qual tem o direito de obter o titulo
que |lhe assegura a protecdo. Cabe lembrar, que a titularidade da patente é
concedida ao primeiro a proceder o depdsito, ndo surgindo da mera criagao,
como é o caso dos direitos autorais. A patente podera ser cedida a terceiros,
uma vez que se trata de um direito patrimonial, e sua cessao somente produzira
efeitos apds a publicacdo de sua anotacao pelo INPI, como determina o art. 60
da supracitada lei.

A patente permite que o titular impeca terceiros, sem seu consentimento,

de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar produto que seja objeto
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de patente, ou mesmo o produto diretamente obtido por meio de processo
patenteado. Também € facultado ao titular impedir que terceiros possam
contribuir para que outros individuos pratiguem os atos mencionados. A lei
também confere, em seu art. 44, o direito do titular de receber indenizac¢des pela
exploracéo ocorrida entre a data da publicacdo do pedido de protecéo e a data
de sua concesséo. Nos casos em que o infrator tenha o prévio conhecimento do
pedido de protecao antes da sua publicacdo, a indenizacéo contara desde a data
do inicio da exploragédo do bem protegido.

O prazo de protecao para as patentes de invencgéo é de 20 anos contado
da data do deposito (art. 40 da LPI). Para os casos de patentes de modelo de
utilidade o prazo sera de somente 15 anos. Findado esse periodo de protecao,

as invencdes e modelos de utilidade passaram a integrar o dominio publico.

2.3 O ADVENTO DA BIOTECNOLOGIA
A fim de se verificar a colidéncia de dois institutos de propriedade intelectual, é
necessario entender os conceitos contemporaneos de biotecnologia. lacomini
(2009) coloca que a ultima década do XX foi caracterizada pelos grandes
avancos nas ciéncias da vida, em especial a biologia molecular, e engenharia
genética. Comecaram também os intensos debates sobre o patenteamento de
animais e plantas e a manipulacdo genética do genoma humano e da exploracdo
econdmica e exercicio de direitos de monopdlio sobre pesquisas dessa area.
Vieira e Buainain (2004) lecionam que a biotecnologia pode ser entendida,
em seu sentido amplo, como qualquer tipo de técnica que utilize organismos
vivos com intuito de modificar ou produzir produtos para melhorar plantas e
animais ou mesmo para desenvolver microrganismos para usos especificos.
Nesse escopo abrangente do termo, o uso da biotecnologia teve o seu
inicio com os processos fermentativos, cuja utilizacdo remonta ao inicio da
civilizacdo. Os sumérios e babildnios desde antes do ano 6.000 a. C. ja
produziam bebidas alcodlicas pela fermentacdo de grédos de cereais.
Posteriormente, por volta do ano 2.000 a. C., os egipcios, que ja se valiam do
fermento e levedura para a fabricacdo de cerveja, comegaram a emprega-los
também na fabricagdo de p&o. Trata-se da chamada biotecnologia tradicional,

caracterizada por Silveira e Borges (2004) como a utilizacdo de organismos vivos
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do modo como sdo encontradas na natureza ou modificados por métodos de
melhoramento genético tradicional.

Contudo, ao pensarmos na biotecnologia contemporanea, tem-se a ideia
do sentido mais restrito do termo, que Vieira e Buainain (2004) colocam que é
utilizado para designar as técnicas advindas tanto da Bioquimica quanto da
Biologia molecular que possam trazer beneficios aos seres humanos.

Tratam-se das técnicas avancadas de engenharia genética que Diaféria
(1999) define como o conjunto de técnicas de laboratdério desenvolvidas a partir
de 1972, que possibilitaram a criagdo do DNA recombinante, dentre outras
atividades. Essas técnicas podem ser utilizadas para separar, copiar, duplicar ou
modificar partes do genoma de plantas, animais ou humano, possuindo bases
cientificas na biologia molecular, engenharia bioquimica e genética,
microbiologia, dentre outros ramos da ciéncia.

Por meio dessas novas descobertas os cientistas tém decifrado o codigo
genético da vida e manipulado a matéria biolégica para criar objetos lteis, e

recombinando e entrelagando material vivo para a obtencéo de bens industriais.

Os genes sdo 0 equivalente aos recursos naturais na nova era
econdmica. Os biblogos moleculares de todo o mundo estédo
desenhando os mapas dos genomas de varios seres da Terra, da
bactéria mais simples aos seres humanos, e criando assim uma
enorme biblioteca genética aberta a exploracdo comercial. A tecnologia
genética j& estd sendo utilizada em véarios ramos de negécios, entre
elas a agricultura, medicina, reproducdo de animais, producdo de
energia, materiais de construcdo, medicamentos, alimentos e bebidas.
Desse modo esta sendo criado um mundo bioindustrial”. (RIFKIN apud
DEL NERO, 2008, p. 59).

Com tamanho crescimento e relevancia no mercado mundial, cada vez
mais sao feitos investimentos em pesquisa nesse campo. lacomini (2009) coloca
que, por exemplo, a criacdo de uma Unica molécula nova requer
aproximadamente dez anos de atividades de pesquisa e cerca de 250 milhdes
de ddlares em investimentos. Tais valores demonstram a rentabilidade do ramo,
bem como a necessidade de grandes financiamentos tanto publico quanto
privado no setor, de modo que a biotecnologia tem sido objeto de disputa entre
paises e industrias no mundo todo.

Com a crescente importancia que a biotecnologia apresenta, no mundo

contemporaneo, o Direito teve que dar maior relevancia para a regulacao desse
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crescente ramo através dos direitos de propriedade intelectual, uma vez que os
inventores necessitam de mecanismos que 0s protejam contra copias e uso
indiscriminado.

Diversos mecanismos juridicos foram surgindo ou se atualizando para
regular a protecdo desse novo ramo cientifico, como é o caso das patentes, da
protecdo de variedades vegetais, dentre outras.

No campo das patentes, o grande marco da biotecnologia contemporanea
é por muitos considerado o emblematico caso Diamond vs. Chakrabarty19,sobre
0 qual a Suprema Corte dos Estado Unidos decidiu pela pantenteabilidade da
bactéria geneticamente modificada Pseudomonas putida. A partir deste julgado
€ que foi possivel o patenteamento de seres vivos nos Estados Unidos, e devido
a forca econdmica do pais no mercado mundial, logo houve a disseminagéo

desse sistema ao redor do mundo.

Frise-se, ainda, que o patenteamento da bactéria de Chakrabarty por
meio da decisdo da Suprema Corte que discutiu sobre organismos
geneticamente modificados, foi um marco no patenteamento de
organismos vivos. Ndo obstante a decisdo anterior do Escritério de
Patentes que concedia a Louis Pasteur a patente de uma levedura
purificada, somente apos o precedente de Chakrabarty que o USPTO
reconheceu a patenteabilidade de outros organismos vivos néo-
humanos modificados geneticamente. (NAVES e GOIATA, 2014, s/n).

Temos entdo que biotecnologia contemporanea é um ramo recente da
ciéncia e, consequentemente, sua regulacdo é uma novidade para o Direito, de
modo que por vezes este acaba se deparando com questdes controversas e

polémicas em seus mais diversos ramos.

10 Diamond vs. Chakrabarty (447 U.S. 303 (1980)). No caso em tela, Ananda Mohan Chakrabarty,
um geneticista que trabalhava para General Eletric, modificou geneticamente a bactéria
Pseudomonas genus com o intuito de quebrar os componentes do petréleo, de modo que teria
aplicacdo em casos de acidentes que envolvessem o derramamento da referida substancia. Ao
realizar o requerimento da carta patente, o geneticista teve seu pedido negado pelo United States
Patent and Trademark Office (USPTO) sob o argumento de que organismos vivos ndo objetos
de protecdo de patentes. O caso chegou até a Suprema Corte Americana e em 16 de junho de
1980, a referida Corte, em uma apertada decisdo de 5 votos contra 4, entendeu que um
microrganismo geneticamente modificado € patenteavel, sob o argumento de que se tratava de
uma criacdo que se deu por meio da intervencdo e engenhosidade humana, sendo uma
ocorréncia ndo natural.
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3 METODOLOGIA

Elege-se, nessa investigacdo, a pesquisa do tipo qualitativa, no sentido
de verificar os limites legislativos dos dois institutos de protecao intelectual, sua
aplicabilidade a variedades vegetais geneticamente modificadas, e as
consequéncias da cumulacdo de direitos em um mesmo bem imaterial,
sobretudo no que diz respeito tanto a exaustédo de direitos quanto a reserva de
sementes para safras futuras.

No que tange aos procedimentos, adotar-se-a a pesquisa bibliografica e
documental.

Sera feito levantamento bibliografico sobre a tematica de cultivares no
Brasil e sobreposicéo e de legislacdo que regula o tema.

Apés, seré feito o levantamento de precedentes judiciais abordando a
problematica de sobreposicao e contratos de licenciamento entre a Monsanto do
Brasil Ltda e agricultores e produtores de sementes, bem como de patentes e
cultivares de titularidade da Monsanto e associadas;

Com o arcabouco, sera realizada a conceituacdo e descricdo do sistema
de propriedade intelectual para variedades vegetais no Brasil, a descricdo e
consequéncias da controvérsia gerada pela sobreposicdo no mercado de
sementes no Brasil e a analise do REsp 1.610.728/RS e seus impactos.

Para o levantamento de precedentes judiciais sobre o tema, foram feitas
buscas através do portal Jusbrasil em jurisprudéncia, feitas no periodo de 05 de
maio de 2022 a 30 de maio de 2022 buscando pelas chaves “Monsanto” e
“cultivares”, filtrando os resultados para mostrar processos dos tribunais de
justica estadual do pais, selecionando precedentes que elucidassem a
controvérsia analisada.

Em relacdo aos contratos de licenciamento entre a Monsanto do Brasil
Ltda e agricultores e produtores de sementes. foram feitas buscas em processos
de execucao e recuperacao judicial em nos tribunais de justica de Sao Paulo e
do Goias.

A escolha dos tribunais se deu pelo quantitativo de processos contendo a
Monsanto do Brasil Ltda como parte, bem como nimero de processos digitais
ou digitalizados e que pudessem ser acessados autos na integra por cadastro

de advogado feito a distancia.
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Quanto as patentes, foi feita busca no site do INPI na sesséo de busca de
patentes. No campo titular foi inserido o termo “Monsanto” e no campo resumo
foi inserido o termo “glifosato”. Para busca de cultivares, foi feita pesquisa de
registros no RNC, buscando por titular os termos “Monsanto” e, posteriormente
“Monsoy”. O periodo de busca ocorreu entre 07 de maio de 2022 a 30 de maio
de 2022.

4 RESULTADOS OBTIDOS

Verificou-se que o art. 18 da Lei de Propriedade Industrial proibe o
patenteamento de seres vivos de forma expressa. Faz, contudo, uma excecao
aos microrganismos transgénicos, exceto o todo ou parte de um animal.

Assim, de forma aparente, haveria um sistema de protecdo harmonico,
em que uma semente ou planta somente poderia ser protegida por sua legislacao
especifica, qual seja, a Lei de Protecdo de Cultivares, em consonancia com o
art. 2° da referida lei.

Barbosa (2013) complementa que, diferentemente do que ocorre no
sistema de protecdo europeu e americano, no Brasil, uma semente jamais
poderd ser objeto de patente, pois o sistema de patente brasileiro veda a
protecdo de partes de plantas.

Entretanto, desde o advento dos diplomas legais, em analise no presente
trabalho, foi verificada a possibilidade de patenteamento de plantas que foram

modificadas por engenharia genética, pela técnica de transgenia.

4.1 RESULTADO DE ANALISE DE BANCO DE DADOS, CONTRATOS E
JURISPRUDENCIA

O advento da biotecnologia contemporanea trouxe a tona processos de
engenharia genética e de transgenia nunca antes vistos, eis que a partir da
recombinacao genética, seria possivel criar espécies ou adicionar caracteristicas
em espécies ndo encontradas na natureza, de modo que, com o0 avanco da
técnica e da legislacéo, houve reconhecimento de possibilidade e patenteamento
destes organismos.

E nesse sentido que a Lei de Propriedade Industrial, em que pese proibir

0 patenteamento do todo ou parte de seres vivos, traz em seu paragrafo unico,
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a excecdo a regra, possibilitando patenteamento de microrganismos
transgénicos, desde que atendidos os demais requisitos de patenteabilidade.

Dada a possibilidade, inUmeras patentes de biotecnologia foram
depositadas, como é o caso da tecnologia RR (Roundup Ready), de titularidade
da empresa Monsanto. A RR confere a soja tolerancia ao herbicida Roundup,
que tem como principal ativo o Glifosato, desse modo melhora o0 manejo da
cultura no que se refere a acédo de ervas daninhas de dificil controle.A Monsanto
€ uma empresa norte-americana transnacional que atua no campo da
agroquimica e biotecnologia, trabalhando no ramo de sementes e pesquisas
vegetais. A empresa veio para o Brasil durante a década de 50, quando seus
produtos comecaram a ser comercializados no pais. Em 2018 ela foi adquirida
pela Bayer.

Dentre de seus produtos mais conhecidos, temos as variedades vegetais,
sobretudo a soja Roundp Ready, sendo a semente transgénica mais conhecida
no Brasil, de acordo com Bruch et al (2005), para ser utilizada conjuntamente
pelo herbicida desenvolvido denominado Roundup

O Roundup é um herbicida a base de glifosato desenvolvido pela
Monsanto Inc. Como coloca Rodrigues et al (2011), o glifosato (N-
(phosphonomethyl)glycine) € um herbicida sistémico ndo seletivo desenvolvido
para matar ervas, principalmente perenes, pois inibe a enzima 5-enolpiruvoil-
shikimato-3-fosfato sintase (EPSPS), que sintetiza os aminoacidos aromaticos.
O referido herbicida acaba por matar quaisquer plantas com a qual entra em
contato.

A Monsanto desenvolveu a tecnologia denominada Roundup Ready com
0 intuito tornar a variedade vegetal resistente a herbicidas a base de glifosato,
através de insercdo de gene que torna a planta resistente a determinadas
qguantidade de glifosato, conhecidos como soja Roundup Ready (RR). Através
da técnica de transgenia, foi possivel inserir genes em uma variedade vegetal
gue confere resisténcia ao herbicida comercializado.

Conforme mencionado, a Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 13,
considera que um invento possui o critério 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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Dessa forma, um gene, isoladamente, ndo pode ser objeto da protecéao,
uma vez que ele ndo traz uma solucéo técnica a um problema, de modo que nao
poderiamos considerar uma sequéncia génica como material a ser patenteado.
Para ser passivel de protecdo por meio do sistema de patentes, existe a
necessidade de solu¢do de um problema técnico.

Assim, a insercdo de um gene em determinada planta - gene esse que
nao seria alcancavel de forma natural pela planta - com a finalidade de resolver
um problema técnico, como, por exemplo, conferir resisténcia da planta a
determinada praga, pode ser considerado uma atividade inventiva. Se analisado
nesse sentido, seria possivel o patenteamento de um gene ou do processo de
insercao de material genético em determinada planta, uma vez que atendem aos
requisitos de patenteamento e estdo abarcados na excec¢éo do art. 18 da LPI.

Garcia (2010) entende que com o advento da engenharia genética
moderna, foi possivel o patenteamento de variedades vegetais, permitindo em
nosso ordenamento juridico a protecéo indireta de uma cultivar por meio de
patente.

Temos assim que — apesar de ndo ser possivel o patenteamento da
semente ou da planta em si — seria possivel proteger o gene modificado ou
processo de insercdo de tais na genes na cultivar, desde que contenham os
requisitos de patenteabilidade. Tal protecdo seria estendida para proteger a
planta como um todo, uma vez que 0 gene passa a ser uma caracteristica
indissocidvel da variedade vegetal melhorada. O que de fato se estaria
protegendo diz respeito a tecnologia de melhoramento de uma qualidade da
planta, e ndo a planta em si.

Analisando os depoésitos de patentes do INPI, verificando-se patentes
contendo o termo glifosato, tendo como titular a Monsanto Inc, foram localizados
71 pedidos de patente. Dentre os pedidos, temos que 14 pedidos foram
elencados na classificacdo IPC C12N que diz respeito a composi¢cbes de
microrganismos e enzimas e na categoria A61K 38/17, que corresponde a
preparacdes medicinais contendo peptideos tendo mais de 20 aminoacidos.

Podemos destacar os seguintes resumos:

Patente de Invencéo: "PLANTAS RESISTENTES A
GLIFOSATOQO". Esta invencéo refere-se a um vetor de clonagem ou
expressdo compreendendo um gene que codifica o polipeptidio 5-
enolpiruvilshiquimato 3-fosfato sintase (EPSPS) que, quando expresso
em uma célula de planta, contém um peptidio de transito para
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cloroplasto que permite que o polipeptidio, ou uma porcao
enzimaticamente ativa do mesmo, seja transportado do citoplasma da
célula de planta para um cloroplasto na célula de planta, e confere um
grau substancial de resisténcia ao glifosato a célula de planta e as
plantas regeneradas a partir da mesma. A sequéncia de codifica¢do de
EPSPS pode ser ligada a um promotor forte, tal como o promotor 35S
do virus de mosaico da couve-flor, para criar um gene quimérico. Estes
genes podem ser enxertados em vetores de transformacao de plantas,
e subsequentemente introduzidos em células de plantas. Células de
plantas transformadas usando-se estes genes e plantas regeneradas
a partir das mesmas mostraram apresentar um grau substancial de
resisténcia ao glifosato. (DILIP et al, 1996)

5-enolpiruvilshiquimato-3-fosfato sintases tolerantes ao glifosato. Sao
apresentados genes que codificam enzimas EPSPS classe Il. Os
genes que codificam enzimas EPSPS classe Il. Os genes sao Uteis
para producao de bactérias e plantas transformadas que séo tolerantes
a herbicida de glifosato. Genes de EPSPS classe || compartilham muito
pouco da homologia dos genes de EPSPS Classe |. As enzimas
EPSPS Classe Il sdo caracterizadas por serem mais eficiente
cineticamente do que as EPSPS Classe | na presenca de glifosato.
Também sdo apresentadas plantas transformadas com genes de
EPSPS Classe Il, bem como um método para o controle seletivo de
ervas daninhas em um campo de cultura plantada. (BARRY et al,
1996).

METODOS PARA PRODUZIR PLANTA QUE TOLERA APLICACAO
DE HERBICIDA GLIFOSATO E PARA PRODUZIR FENO DE ALFAFA.
EVENTOS DE ALFAFA COM TOLERANCIA A GLIFOSATO E
METODOS PARA DETECCAO DOS MESMOS". A presente invencao
refere-se a eventos J-101 e J-163 de alfafa e moléculas de DNA
singulares para esses eventos. A invencdo também proporciona
métodos para detectar a presenca dessas moléculas de DNA em uma
amostra da planta. (BEAZLEY et al, 2004).

METODOS E COMPOSICOES PARA A TOLERANCIA
DO GLIFOSATO EM PLANTAS. A presente invencdo refere-se a
métodos e composicdes para conferir tolerancia ao glifosato nas
plantas. A invencdo também fornece plantas, sementes, tecidos,
células e partes de plantas tolerantes ao glifosato compreendendo as
EPSP sintases modificadas e moléculas de DNA recombinante que
codificam as EPSP sintases modificadas, bem como métodos para
produzir os mesmos e o0 uso dos mesmos. (Asmar-Rovira et al, 2018).

Ao analisar o sistema de cultivares, por sua vez, que tem seu registro no
Registro Nacional de Cultivares — RNC, verificou-se 1558 pedidos de protecao
de cultivares concedidas a Monsanto do Brasil Ltda, em cultivares de Helianthus
annuus L. (girassol), Zea mays L. (milho), Saccharum L. (cana-de-agucar) e
Sorghum bicolor (L.) Moench (sorgo).

Por sua vez, em pesquisa ao RNC por titular Monsoy Ltda, marca utilizada
pela Monsanto para seus produtos de soja, formam localizados 28 registros de
cultivares da variedade vegetal Glycine max (L.) Merr — soja. Todos 0s registros

dizem respeito a soja geneticamente modificada e trazem o seguinte texto



38

idéntico no campo de evento de transformagdo genética: “MON87701 x
MONB9788: Soja geneticamente modificada resistente a insetos e tolerante ao
herbicida glifosato (Soja Intacta RR2PRO)”.

Percebe-se, desse modo, que existem registros de cultivar de plantas
geneticamente modificadas para conferir resisténcia a herbicidas a base de
glifosato, devidamente registrada pelo sistema de cultivares prevista na LPC.
Contudo, verificando as patentes localizadas, percebe-se que € possivel
proteger de processo envolvendo genes geneticamente modificados.

Nesse sentido, seria possivel patentear o gene modificado que confere a
planta uma caracteristica distinta, como, por exemplo, a resisténcia a
determinado herbicida ou praga. Nesse caso, ndo se estaria protegendo a planta
ou a semente em si, mas sim o gene modificado que confere a melhoria a
variedade vegetal.

Temos com isso que — apesar de ndo ser possivel o patenteamento da
semente ou da planta em si, ante expressa vedacéo legal da LPI — é possivel
proteger o gene modificado ou processo de insercéo de tais na genes na cultivar,
desde que contenham os requisitos de patenteabilidade. Tal protecdo seria
estendida para proteger a planta como um todo, uma vez que 0 gene passa a
ser uma caracteristica indissociavel da variedade vegetal melhorada. Desse
modo, 0 que de fato se estaria protegendo diz respeito a tecnologia de
melhoramento de uma qualidade da planta, e ndo a planta em si.

A possibilidade de cumulacéo de direitos de propriedade intelectual havia
sido verificada desde o advento da LPI e da LPC, de modo que os contratos de
licenciamento de sementes privilegiavam as disposicdes referente a protecao de
patentes, com consequente exclusdo das excecdes previstas na LPC.

Nesse sentido, Plaza (2013) ja colocava que nos contratos da Monsanto
a patente da soja com tecnologia Roundup Ready (RR) impede que o plantador
reserve ou replante as sementes protegidas, obrigando-0s a sempre recomprar
da empresa a cada nova safra. A autora diz ainda que a empresa entende que
se a semente protegida for usada para fins de plantio, trata-se de uso do objeto
de patente, de modo que a empresa licencia o objeto da compra da semente. E
justamente € o que transparece nos contratos da Monsanto com produtores e

multiplicadores de sementes.
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Foi feita a busca de contratos entre a Monsanto do Brasil Ltda de
licenciamento de tecnologia entre outras empresas. Considerando que 0s
contratos ndo sdo publicados e ndo foram localizadas minutas de contrato em
website da Bayer, e que as acdes ajuizadas pelos Sindicatos Rurais as quais
serdo posteriormente analisados nao trazem os contratos individuais com 0s
produtores, decidiu-se por fazer a pesquisa em processos de execucao e
recuperacao judicial que possuissem a Monsanto do Brasil como polo.

Em busca realizada nos sistemas de processo judicial eletronico do
estado de S&o Paulo e do estado de Goias, localizou-se um acordo de
licenciamento de tecnologia, nos autos da Acado de Cobranca de numeracao
002243-68.2017.8.26.0400, em tramite na 312 Vara Civel da Comarca de Séo
Paulo/SP, e um contrato de licenciamento de tecnologia, nos autos do processo
de Recuperagéo Judicial de numeracéo 5018556.53.2018.8.09.0051, em tramite
na 122 Vara Civel da Comarca de Goiania/GO.

Observando o acordo de licenciamento realizado, € possivel verificar que
foi firmado em 14/12/2015 e trata de regras de licenciamento de uso da
tecnologia Intacta RR2 PRO, devendo o termo ser assinado antes que o
agricultor possa adquirir ou obter sementes de soja da linha Intacta.

O contrato traz em seu rol de definicdes que a tecnologia Intacta RR2
PRO é tecnologia que confere resisténcia a soja de produtos a base de glifosato,
pelo evento de transgenia MON89788 e resisténcia a insetos pelo evento
MON87701. Coloca ainda que a tecnologia € protegida por “direitos de
propriedade intelectual de diversos tipos, incluindo patente e pedido de patente,
segredo de negdcios e comerciais, informacdes e aprovacgdes regulatérias, bem
como melhorias continuas, entre outro”.

Traz ainda que as sementes certificadas Intacta estariam devidamente
registradas pelo RNC e SNPC. Ademais, temos destaque para o item 4 do
acordo de licenciamento que traz a proibicdo de salva de sementes para uso
préprio sem autorizagao:

Caso o Agricultor Licenciado pretenda reservar sementes de Soja
Intacta para seu proprio uso, ele devera notificar a Monsanto, por
escrito, e fornecer a mesma cépia da documentacédo que comprove que
os campos de producao de Sementes Reservadas foram registradas e
todas as atividades para a efetiva producdo dessas foram realizadas
em conformidade com a Lei 10.711/2003. Adicionalmente, ele devera
realizar o pagamento dos respectivos Royalties sobre Sementes
Reservadas e/ou royalties P6s Plantio, conforme aplicavel.
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Em relacdo ao contrato de licenciamento localizado nos autos da
Recuperacéo Judicial, temos que se trata de Contrato entre a Monsanto do Brasil
Ltda e uma empresa produtora de sementes. O contrato tem por objeto
estabelecer as condicdes entre a Monsanto e o produtor de sementes para que
possa produzir e multiplicar sementes certificadas Intacta, comercializa-las bem
cobrar os royalties devidos e proceder com o repasse a Monsanto.

Em seu campo de defini¢cdes, tal como o contrato anterior, traz em suas
descri¢cdes, quanto a direitos de propriedade da Monsanto, a tecnologia Intacta
RR2 PRO, que incluiriam patentes, pedidos de patentes, know-how, segredos
de negdcios, dentre outros tipos de protecéao.

E, tal como o acordo de licenciamento, existe clausula especifica referente
a salva de sementes, em que é vedado ao produtor a salva para uso préprio,
somente podendo fazé-la com autorizacdo da Monsanto e mediante pagamento
de royalties.

Verificou-se ainda que o contrato possui anexo que se refere a sugestao
de texto enviado para sacarias, a fim de que fosse impresso nos sacos de
sementes comercializados. O referido anexo traz informacdes sobre a tecnologia
utilizada nas sementes, descrevendo que a licenca de uso limitado, colocando
que a Tecnologia Intacta RR2 PRO possui pantetaria no exterior e que, no Brasil,
possui patentes concedidas, exemplificando a PI0016460-71%, devidamente
concedida pelo INPI, bem como demais pedidos de patentes e tecnologias ndo
patenteadas.

Traz também informacédo de que o uso das sementes em desacordo com
a licenca concedida iria constituir em violacdo de propriedade intelectual e o
infrator sujeitos as penalidades da Lei de Propriedade Industrial e Lei de

Protecado de Cultivares, conforme trecho extraido:

O uso das sementes contendo a Tecnologia Intacta RR2 PRO™ em
desacordo com os termos dessa licenca sujeitara o infrator as
penalidades previstas na Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) e

11 SEQUENCIA DE DNA DE PROMOTOR QUIMERICO, CONSTRUCTOS DE DNA, METODO
DE EXPRESSAR UMA SEQUENCIA DE DNA ESTRUTURAL EM UMA PLANTA E METODO
DE CONTROLAR ERVAS DANINHAS. CONSTRUQOES DE EXPRESSAO DE PLANTA
NOVAS". A presente invencao refere-se a construcBes de expressao de planta novas. Mais
especificamente a presente invencao fornece constru¢cdes de DNA compreendendo sequéncias
reguladoras 5' para modular a expressdo de genes operacionalmente ligados em plantas. A
referida patente foi depositada em 12/12/2000 e teve sua concessdo em 02/10/2012.
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na Lei de Protecdo de Cultivares (Lei 9.456/97). Ademais, o agricultor
ficard obrigado a ressarcir a Monsanto do Brasil Ltda. por todas e
quaisquer perdas e danos ocorridos em decorréncia de infragcdo dos
termos dessa licenga, além das demais cominag8es aplicaveis.

Verificou-se, desse modo, que os contratos da Monsanto do Brasil Ltda
trazem, de forma expressa, a aplicacdo da LPI e da LPC na sua variedade de
soja geneticamente modificada contendo a tecnologia Intacta RR2 PRO™,

E pelas clausulas de ambos os instrumentos, que vedam a reserva de
sementes para uso proprio, percebe-se a clara prevaléncia dos institutos da LPI
em detrimento da LPC. Esta tltima, conforme verificado, veda de forma expressa
a reserva de sementes para uso proprio, em clara violagdo a excegao prevista
no art. 10 da Lei de Protecéo de Cultivares.

E foi essa prevaléncia do sistema de patentes em detrimento da protecéo
de cultivares existentes nos contratos de licenciamento de sementes - desde a
insercao de cultivares geneticamente modificadas no mercado brasileiro - que
gerou embates judiciais dos produtores e agricultores, representados pelos
sindicatos, contra as empresas titulares dos direitos de propriedade intelectual
das sementes.

As acdes, dentre outros pedidos, pleiteavam ao juizo a proibicdo da
Monsanto do Brasil Ltda de impedir que os agricultores fizessem a reserva de
sementes para uso proprio, bem como a possibilidade de troca gratuita de
sementes entre pequenos produtores rurais, com aplicacédo dos incisos | e IV do
art. 10 da LPC, com afastamento da incidéncia da LPI, eis que ndo aplicavel para
sementes, ante vedacao expressa de cumulacdo de protecao prevista no art. 2°
da LPC.

As sucessivas acdes em estados diferentes acarretaram em acordaos
com decisfes conflitantes, sendo alguns entendendo pela prevaléncia da LPC,
com afastamento de cobranca de royalties nas excecdes do art. 10 da LPC, e
outros julgados entendendo que os direitos de patentes seriam validos, os quais
foram deferidos pelo INPlI como aplicaveis as sementes geneticamente
modificadas.

Em busca feita no sistema jusbrasil para consulta de jurisprudéncia
nacional, foram localizados os acordaos, explorados a seguir, aptos a

demonstrar a controvérsia judicial.
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Em relacdo a prevaléncia da aplicagdo da LPC, destaca-se acordéao

proferido em Agravo de Instrumento no Tribunal de Justica do Estado da Bahia

(TJ-BA):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO A PROPRIEDADE
INTELECTUAL - DEVOLUTIVIDADE LIMITADA - SOJA
GENETICAMENTE MODIFICADA - VARIACAO DA ESPECIE -
QUALIFICACAO COMO CULTIVAR - APLICACAO DA LEI N° 9.456/97
- MANUTENCAO DA SEGURANCA NO USO DA TECNOLOGIA -
PRESERVACAO DO NUCLEO ESSENCIA DO ALEGADO DIREITO
DA AGRAVANTE - AGRAVO IMPROVIDO. I- A discussédo cinge-se,
basicamente, em saber se a utiliza¢&o de biotecnologia pelo produtores
rurais, consubstanciada no cultivo da soja geneticamente modificada
por intermédio da tecnologia conhecida como INTACTA RR2-PRO,
submete-se a disciplina da Lei n°® 9.279/96, que trata da protecao
industrial, ou a Lei n°® 9.456/97, que estabelece as diretrizes sobre a
protecdo de cultivares. II- Em face dos limites do efeito devolutivo
inerente ao recurso de agravo de instrumento, ndo se pode aprofundar
a andlise de temas, cujo deslinde venha ensejar o seu esgotamento,
esvaziando, prematuramente, o objeto da demanda, a acarretar
supresséo de instancia. lll- Deve-se frisar que o acérdao proferido pela
52 Camara do Tribunal de Justica do Rio Grande do Sul o tema foi
julgado com base em juizo de cogni¢cdo exauriente, cuja analise
envolve valoracdo da ampla producdo probatdria, em contraditério,
enquanto neste recurso instrumental o juizo decisorio se limite aos
requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. IV- A agravante
€ detentora da invencdo biotecnoldgica conhecida como INTACTA
RR2-PRO, a qual introduz modificagbes genéticas nas sementes de
soja, tornando-a resistentes a pragas comuns da regido, aumentando,
por conseguinte, a produtividade por hectare plantado com esse
insumo. V- A soja, equipada com a criacdo tecnoldgica desenvolvida
pelo agravante, apresenta todas as qualidades para ser considerada
uma "cultivar", ou seja, uma variante estavel do vegetal, criada por
forca de modificacdo genética, levada a efeito por uma introducao
tecnolégica em sua estrutura intima, conforme se extrai da defini¢do
legal contida no art. 3°, IV da Lei n® 9.456/97 e da doutrina sobre o
tema. VI- No que se refere a clausula "3" do "Acordo de Licenciamento
de Tecnologia", ela é uma repeticdo da clausula "2" do mesmo
instrumento, no tocante a necessidade de assinatura da avenca, a fim
de submeter os produtores as regras que disciplinam o uso da
tecnologia. A sua suspensdao, portanto, ndo eximira os produtores de
cumprir as regras de seguranca, tanto por for¢a do quanto estabelecido
no contrato, quanto em virtude da legislagao vigente sobre a matéria.
VII- As clausulas '4' do "Acordo de licenciamento de Tecnologia" e a
cldusula '"10' do "Acordo de licenciamento de Tecnologia e Quitagao
Geral", estabelecem, respectivamente, o pagamento de royalties em
favor da Monsanto, para as hipéteses de sementes reservadas e/ou
destinadas ao pos-plantio e a renancia, por parte dos produtores, de
eventuais direitos a restituicbes e/ou indenizacBes de valores que
detém junto a Monsanto, relacionados a algum problema havido com a
utilizacdo da tecnologia RR1. Elas ndo remetem a questdo da
seguranca na utilizacéo da cultivar. VIII- A fim de ndo esvaziar o nicleo
essencial do direito alegado pela agravante, preservando a
possibilidade de reaver eventuais valores com o julgamento final da
demanda, fica a liberacdo dos grdos, em favor de cada produtor
individualmente, vinculada a informagdo que cada um deles fornecer
ao Sindicato agravado, indicando a quantidade de hectares plantados
com a soja INTACTA RR2-PRO, devendo o referido Sindicato manter
esse controle em relagéo aos produtores beneficiados. AGRAVO DE
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INSTRUMENTO IMPROVIDO (Classe: Agravo de Instrumento,
Numero do Processo: 0020247-36.2013.8.05.0000, Relator(a): SARA
SILVA DE BRITO, Publicado em: 05/11/2014). (BRASIL, 2014).

O acordao em questéo foi proferido em sede de Agravo de Instrumento,
gue negou provimento ao recurso da Monsanto do Brasil Ltda, tentou reverter a
deciséo de primeiro grau, acolheu tutela de urgéncia para suspender a exigéncia
de assinatura de acordo de licenciamento, ante abusividade das clausulas.

Temos acorddos do Tribunal de Justica do Rio Grande do Sul, que

entenderam pela prevaléncia do sistema de patentes:

APELACAO CIVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. SEMENTES
GENETICAMENTE MODIFICADAS. PAGAMENTO DE ROYALTIES
OU INDENIZACAO. CABIMENTO. PRELIMINAR ARGUIDA EM
CONTRARRAZOES DE NAO IMPUGNACAO AOS FUNDAMENTOS
DA SENTENCA. o recurso de apelacdo atende aos requisitos
dispostos no artigo 514 do codigo de processo civil, apresentando os
argumentos de fato e de direito, que servem a postulagédo de reforma
da decisdo. Indenizagdo. Pagamento de royalties o laudo pericial
produzido nos autos confirma a titularidade das apeladas sobre a
tecnologia RR (Roundup Ready) patenteada, sendo objeto da pericia
a avaliacdo técnica da tecnologia RR inserida na soja e a constatagao
de que esta tecnologia esta protegida pelas patentes. O uso pelos
produtores demandantes de semente desenvolvida e patenteada pelas
empresas demandadas junto ao INPI, tendo exclusividade na
exploracdo do produto, justifica o pagamento de indenizacdo ou
royalties por aqueles, em retribuicdo pela utilizacdo da tecnologia
desenvolvida por estas. Provado ser a monsanto titular do registro e
patente das sementes geneticamente modificadas que foram
plantadas pelos autores, é devida a indenizacdo pela utilizacdo da
tecnologia inerente a tais sementes. Prote¢cdo da propriedade
industrial, quimico-genética e intelectual - lei n® 9.279/96. Afora isto,
também justifica o direito a indenizagdo o principio que veda o
enriquecimento sem causa. Alegacdo de violacdo a lei de cultivares
ndo ha incidéncia no caso em exame do previsto no 10° da lei n°
9456/97 (lei das cultivares), que regulou especificamente a
propriedade intelectual em relagdo as cultivares e o uso de sementes
reservadas de outras safras para o replantio, sendo que sua aplicagédo
somente se daria se o agricultor tivesse obtido as sementes licitamente
e pago royalties a empresa titular da patente. Alegacdes de abuso na
cobranca de royalties ndo foi produzida nos autos qualquer prova
acerca de eventual abuso nos percentuais cobrados a titulo de royalty
pelas apeladas. (APELACAO CIiVEL N° 70030660799, VIGESIMA CAMARA
CIVEL, TRIBUNAL DE JUSTICA DO RS, RELATOR: ANGELA MARIA SILVEIRA,
JULGADO EM 23/09/2009). (BRASIL, 2009).

APELACAO CIVEL. ACAO COLETIVA. DIREITO A PROPRIEDADE
INTELECTUAL. SOJA TRANSGENCIA. LEI DE PATENTES E LEI DE
PROTECAO DE CULTIVARES. RAZOES DE AGRAVOS RETIDOS
AFASTADAS E PRELIMINARES SUPERADAS. Suficiéncia do laudo
pericial e auséncia de nulidade da prova a afastar o acolhimento das
razBes dos agravos retidos. Preliminares superadas por julgamento no
STJ. Afastamento da disciplina normativa do Codigo de Defesa do
Consumidor, ndo aplicada ao caso em discusséo nos autos. No mérito,
ainda que a Lei de Patentes ndo permita a protecdo decorrente de
patentes para o todo ou partes de seres vivos, houve expressa
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exclusdo desta proibicdo em relagdo aos microorganismos
transgénicos (art. 18, inc. 1, da Lei de Patentes), justamente porque
resultantes de um produto de intervencéo cultural, por meio do invento.
Possivel a extensdo dos efeitos da propriedade intelectual sobre
microorganismos transgénicos desde que atendam os critérios
préprios a situacao juridica de patenteabilidade - no caso, a novidade,
a atividade inventiva e a aplicabilidade a atividade industrial.
Circunstancia expressamente reconhecida, por certificados proprios,
em relacdo ao produto ora discutido em juizo. Nao ha como excluir dos
efeitos de protecao desta o produto do objeto de patente, por forca da
protecdo conferida pelo art. 42 da Lei n°® 9.279/96. A doutrina, na
interpretacdo mais correta da Lei de Patentes acerca de casos de
propriedade intelectual, esclarece que o art. 42 da Lei 9.279/96, por
meio... de seus incisos, protege tanto o produto que é objeto direto da
patente, como o processo ou o produto obtido diretamente pelo
processo, caso seja este patenteado. Descabe excluir-se o direito de
patentes sobre o produto de uma intervencao humana por técnica de
transgenia - e que abranja todas as caracteristicas proprias a protecao
-, inclusive quando isto ocorra sobre uma cultivar. E isto, porque ambas
as Leis mencionadas sdo omissas na hipdtese de sobreposicdo de
situagbes. Quando uma variedade é desenvolvida pela técnica da
transgenia - podendo, portanto, receber a protecéo da Lei de Patentes
- e sofre, posteriormente, uma melhora por via biolégica, recebendo o
certificado de cultivares, em tese, tem-se situacdo de duplicidade de
protecdo, algo que estaria vedado pelas disposicbes da UPOV
referente a Convencao de 1978. Tal conflito, para a doutrina mais
recente, enquanto inexistente uma definicédo legal especifica, poderia
sofrer solugéo suficiente por meio do instituto da "patente dependente",
previsto na disciplina da Lei de Patentes. Nao se trata, portanto, de
hipétese de aplicacdo de lei mais especifica, para a resolucdo do
conflito de regras. Aqui, tem-se leis que disciplinam objetos de tutela
diversos. A propria Exposicao de Motivos da cartilha elaborada a Lei n®
9.456/97 deixa clara tal situacdo quando justifica a criagdo da Lei de
Prote¢éo de Cultivares como "mecanismo distinto de prote¢do a prop...
h& como fazer subsistir o argumento de que o licenciamento concedido
para a pesquisa sobre o produto e para o desenvolvimento de técnica
de aperfeicoamento afaste o direito originario sobre patentes. O que
pode é o titular de patente celebrar contrato de licenca para exploragéo
e investir o licenciado nos poderes para agir em defesa da patente (art.
61 da Lei de Patentes). Tal ndo afasta os direitos de exercicio desta
titularidade, seja pelo proprietario do invento, seja pelo licenciado,
ressalvada apenas a hipdtese de andlise do aperfeicoamento
introduzido em patente licenciada (art. 63 da Lei de Patentes). O
debate proposto é referente ao produto da soja transgénica, para a qual
€ identificada a situac@o de protecéo especifica e comprovada - ao
menos até 31.08.2010 - por meio de carta de patente. N&o ha, portanto,
como se pretender a aplicacdo de disposicSes normativas da Lei de
Protecdo de Cultivares para o caso em comento, na medida em que
diversa é a protecdo juridica identificada. Reconhece-se causa legitima
a cobranca - a descaracterizar hipotese de ilicitude para os fins do art.
187 do CC brasileiro -, por forca de aplicacdo da Lei de Patentes na
hipétese, ndo afastada a cobranga por situagéo diversa de protecéo do
produto pela Lei de Cultivares, como na hipotese das excec¢fes do art.
10 da Lei referida. Com relacdo ao percentual de royalties
estabelecido, a despropor¢cédo é apontada ainda na inicial, por meio
de..." seja judicialmente estabelecido percentual ndo abusivo para
adequadamente indenizar as demandadas, em indices que variam
entre 0,06% a 0,10% sobre o valor da soja transgénica comercializada,
preferindo o menor indice pelas razdes anotadas " (fl. 31 dos autos).
Nesse ponto, ha que se observar os limites estabelecidos em Lei e
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mesmo a partir de acordos mais amplos, realizados entre o0s
envolvidos, por meio de suas entidades representantivas. Ndo ha que
se falar em abusividade quando negociados entre entidades
representantes de ambas as partes royalties em percentual (2%)
proporcional a pratica de mercado internacional, sem que demonstrada
efetiva abusividade de cobranca. Sucumbéncia invertida e honorarios
advocaticios redimensionados em concreto. A UNANIMIDADE,
DESACOLHERAM OS AGRAVOS RETIDOS E AFASTARAM AS
PRELIMINARES. NO MERITO, POR MAIORIA, DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O DESEMBARGADOR
JORGE LUIZ LOPES DO CANTO. ( Apelagao Civel N° 70049447253,
Quinta Camara Civel - Servigo de Apoio Jurisdi¢do, Tribunal de Justica
do RS, Relator: Maria Claudia Cachapuz, Julgado em 24/09/2014).
(BRASIL, 2014).

Percebeu-se que o ac6rddo do TJ-BA, apresenta entendimento

divergente do TJ-RS. Este ultimo tribunal privilegia a incidéncia da LPI, pois os

direitos de patente concedidos ndo poderiam ser afastados por outra legislacao,

eis que as leis tutelam direitos distintos.

Assim, constatou-se a divergéncia jurisprudencial entre tribunais. Tal

divergéncia motivou a interposicdo de Recurso Especial na citada Apelacao
Civel N° 70049447253, que acabou por dar origem ao REsp 1.610.728/RS do

Superior Tribunal de Justica, que em 2019 proferiu acordao que fixou tese, no

seguinte sentido:

INCIDENTE DE ASSUN(;AO DE COMPETENCIA. RECURSO
ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. ACAO COLETIVA.
SOJA ROUNDUP READY . TRANSGENIA. LEI DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. LEI DE PROTECAO DE CULTIVARES. ART. 10.
INOPONIBILIDADE AO TITULAR DE PROTECAO PATENTARIA.
DUPLA PROTECAO. INOCORRENCIA. SISTEMAS PROTETIVOS
DISTINTOS. PRINCIPIO DA EXAUSTAO. CIRCUNSTANCIA
ESPECIFICA QUE FOGE A REGRA GERAL. PREVISAO LEGAL
EXPRESSA. 1. O propdsito recursal é definir se produtores de soja
podem, sem que haja violagcdo dos direitos de propriedade intelectual
das recorridas, reservar livremente o produto da soja transgénica
Roundup Ready (soja RR) para replantio em seus campos de cultivo,
vender a producdo desse cultivo como alimento ou matéria-prima e,
com relag@o apenas a pequenos produtores, doar a outros pequenos
produtores rurais ou com eles trocar as sementes reservadas. 2. A Lei
de Propriedade Industrial — em consonéncia com as diretrizes tracadas
no plano internacional e na esteira do dever imposto pela norma do art.
59, XXIX, da Constituicdo de 1988 — autoriza o patenteamento de
micro-organismos transgénicos, a fim de garantir, ao autor do invento,
privilégio temporario para sua utilizacdo. 3. Patentes e protecdo de
cultivares séo diferentes espécies de direitos de propriedade
intelectual, que objetivam proteger bens intangiveis distintos. Nao ha
incompatibilidade entre os estatutos legais que os disciplinam,
tampouco prevaléncia de um sobre o outro, pois se trata de regimes
juridicos diversos e complementares, em cujos sistemas normativos
inexistem proposicdes contraditérias a qualificar uma mesma conduta.
4. A marcante distingcdo existente entre o regime da LPI e o da LPC
compreende, dente outros, o objeto protegido, o alcance da protecéo,
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as excecOes e limitagbes oponiveis aos titulares dos respectivos
direitos, os requisitos necessarios a outorga da tutela juridica, o 6rgao
responsavel pela andlise e emissédo do titulo protetivo e o prazo de
duracgédo do privilégio. 5. O ambito de protecéo a que esta submetida a
tecnologia desenvolvida pelas recorridas ndo se confunde com o objeto
da protecéo prevista na Lei de Cultivares: as patentes nao protegem a
variedade vegetal, mas o processo de inser¢éo e o préprio gene por
elas inoculado nas sementes de soja RR. A protecédo da propriedade
intelectual na forma de cultivares abrange o material de reproducao ou
multiplicacdo vegetativa da planta inteira, enquanto o sistema de
patentes protege, especificamente, o processo inventivo ou o material
geneticamente modificado. 6. Ainda que a LPI veicule o principio da
exaustdo como norma geral aplicavel a produtos patenteados, ha de
se destacar que seu art. 43, VI, parte final, prevé expressamente que
ndo havera exaustdo na hipdtese de tais produtos serem utilizados
para multiplicagdo ou propagagdo comercial da matéria viva em causa.
7. A toda evidéncia, a opcao legislativa foi a de deixar claro que a
exaustdo, quando se cuida de patentes relacionadas a matéria viva,
atinge apenas a circulacdo daqueles produtos que possam ser
enquadrados na categoria de matéria viva nao reprodutivel,
circunstancia que nao coincide com o objeto da pretensdo dos
recorrentes. 8. Diante disso, a tese firmada, para efeito do art. 947 do
CPCA5, é a seguinte: as limitacbes ao direito de propriedade
intelectual constantes do art. 10 da Lei 9.45697 — apliciveis tédo
somente aos titulares de Certificados de Protecéo de Cultivares — nédo
sdo oponiveis aos detentores de patentes de produto e/ou processo
relacionados a transgenia cuja tecnologia esteja presente no material
reprodutivo de variedades vegetais. RECURSO ESPECIAL NAO
PROVIDO. (BRASIL, 2019).

Diante do teor do aco6rddo, tem-se que o Superior Tribunal de Justica
firmou entendimento que as protecbes conferidas pela LPI, nos casos de
cultivares geneticamente modificadas, possuem escopo de protecdo diverso da
LPC, de modo que as limitacbes da LPC néo seriam oponiveis aos titulares de
patentes de variedades vegetais geneticamente modificadas.

O referido acordao teve seu transito em julgado em 25 de agosto de 2021,
apos o Recurso Extraordinario ndo ser conhecido pelo Supremo Tribunal Federal
- STF, que manteve a decisdo do STJ inalterada.

Feitas essas coletas de resultados, faz-se necessario a discussédo dos
limites de sobreposi¢céo dos direitos da LPI e LPC para variedades vegetais
geneticamente modificadas e a analise dos impactos decorrentes da decisédo

proferida pelo STJ.

5 DISCUSSAO
Feitas as considera¢des quanto as disposi¢cdes gerais de propriedade
intelectual e principais aspectos da LPl e LPC, bem como andlise dos dados

coletados, € necessario verificar a ocorréncia de sobreposicao de direitos entre
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patentes e protecdo de cultivares para variedade vegetais geneticamente

modificadas e analise do REsp 1.610.728/RS, com seus possiveis impactos.

5.1 SOBREPOSIC}AO DE DIREITOS ENTRE PROTE(;AO DA LPIE LPC

A sobreposicdo de direitos, conforme leciona Medeiros (2019) é um
fenbmeno que sempre existiu e uma excecdo ao sistema de propriedade
intelectual, ocasionada quando um unico objeto atrai direitos de protecao
intelectual diversos. A autora diz ainda que a complexidade da inter-relagéo de
direitos de propriedade intelectual aliada a legislagdo omissa e a julgados
divergentes permitiria a proliferacdo de estratégias protetivas agressivas por
parte dos titulares dos direitos.

Medeiros (2019) complementa que a sobreposicdo pode ser da
modalidade subsequente, na qual, quando expirado um direito de propriedade
intelectual, outra protecao incidiria no lugar; e da modalidade concomitante, que
acontece quando um unico objeto € protegido por multiplos mecanismos da
propriedade intelectual.

Resta analisar os institutos de patentes de microrganismos geneticamente
modificados e os institutos da LPC, a fim de verificar a ocorréncia de
sobreposicao.

No que diz respeito a Lei de protecao de cultivares, temos que 0 escopo
da protecdo abrange a planta como um todo e veda a comercializacdo do
material reprodutivo da planta. Entretanto, em seu art. 10, impde uma série de
limitagBes, nas quais o direito do obtentor ndo incidira, no que diz respeito a
permissdo de salvar sementes para uso préprio, bem como a doacdo de
sementes de forma gratuita entre pequenos produtores rurais.

Os campos de replantio sdo elementos essenciais na agricultura,
permitindo que o agricultor reserve as melhores sementes de uma safra para
replantar na préxima, selecione aquelas com caracteristicas desejadas
considerando a, adaptabilidade da planta ao longo das geracfes. Essa técnica

gue remonta milénios. Assim comenta Garcia sobre o tema:

A formagdo de sementes em campos de replantio € um dos pontos
mais importantes da LPC. O agricultor vem realizando a selecéo das
melhores sementes para replantar ha milénios. As melhores sementes
sdo plantadas nos melhores terrenos, que é mais adubado, com
melhores condi¢Bes de agua e luz. Essa prética é responséavel por mais
de 80% da producdo agricola em paises em desenvolvimento, e a
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proibicdo da aquisicdo de sementes elevaria os custos da producgéo
agricola. (GARCIA, 2010, p. 111)

A importancia da tradicdo do replantio fez com que a LPC trouxesse a
excecdo de forma expressa, a fim de preservar esse direito milenar dos
agricultores.

A Lei de Propriedade Industrial, por sua vez, em seu art. 42, elenca os
direitos que o titular da patente tem sobre o bem protegido.

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 propoésitos:

| - produto objeto de patente;

Il - 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° Ocorrerd violacao de direito da patente de processo, a que se
refere o inciso Il, quando o possuidor ou proprietario ndo comprovar,
mediante determinacéo judicial especifica, que o seu produto foi obtido
por processo de fabricacdo diverso daquele protegido pela patente.
(BRASIL, 1996).

O titular da patente, desse modo, possui direito de exclusividade sobre os
produtos por ele patenteados, bem como sobre os produtos diretamente
derivados de processos protegidos.

Entretanto, conforme colocam Vieira e Plaza (2010), a lei ndo estabelece
de forma especifica o limite da protecdo desse produto ou processo, de modo
que a lei deixa uma denominada clausula aberta, quando se fala de patente de
plantas, uma vez que € possivel haver interpretacdo extensiva, para que a
protecdo patentaria inclua as sementes, bem como as descendentes da planta,
ou seja, seu material propagativo.

Autores como Varella (1996), desde antes do advento da LPC, ja
comentavam sobre a problematica da patente de seres vivos. A lei foi elaborada
inicialmente para invengdes e para plantas que se reproduzem naturalmente,
sendo que agricultores que utilizassem sementes estariam cometendo infragéo
a propriedade intelectual.

Temos que a Lei de protecdo de cultivares, por ser lei mais especifica e
direcionada para variedade vegetais, deixa bem delimitado os limites de sua

protecdo, bem como estabelece excecdes para resguardar o direito dos
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agricultores, a fim de manter um equilibrio entre os interesses dos titulares do
certificado de protecdo de cultivares e os agricultores.

Na Lei de Propriedade Industria, por sua vez, os limites da protecéao por
patentes ndo sdo bem claros, pois, a principio, a lei proibe dispor do bem por
qualquer meio, devendo levar em conta os limites por ela fixados no art. 43 que

assim coloca:

Art. 43. O disposto no artigo anterior ndo se aplica:

| - aos atos praticados por terceiros ndo autorizados, em carater
privado e sem finalidade comercial, desde que nao acarretem prejuizo
ao interesse econdmico do titular da patente;

Il - aos atos praticados por terceiros ndo autorizados, com finalidade
experimental, relacionados a estudos ou pesquisas cientificas ou
tecnolégicas;

lll - & preparacdo de medicamento de acordo com prescricdo médica
para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem
como ao medicamento assim preparado;

IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de
produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo
titular da patente ou com seu consentimento;

V - aterceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva,
utilizem, sem finalidade econdmica, o produto patenteado como fonte
inicial de variagédo ou propagacgédo para obter outros produtos; e

VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria
viva, utilizem, ponham em circulacdo ou comercializem um produto
patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo
detentor da patente ou por detentor de licen¢a, desde que o produto
patenteado ndo seja utilizado para multiplicacdo ou propagacgéo
comercial da matéria viva em causa. (BRASIL, 1996).

Em que pese a LPI também tomar para si uma série de limitacdes no que
diz respeito as patentes e a sua extensao, por ser menos especifica, instaura-se
um problema visto que a referida lei ndo abrange o escopo previsto na Lei de
protecado de cultivares.

A primeira excec¢ao da LPC diz respeito ao pequeno agricultor, que pode
— sem ter que ter autorizacdo do titular ou pagamento de royalties — reservar,
doar sementes para outros pequenos agricultores, no ambito de programas de
financiamento e de programas comerciais.

Tal excecdo ao direito do titular ndo € prevista na LPI, ndo havendo um
equivalente no art. 43, pois o inciso | deste artigo isenta terceiros de utilizar o
produto sem autorizacdo e pagamento se, cumulativamente, fizerem sem fins
comerciais, em carater privado e sem gerar prejuizos ao titular, caso que nao

ocorre com 0s pequenos agricultores, que podem doar as sementes e utiliza-las
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para plantio, para uso proprio ou venda dos produtos advindos, dependendo do
programa financiamento aplicado. Nesse caso, como ndao houve a primeira
concessao do titular, ndo ha exaustao de direitos da LPI, de modo que a exacao
do agricultor ndo se aplica a Lei de Propriedade Industrial.

Vieira e Plaza (2010) apontam outra limitacdo trazida pela LPlI em
detrimento as excec¢bes da LPC, a qual permite o uso das variedades vegetais
pelo melhorista tanto na fase de pesquisa e desenvolvimento de novas
variedades, quanto para a comercializacdo da nova cultivar desenvolvida. Tal
comercializacdo € vedada na Lei de Propriedade Industrial , uma vez que esbarra
na finalidade econdémica, que é proibida pelo inciso V, deste diploma legal.

Ademais, ha outra excecdo da Lei de protecdo de cultivares, que diz
respeito ao replantio, ou seja, quanto a guardar as melhores sementes de uma
safra e usa-las na proxima, consistindo em um conhecimento milenar.

Apesar da LPI ndo colocar essa excecdo de maneira objetiva, o inciso 1V
e VI, do art. 43 da lei trata da exaustdo de direitos, de modo que, em teoria, se 0
agricultor adquirir licitamente o produto objeto da patente (a semente, no caso
em questdo), havera a exaustao de direitos e o titular da patente ndo tera mais
direitos sobre o que o adquirente fizer, exceto se for utilizad-la para fins de
propagacédo e multiplicacdo comercial.

Plaza (2012) coloca, sobre a matéria de exaustao:

No Brasil ndo h& aplicacdo da exaustdo de direitos quando o produto
patenteado seja utilizado para multiplicacdo ou propagacédo da matéria
viva em causa. Tal norma possibilita que terceiros, no caso de patentes
relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulagdo ou
comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido
licitamente no comércio (interno ou externo) pelo detentor da patente
ou por detentor de licenca, desde que o produto patenteado ndo seja
utilizado para multiplicacdo ou propagac@o comercial da matéria viva
em causa. (PLAZA, 2012, p. 9)

Entretanto, autores como Garcia (2010) pontuam que a protecdo por meio
de patentes, justamente por ndo permitir a multiplicacdo, acaba por impedir a
formacdo de campos de replantio, uma vez que ao replantar sementes, 0s
agricultores estariam reproduzindo um bem patenteado, ainda que naturalmente,
e que isto por si s6 constituiria uma infracdo, pois o sistema de patentes néo foi
criado para protecao de seres vivos, mas sim de objetos que nao se reproduzem.

Essa proibicéo, de fato, foi observada nos instrumentos de licenciamento

de sementes feitas pela Monsanto do Brasil Ltda, que trabalha com sistema de
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patentes, restringindo os direitos dos agricultores tanto para doacdo de
sementes quanto para a salva de sementes para uso proprio.

Verificou-se, no levantamento feito pela presente pesquisa, haver uma
interpretacdo extensiva que nao exaure os direitos de patente com a compra da
primeira geracdo, sendo a protecdo estendida as demais descendentes da
planta com seu gene modificado, de modo que ha uma total supressédo da
excecdo do art. 10 da LPC, que permite a formacdo de campos de replantio.

Vieira e Plaza (2010) colocam que tal interpretacao gera uma colisdo com
o interesse publico, desde a sustentabilidade da agricultura aos precos dos
alimentos no mercado, uma vez que os agricultores ficam obrigados a recorrer
ao mercado de sementes a cada safra, havendo uma supressdo de sua
autonomia de manejar 0s recursos genéticos de sua propriedade.

Tem-se, desse modo, que em que pese nao haver protecao direta sobre
a planta em si por meio de patente, o gene modificado pode ser passivel de
protecao, e sua multiplicacao pode ser obstada, que € indissociavel da semente,
0 que, na pratica, acaba por proteger a variedade vegetal como um todo, de
modo que mostra a existéncia de sobreposicdo em sua modalidade
concomitante.

Ademais, verificou-se a presenca de sobreposicdo em sua modalidade
subsequente também, isso porque o prazo de protecdo da LPC, por forca do seu
art. 11, é de quinze anos contados da concessao do direito para as espécies
anuais e de dezoito anos para o caso das demais espécies.

Por sua vez, a LPI confere aos titulares das patentes o direito de exclusivo
de monopdlio juridico por um periodo de até vinte anos contados a partir da data
de depdsito, por determinacao do art. 40 da lei, tendo assim a possibilidade de
estender o prazo de protecdo de uma variedade vegetal geneticamente
modificada.

Tem-se assim que além da vedacdao de protecdo de variedade vegetal por
outra legislacao prevista no art. 2° da LPC, temos ainda, com essa possibilidade
de extensédo do prazo, uma violagcéo do art. 12 da referida lei, a qual estabelece
que, uma vez decorrido o prazo de vigéncia do direito de protecdo da cultivar,
esta caira em dominio publico, de modo que nenhum outro direito podera obstar

sua livre utilizagéo.
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Autores como Plaza e Santos (2010) entendem que essa prorrogagéo da
protecdo constitui um contra direito, que acaba por desequilibrar a funcao
primordial da LPC, pois assegurar um prazo de prote¢cao mais duradouro, que o
sistema de protecdo sui generis estabelece, contraria o preceito constitucional
de liberdade economica.

Feitas essas consideracdes quanto a sobreposicao, é necessario verificar
o REsp 1.610.728/RS, a fim de analisar o acérddo que fixou tese quanto a
matéria de aplicacdo de legislacdo de patentes para variedades vegetais

transgénicas.

5.2 ANALISE DO RESP 1.610.728/RS

O panorama de tensbOes de interesses e normativas conflitantes em
relacdo a aplicacdo da LPI em variedades vegetais transgénicas, com a
supressdo das excecdes de direitos previstos no art. 10 da LPC, acarretou no
ajuizamento, no ano de 2009, de Acéo Coletiva pelo Sindicato Rural de Passo
Fundo — RS, Sindicato Rural de Sertdo, e Sindicato Rural de Santiago, em face
da Monsanto do Brasil Ltda.

A acao, dentre outros pedidos, pleiteava o reconhecimento do direito de
pequenos, médios e grandes agricultores de reservar o produto de cultivares de
soja transgénica para replantio em seus proprios campos de cultivo e o direito
de comercializar essa producdo sem a necessidade de pagamento de royalties,
indenizacao ou taxa de tecnologia, em conformidade com o art. 10, incisos | e |l
da Lei 9456/97. Pleiteava também, nos termos do inciso 1V do art. 10 da LPC, o
reconhecimento do direito de pequenos produtores rurais de doar e trocar
sementes reservadas a outros pequenos produtores rurais.

A Requerida Monsanto, em sede de contestacdo, alegou que era
detentora das patentes da tecnologia RR na soja, sendo conferidas as cartas
patentes pelo INPI, de modo que s6 devera incidir sobre a soja o regramento da
Lei de Propriedade Industrial, ndo sendo aplicavel a LPC por constituir de
normatizacao diversa e independente LPI, sendo legal a cobranca de royalties.

Em sentenca, o magistrado de primeiro grau entendeu que as patentes da
RR j4 haviam caducado, declarando o direito dos agricultores de reservar o
produto das cultivares de soja transgénica para replantio em seus campos, 0

direito de vender a matéria prima da producdo sem mais nada a pagar e o direito
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de doar e trocar sementes reservadas, nos termos do art., 10 da Lei de Protecao
de Cultivares. Também confirmou liminar para determinar a suspensao da
cobranca de royalties, taxa tecnoldgica e indenizacdes cobradas pela Monsanto
sobre o valor da comercializagédo da producéo de soja transgénica, sob pena de
aplicacdo de multa diaria em caso de descumprimento.

A Requerida Monsanto recorreu da decisdo para o Tribunal de Justica do
Rio Grande do Sul, alegando em suas raz6es que 0 juizo de primeiro grau negou
a existéncia da LPI e ampliou de forma arbitraria a LPC para além de seu escopo
de protecgéo, pleiteando o reconhecimento de inexisténcia de dupla prote¢éo por
propriedade intelectual, uma vez que nao se trataria de protecdo de cultivar, mas
sim de patente de biotecnologia.

Apo6s remessa dos autos, conforme observado em tépico anterior, em
2014 foi proferido o Acordao na Apelacéo Civel N° 70049447253, que reformou
a sentenca de primeiro grau e julgou a demanda improcedente, ante o
reconhecimento da nao incidéncia da LPC nas cultivares geneticamente
modificadas objetos da acdo, ou seja, as patentes biotecnolédgicas, sendo
aplicavel a legislacdo especifica, qual seja, a LPI.

A desembargadora relatora, em suas razdes, entendeu que as Leis n°
9.279/96 e 9.456/97 sao distintas entre si e, na abrangéncia, ndo se confundem
quanto a protecéo de seu objeto. Dessa forma, caso o bem imaterial possua 0s
requisitos de patenteabilidade, ndo ha como excluir os efeitos conferidos por
essa protecao, colocando que a lei de patentes poderia incorrer em uma cultivar,
uma vez que ambas as leis s8o omissas nesse sentido.

Ressalta-se que a decisdao ndo foi unanime, havendo um voto de
divergéncia proferido pelo desembargador revisor Jorge Luiz Lopes do Canto.
De acordo com o entendimento do referido desembargador, o Brasil adotou a
convencao de 1978 da UPOV, que veda expressamente a dupla protecédo e
resguarda o direito dos agricultores. Asseverou que nao ha, no ordenamento
juridico, um direito de propriedade absoluto que possa prevalecer em face de
sua funcdo social, como a funcdo de preservar o pequeno agricultor e a
agricultura familiar, ou mesmo que possa atingir a segurancga alimentar e
restringir o plantio em solo brasileiro para alimentar a populacéo.

O relator entendeu que haveria sobreposicdo e que seria possivel a

incidéncia de ambas as leis, mas em momentos distintos, de modo que a LPI
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incidiria no momento da venda das sementes, com o devido pagamento de
royalties. Contudo, no momento em que o agricultor reservar e plantar sementes
para uso proprio, usar ou vendé-la como matéria prima, seria aplicada a LPC,
com suas limitagOes de direito do art. 10.

O desembargador reconheceu o desembargador que a Lei de Protecao
de Cultivares é lei mais especifica, considerou que existe uma legislacdo
especial editada com a finalidade maior de conferir um tratamento mais benéfico
para certas categorias, logo cumpre o mandado constitucional de protecado dos
pequenos agricultores. Segundo o magistrado, esta é a norma que, em conflito
com outros interesses, deve prevalecer. Em seu entendimento deveria ser
afastada a LPI e aplicada a LPC, de modo que votou por negar o provimento do
recurso e manter a sentenca do juizo a quo.

Foram opostos embargos de declaragdo e embargos infringentes,
entretanto ndo foram aptos a alterar o acérdao.

Assim, os Autores da acdo coletiva, interpuseram Recurso Especial
contra o acordao proferido, sendo os autos remetidos ao STJ, onde tomou a
numeragéo REsp 1.610.728/RS.

O recurso especial foi interposto com fundamento nos art. 5°, LV; e do art.
105, 1ll, ambos da Constituicdo Federal.

Nas razbes do Recurso Especial, foi alegada a violacao dos arts. 2°, 7° e
10 da LPC, do art. 2.1 da UPOV/78, do art. 18, lll, paragrafo unico, e 42 da LPI,
bem como de divergéncia jurisprudencial.

Devidamente admitido, houve peticédo por parte da recorrida Monsanto no
sentido de que fosse reconhecida a relevancia do tema e ainda que fosse seja
admitido o Incidente de Assuncgao de Competéncia (IAC).

O IAC é um instituto previsto no art. 947 da Lei n°® 13.105/2015 (Cédigo

de Processo Civil — CPC), que assim dispde:

Art. 947. E admissivel a assuncdo de competéncia quando o
julgamento de recurso, de remessa necessaria ou de processo de
competéncia originaria envolver relevante questdo de direito, com
grande repercusséo social, sem repeticdo em multiplos processos.
(BRASIL, 2015).

O Incidente de Assuncdo de Competéncia tem por objetivo formar tese
que vincula todos os juizes e orgaos fracionarios, exceto se houver revisao de

tese. Segundo Santos (2020), o IAC facilita o conhecimento das teses pela
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sociedade, evita que a corte superior desconheca suas proprias teses e auxilia
na inibicdo de judicializacdo de controvérsias sobre o tema, ante seu carater
vinculante.

No caso concreto, o Incidente de Assuncédo de Competéncia foi admitido
pelo STJ, sob fundamento de repercusséo social, gerando a seguinte fixacao de

tese a ser julgada:

PROPOSTA DE AFETACAO. RECURSO ESPECIAL. ASSUNCAO DE
COMPETENCIA. ART. 947, CAPUT, DO CPC/15. RELEVANTE
QUESTAO DE DIREITO. GRANDE REPERCUSSAO SOCIAL.
DIREITO CIVIL. ACAO COLETIVA. PROPRIEDADE INTELECTUAL.
CULTIVO DE SOJA TRANSGENICA. REGULAMENTACAO. LEI DE
PATENTES OU LEI DE CULTIVARES. COBRANCA DE ROYALTIES,
TAXAS TECNOLOGICAS E INDENIZACOES. 1. O incidente de
assuncdo de competéncia, na hipdtese do caput do art. 947 do
CPC/15, garante a seguranga juridica, a celeridade e a economia
processuais com o julgamento de relevante questdo de direito com
grande repercussao social e sem repeticdo em multiplos processos no
6rgado colegiado de composi¢do mais completa e com a participagao
ampla de interessados. 2. Delimitacdo da controvérsia: definir se é
possivel conferir protecdo simultdnea - pelos institutos da patente de
invencao (Lei 9.279/96) e da protecdo de cultivares (Lei 9.456/97)- a
sementes de soja Roundup Ready, obtidas mediante a técnica da
transgenia, e, como corolério, se € ou nado facultado aos produtores
rurais o direito de reservar o produto de seu cultivo para replantio e
comercializagdo como alimento ou matéria prima, bem como o direito
de pequenos agricultores de doar ou trocar sementes reservadas no
contexto de programas oficiais especificos. 3. Instauracdo de incidente
de assuncao de competéncia, com submissdo do recurso especial a 22
Secéo. (STJ - ProAfR no REsp: 1610728 RS 2016/0171099-9, Relator:
Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/04/2018, S2 -
SEGUNDA SECAO, Data de Publicacdo: DJe 16/04/2018) (BRASIL,
2018)

Apos a admissédo do IAC, tem-se o reconhecimento da repercusséo social
gerada pela controvérsia, tomando o STJ a funcéo de firmar tese a fim de unificar
a jurisprudéncia quanto a aplicacéo simultanea das protecfes previstas na LPI e
LPC a sementes de soja Roundup Ready, obtidas mediante a técnica da
transgenia.

Foi juntado aos autos, o parecer do Ministério Publico Federal que opinou
pelo conhecimento e provimento do recurso. O parquet entendeu que oS
institutos de propriedade industrial ndo se harmonizavam com as normativas
mais especificas que traziam privilégios ao agricultor.

Apoés apreciacdo das razdes e dos pareceres, o STJ, em 2019, acabou
por conhecer do recurso especial e por negar provimento, mantendo o acordao

recorrido na integra e fixando tese em IAC:
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A tese a ser firmada, portanto, para efeito do art. 947 do CPC/15, é a
seguinte: as limitacdes ao direito de propriedade intelectual constantes
do art. 10 da Lei 9.456/97 — aplicaveis tdo somente aos titulares de
Certificados de Protegdo de Cultivares — ndo sao oponiveis aos
detentores de patentes de produto e/ou processo relacionados a
transgenia cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de
variedades vegetais. (BRASIL, 2019, p. 6281).

Analisando o voto da ministra relatora Nancy Andrighi, vé-se que foi tecido
entendimento de que os sistemas de LPIl e LPC sdo complementares e que, para
variedades vegetais geneticamente modificadas, a patente ndo protege a
variedade vegetal em si, mas tdo somente o processo de insercdo e o proprio
gene inoculado na semente.

Segundo a relatora:

Patentes e protecdo de cultivares, como visto, sdo diferentes espécies
de direitos de propriedade intelectual, que objetivam proteger bens
intangiveis distintos. Nao hda, por isso, incompatibilidade entre os
estatutos legais que os disciplinam, tampouco prevaléncia de um sobre
0 outro, pois se trata de regimes juridicos diversos e complementares,
em cujos sistemas normativos inexistem proposi¢des contraditorias a
qualificar uma mesma conduta. (BRASIL, 2019, p. 6268).

A ministra reconhece ainda os diversos questionamentos na esfera
econdmica, social, ambiental e alimentar, gerados pelo crescente numero de
variedades vegetais geneticamente modificadas, coloca que o judiciario,
vinculado a questfes restritas em uma controveérsia, ndo seria a arena adequada
para discusséao, inferindo que a necessidade de inovacdes normativas de lege
ferenda.

Do acérdao proferido foram opostos embargos de declaracdo e, em
sequéncia, foi interposto Recurso Extraordinario, alegando a violagédo dos artigos
1°, 1l e 1V; 39, 11 e lI; 5°, XXII, XXIII, XXVI, XXXV, LIV, LV, XXIX; 69 9°, IX; 102,
I, ‘a’; 105, 1ll, ‘c’; 170° caput, I, I, IV, V, IX; 185, I; 218 a 219-B; e 227, todos
da Constituicdo Federal.

Ao serem remetidos os autos do processo ao Supremo Tribunal Federal
— STF, em que o Recurso Extraordinario foi conhecido, mas negado provimento,
mantendo o acérdao do STJ inalterado.

O acérdéo da corte suprema teve seu transito em julgado em 25 de agosto
de 2021, encerrando a discussdo do caso concreto em ambito judicial e

consolidando a tese fixada pelo STJ.
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5.3 CONSIDERAQ@ES E IMPACTOS DA TESE FIXADA PELO STJ

A decisédo do STJ, que acabou por fixar a tese, consolidou a sistematica
contratual ja aplicada pelas empresas titulares dos direitos de patentes de
biotecnologia.

Tal decisdo, por seu carater vinculante, acaba por ditar a orientacdo da
corte superior para sua reproducdo em casos analogos, realidade que ja se
observa. Existem julgados de tribunais estaduais decidindo com base na fixacéo
de tese do STJ, como pode ser observado no acordao proferido pelo Tribunal de

Justica do Mato Grosso — TIMT:

APELANTE (S): CLODOVEU FRANCIOSI APELADO (S):
MONSANTO DO BRASIL LTDA APELADO (S): MONSANTO
TECHNOLOGY LLC EM E N T A: APELACAO CIVEL — ACAO DE
REPETIGAO DE INDEBITO — PRETENDIDA RESTITUICAO DOS
VALORES PAGOS A TITULO DE ROYALTIES PELA UTILIZA(;AO,
NAS SAFRAS DE 2015/2016 E 2016/2017, “SEMENTES
TRANSGENICAS SALVAS” DE SAFRA ANTERIOR -
IMPROCEDENCIA — PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENCA —
ALEGACAO DE DECISAO SURPRESA E ULTRA PETITA -
REJEICAO — MERITO: PRETENSAO CONTRARIA A TESE
PARADIGMA FIRMADA NO TEMA IAC N° 4 DO STJ — PRETENDIDA
SUSPENSAO DA ACAO ATE JULGAMENTO DE ACAO COLETIVA
PARA QUESTIONAR A LEGITIMIDADE/LEGITIMIDADE DA
CONCESSAO DE CARTA DE PATENTE AS RES — INOVACAO
RECURSAL — DESACOLHIMENTO - APELO DESPROVIDO. De
acordo com a jurisprudéncia pacifica do STJ, “n&o ha falar em deciséo
surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir,
do pedido e do substrato fatico delineado nos autos, realiza a
tipificacdo juridica da pretensdo no ordenamento juridico posto,
aplicando a lei adequada a solucao do conflito, ainda que as partes ndo
a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva
delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, ndo
podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicagdo.” ( Agint
no AREsp 1587128/MG). E igual modo, “ndo ha falar em julgamento
extra petita quando o 6rgao julgador ndo afronta os limites objetivos da
pretensdo inicial, tampouco concede providéncia jurisdicional diversa
da requerida, respeitando o principio da congruéncia. Ademais, os
pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma
interpretacdo logico-sistemética, ndo podendo o magistrado se
esquivar da analise ampla e detida da relagdo juridica posta, mesmo
porque a obrigatoria adstricdo do julgador ao pedido expressamente
formulado pelo autor pode ser mitigada em observancia aos brocardos
da mihi factum dabo tibi ius (da-me os fatos que te darei o direito) e iura
novit curia (o juiz é quem conhece o direito).” (STJ — REsp
1605466/SP). Ao julgar o recurso paradigma REsp n° 1.610.728/RS
sob o rito de Incidente de Assuncdo de Competéncia, a Segunda
Secédo do STJ firmou a seguinte tese que deu origem ao Tema IAC n°
4, segundo o qual “as limitagcdes ao direito de propriedade intelectual
constantes do art. 10 da Lei 9.456/97 — aplicaveis tdo somente aos
titulares de Certificados de Protecéo de Cultivares — ndo séo oponiveis
aos detentores de patentes de produto e/ou processo relacionados a
transgenia cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de
variedades vegetais.” (gr. n.) Diante disso, produtores adquirentes de
sementes transgénicas nao podem se valer de “sementes salvas” — ou
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seja, produtos das sementes de soja transgénica (geneticamente
modificadas) que adquirem para safra anterior — para o replantio de
novas safras sem a respectiva contraprestacido a empresa detentora
da propriedade industrial e da respectiva patente. Nao deve ser
acolhida a pretenséo de suspensao do presente feito para aguardar o
julgamento definitivo da Acdo Coletiva n°® 1002596-43.2017.4.01.3600,
proposta pela APROSOJA/MT perante a secao judiciaria da Justica
Federal desta Unidade Federativa quando suscitada exclusivamente
em sede de apelacdo, em verdadeira inovacdo recursal. (TJ-MT -
EMBDECCV: 00142379520178110055 MT, Relator: MARILSEN
ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/05/2020, Segunda
Cémara de Direito Privado, Data de Publica¢éo: 02/06/2020) (BRASIL,
2020).

Entretanto, em que pese a seguranca juridica em decorréncia de
unificacdo da jurisprudéncia, a decisdo do STJ ndo parece ter respeitado a
normativa da LPC e da UPQV e o préprio principio constitucional de fun¢éo social
da propriedade e propriedade industrial. Fato que acabou por ratificar uma
situacdo de desequilibrio entre poderes do titular de patentes de biotecnologia e
agricultores.

Porto (2016) coloca que o direito de patente e o direito de cultivar em uma
mesma variedade vegetal traz como consequéncia a limitacdo ou até mesmo a
eliminacdo das excecdes permitidas na LPC aos direitos sobre a cultivar,
sobretudo em relacdo aos agricultores e melhoristas com potencial de sérios
danos aos agricultores nacionais e até mesmo de desenvolvimento de
experimentos e pesquisas. Em Ultimo cenario, a autora afirma que pode,
inclusive, gerar a faléncia do sistema de protecao de cultivares.

E nessa tese que este trabalho de pesquisa se filia. De fato, a decis&o do
STJ ndo anula a LPC e seus institutos. Para cultivares que foram desenvolvidas
sem o método de transgenia, a lei continua perfeitamente aplicavel e eficaz,
entretanto, nas variedades vegetais que foram geneticamente modificadas pelo
processo de transgenia, o titular tem por opcao proteger a cultivar como patente
de biotecnologia, afastando a incidéncia da LPC em suas excecdes, aplicando
0s institutos de patente da LPI, que ndo comportam as limitagées previstas na
lei especifica. Seria uma hipotese de excecédo do instituto da LPC.

Contudo, o crescente uso de variedades vegetais geneticamente
modificadas, sobretudo para as principais commodities produzidas pelo Brasil
acabam por tornar a exce¢do em uma regra. E importante ressaltar, conforme

mencionado neste estudo, que mais de 94% das safras principais de exportacéo
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consiste em variedades geneticamente modificadas, tem-se, dessa forma, que a
excecao acaba por se tornar regra, visto que a quase totalidade das maiores
producdes agricolas do pais sdo constituidas de variedades vegetais
transgénicas, com a possibilidade de incidir a legislagédo patentaria.

Verifica-se, assim, a que LPC, que foi selecionada desde sua génese para
ser a unica forma de protecdo de cultivares no pais, em consonancia com a
legislacdo da UPOV, acaba por ser utilizada de forma subsidiaria em relacéo a
maior parte da producdo agricola do pais. Sua aplicagcéo se limita a cultivares de
ndo transgénicas, tornando a lei inGcua nesse ponto, pois suas principais
limitagGes ao direito do titular sdo suprimidas por utilizacdo de legislacdo menos
especifica.

Temos que essa sobreposicado de direitos, na medida em que suprime
limitacdes previstas em legislacao especificas para variedades vegetais, acaba
por gerar um superdireito aos titulares de patentes de biotecnologia, acarretando
em desequilibrio das relagbes entre titulares de patentes e agricultores e
produtores de sementes, de modo que a sobreposicdo acaba por impactar de
forma negativa na dindmica do mercado de sementes no pais.

E nesta senda, autores como Vieira e Plaza (2010) entendem gue essa
sobreposicao vai de encontro aos preceitos constitucionais do art. 5°, inciso
XXIX, da Constituicdo Federal, pois gera colisdo com o desenvolvimento
socioeconbmico e tecnolégico do pais, vez que impede a difusdo do
conhecimento e gera uma restricdo no desenvolvimento e nas pesquisas de
novas variedades vegetais, afrontando a funcéo sistematica da propriedade por
impedir o progresso técnico.

Dessa forma, a decisdo do STJ néo foi a mais acertada, pois acaba por
causar um desequilibrio legislativo, com supressdo de aplicacdo da LPC,
tornando-a in6cua para grande parte das variedades vegetais do pais, o que
gera vantagens excessivas aos titulares de patentes. Por grande parte das
culturas geneticamente modificadas serem commodities, seu preco € ditado pelo
mercado internacional. Somado a limitacdo de disponibilidade a sementes
convencionais adaptadas, tem-se que 0s agricultores tém cada vez mais seu
poder de escolha mitigado quanto a selecdo de culturas e sementes a serem

produzidas.
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A EMBRAPA, como fornecedora, desenvolvedora e pesquisadora, acaba
tendo reflexos da decisédo em suas politicas internas. Tal consolidacao na lei de
patentes pode alterar as estratégias de protecdo de pesquisas futuras, eis que
sera levar e consideracdo a inaplicabilidade de direitos de melhoristas para
variedades protegidas por patentes, bem como de trazer informacdo aos
agricultores sobre os 0Onus e alternativas viaveis ao uso de variedades
geneticamente modificadas.

Inclusive, é nesse sentido de maior liberdade produtiva e preocupacgéo
com as formas de contrato e direitos de propriedade intelectual aplicados, que a
EMBRAPA, juntamente com a Aprosoja Mato Grosso criaram, em 2017 o
Instituto Soja Livre'?, que tem como objetivo justamente contribuir para o
desenvolvimento do mercado de Soja Convencional, gerando maior liberdade de
escolha do produtor rural na escolha da tecnologia, da cultivar e do sistema
produtivo que ira trazer maior rentabilidade e seguranca na safra.

N&o obstante ao desenvolvimento do mercado de soja convencional, 0
Instituto Soja Livre também busca a atos que visam tolher a escolha dos
agricultores de qual tecnologia de sementes utilizar. Nesse sentido, o instituto
demonstrou preocupacdo com a recente proposta submetida ao Conselho
Administrativo de Defesa Econdmica (CADE), feito pelas empresas Basf,
Monsanto do Brasil, Du Pont e Dow Agrosciences (Corteva) e Syngenta para
criar um sistema que denominado Cultive Biotec, que promovera a cobranca
conjunta dos royalties devidos em razdo da biotecnologia de soja’3.

Para além dos impactos de ordem econbmica, a dependéncia de
sementes em cada safra e a auséncia de desenvolvimento natural de
variedades, pode acarretar a diminuicdo sucessiva de diversidade genética de
variedades vegetais, com implicacfes de ordem ambiental.

Como forma de solucao possivel a problematica consolidada pela decisédo
do STJ, Avila (2016) traz uma perspectiva apontada pelo doutrinador Denis
Barbosa, o qual, desde 2010, propds alteracOes legislativas para elidir a
interpretacdo que permite a sobreposicéo de direitos, destacando uma insercao

de um paragrafo no art. 42, da LPI, com a seguinte redacgao: “art. 42 § 3° - “o

12 website do instituto disponivel em: <https://sojalivre.com.br/> Acesso em 01 mai. 2022.
13 para mais informacBes acessar: <https://sojalivre.com.br/instituto-soja-livre-em-alerta-sobre-o-
anuncio-do-sistema-unico-de-cobranca-de-royalties-por-gigantes-do-setor/> Acesso em 20 mai. 2022.
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disposto no inciso Il do caput, no tocante aos produtos diretamente obtidos por
processos patenteados, ndo sera aplicavel as cultivares suscetiveis de protecao
segundo legislagao propria”. (AVILA, 2016,p. 171).

Tal alteragéo prevé a excluséo do sistema de patentes da variedade
vegetal, o que tornaria o sistema novamente harmonico. Nesse mesmo sentido,
haveria também proposta de alteracédo do art. 43, para acrescentar a excecao do
art. 10 da LPC, que trata justamente das excecdes aos direitos dos titulares de
cultivares.

Souza (2021), por outro lado, entende que a referida alteracdo, apesar de
positiva para encerrar a problematica de sobreposi¢cédo nociva, acaba por trazer
outro desequilibrio, pois acabaria por conceder vantagem excessiva as
empresas multiplicadoras de sementes que trabalham em parceria com as
titulares das patentes.

Assim, coloca o autor:

A proposta € um avanco, mas merece ajustes, dado que iria gerar outro
problema. Acabaria também por beneficiar aquelas obtentoras e
multiplicadoras de sementes que trabalham em parceria com as
titulares das patentes. Qual referido em outra oportunidade, a presente
tese ndo labora para desonera-las dos royalties pela tecnologia
licenciada. Assim, a proposta de Denis Barbosa — no sentido de criagdo
de um paragrafo 3° para o art. 42 da LPI - poderia ser ajustada para o
seguinte formato: O disposto no inciso Il do caput, no tocante aos
produtos diretamente obtidos por processos patenteados, ndo sera
aplicavel aos privilégios concedidos aos agricultores pela lei de
protecdo de cultivares. (SOUZA, 2021, p. 189).

Considerando o encerramento da demanda no ambito judicial, com o
recente transito em julgado e tese fixada, a alteragcéo legislativa dos diplomas
legais se faz necessaria para que possibilite uma nova reconfiguracdo nos
contratos de licenciamento de tecnologia e garantia dos principios previstos nos
art. 2.1, da UPQV e principios constitucionais de propriedade intelectual, com
melhor equilibrio juridico-econémico das relacdes entre produtores rurais e
fornecedores de sementes, bem como difusdo maior no mercado de variedades
vegetais convencionais, livres de taxa de tecnologia que possibilitem um mais
amplo leque de opcdes aos produtores rurais de escolha do tipo de tecnologia

implementar em suas plantacoes.
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6 CONCLUSAO

Ao longo do trabalho foi possivel perceber que a legislacdo pertinente
a protecdo de variedades vegetais no Brasil € a LPC, sendo a Unica protecéo
possivel para cultivares no pais, em atendimento a ata da UPOV o qual o Brasil
€ signatario.

Com o advento da biotecnologia contemporéanea e o processo de
transgenia, comecou a ser crescente no mercado a difusdo de variedades
vegetais geneticamente modificadas, como é o caso da soja RR tolerante a
herbicidas a base de glifosato.

Tal técnica permitiu que sementes pudessem ser modificadas
geneticamente para adquirir caracteristicas especificas, e a insercdo desse gene
e sua manifestacdo na planta pode ser considerado como invencao, sendo
categorizado e protegido como patente de biotecnologia.

Assim, nos contratos de licenciamento de sementes entre titulares de
direitos de patente e cultivar e os produtores rurais, ndo é aplicada a LPC e seus
institutos, mas sim o sistema de protecdo de patentes existente na LPI. Tal
aplicacao da LPI acaba por afastar a limitacao de direitos do titular prevista na
LPC, tal como a possibilidade de reservar sementes para uso proprio e doacao
de forma gratuita a pequenos produtores rurais.

Observou-se, ao comparar os limites de protecao das duas leis, que
a Lei de Protecdo de Cultivares, na medida em que € mais especifica, deixa de
forma explicita os limites de sua protecdo e o resguardo dos direitos dos
agricultores, com o intuito de manter um equilibrio nos interesses privados das
empresas detentoras da tecnologia e dos agricultores que adquirem as
sementes.

A LPI, por outro lado, € menos especifica quanto a limitacdes dos
direitos do titular da patente. Essa caréncia de especificidade gera uma clausula
aberta, que permite uma interpretacdo extensiva que acaba por suprimir as
limitacOes estabelecidas na LPC, extinguindo os direitos dos agricultores em
detrimento dos interesses dos titulares de patentes de biotecnologia, o que colide
com os ditames da lei de cultivares e acaba por torna-la in6cua para essas
variedades.

Assim, tem-se a ocorréncia de sobreposicédo de direitos, observada

tanto em sua modalidade concomitante quanto na sua modalidade subsequente.
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A controvérsia gerada pela discussdo motivou diversas demandas judiciais que
acabaram gerando decisfes conflitantes entre os tribunais e até mesmo nas
préprias camaras civeis de um mesmo tribunal.

Nesse aspecto, 0 REsp 1.610.728/RS buscou julgar a controvérsia e
admitiu o IAC, que fixou tese no sentido de que as limitagdes previstas na LPC
nao sao oponiveis aos titulares de patentes de biotecnologia, por entender que
se tratam de institutos independentes, que tutelam bens diversos.

Em que pese a seguranca juridica trazida pelo julgamento, na medida
que uniformiza a jurisprudéncia do pais quanto ao tema, entende-se que a
decisdo da corte superior ndo foi adequada, e acabou por consolidar um
desequilibrio nas relacdes entre titulares de patentes e produtores rurais que
adquirem sementes.

Considerando o crescimento massivo do uso de variedades vegetais
geneticamente modificadas, sobretudo nas principais commodities agricolas do
pais, temos que a LPC acaba por se tornar ineficaz para grande parte das
cultivares do pais, ante sua ndo aplicacdo para essas variedades transgénicas.

Tal fato acaba por gerar um direito majorado aos titulares de patentes,
colocando em xeque o interesse social da propriedade intelectual, em violac&o
ao art. 5°, XXIX da CF.

Nesse sentido, entende-se ser necessaria a adocao de medidas para
trazer um reequilibrio das relacdes entre titulares de agricultores. Para tanto, faz-
se necessaria a reducdo da dependéncia massiva dos produtores rurais de
cultivares protegidas por patentes, com a formulacdo de politicas publicas
disseminacgéo do acesso os agricultores de cultivares tradicionais, sobre as quais
ndo incidem taxas tecnolégicas, tal como EMBRAPA tem feito com a criagdo do
Instituto Soja Livre.

Ademais, € necessaria a discussdo de propostas de alteracao
legislativa, a fim de modificar o art. 42 da LPI e inserir paragrafo que exclua do
escopo de protecdo da LPI as variedades protegidas pela LPC, a fim de
restabelecer equilibrio entre os atores do mercado de sementes no Brasil.

Considerando gue ainda é recente a decisdo do Superior Tribunal de
Justica e ainda mais recente seu transito em julgado, trabalhos futuros podem
analisar as repercussoes a medio e longo prazo nos precedentes judiciais apos

a decisdo da corte superior, sobretudo em reflexos nos contratos de
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licenciamento de sementes de empresas de biotecnologia, a fim de verificar
como tem tratado da matéria em suas clausulas e suas modificacdes apos a
deciséo do STJ.

Também se faz necessario estudar as clausulas contratuais e suas
eventuais alteragfes ante o CADE e sob a 6tica do direito da concorréncia, como
outra modalidade que possibilitaria a regulacdo das relacbes entre os atores,

para além das propostas feitas no presente trabalho.
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ANEXO B — Declaracéao de interesse da empresa inovadora

Birasilia/DF, 24 de junho de 2022,

Eu, Minica Cibele Amincio, empregada pabhico da EMBRAPA RECURSOS
GENETICOS E BIOTECNOLOGIA, de CNPJ n° D0.348.003/0038-02, de matricula
303200, considerando a missio da EMBRAPA de viabilizar solucies de pesquisa,
desenvolvimento ¢ inovagio para a sustentabilidade da agricultura, em beneficio da
sociedade brasileira, ¢ considerando a decisio do Superior Tribunal de Justica no REsp
L.610.728/RS, que afeta 0 mercado de sementes transgénicas no pais, solicito elaboragio

de relatario técnico conclusivo/parecer juridico, abordando os seguintes topicos:

. Descrever a sistematica da legislagSo que tutela as variedades
vegetais no pais ¢ scus escopos de protegdo.

. [scorrer sobre a problematica de sobreposigiio de direitos de
propricdade intelectual nas variedades vegetais gencticamente modificadas.

* Analisar os precedentes judiciais sobre a demanda, o REsp

1.610.7T28/R5 ¢ seus impactos no mercado de sementes transgénicas no pais.

O refenido relatario téenico conclusivo sera elaborado pelo advogado Paulo Felipe
Franga Ferreira da Silva, inscrito no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil, Secio
Maranhdo sob a numeragio 14500, ¢ discente do Programa de Pos-Graduagio em
Propriedade Intelectual e Transferéncia de Tecnologia para a Inovagio — PROFNIT,
ponto focal Universidade Federal do Maranhdo — UFMA, sob a matricala 2020101935,
sob cnientacdo da Prof®. Dr'. Heloisa Gomes Medeiros.

A elaboragio do relatorio ndo ira implicar em qualquer dnus ou contrapartida por
parte da Embrapa, seja financeira ou de gualguer outra espécie, possuindo o trabalho
elaborado fins puramente académicos e de pesquisa. como reguisito para conclusdo de

curso de pos-graduacio.

Certo do pronto atendimento da solicitagio realizada, nos colocamos a disposigio

¢ aguardamos resposta.

Atenciosaments, %

MONICA CIBELE AMANCIO
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ANEXO C - Contrato de licenciamento da intacta RR2 PRO
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Tri bunal

Centificadas Intacta (por ele produzidas/multiplicadas) para um Agricultor Licenciado e/ou um Distribuidor
Licenciado, (iii) cobrar os respectivos royalties e remeté-los & Monsanto,

22 As disposigbes deste Contrato somente serio vélidas e exigiveis na medida em que as Partes assinem O respectivo
Termo de Licenciamento, o qual terd validade apenas para a safra para o qual ele foi assinado.

23 O Produtor de Sementes reconhece e confirma que deverd estar em estrito cumprimento das obrigagdes
determinadas no Contrato de Prestagio de Servigos celebrado entre as Partes,

24 O Produtor de Sementes deverd incluir o valor dos Royalties sobre Sementes no prego das sementes de Soja
Intacta a ser comercializada por ele ao Agricultor Licenciado e/ou Distribuidor Licenciado.

RR2 PRO™
235 O Produtor de Sementes reconhece que os direitos e titularidade da Monsanto e suas Afiliadas, no Brasil ¢ no
exterior, com relagio 4 Tecnologia Intacta RR2 PRO™ estiio protegidos pelos Direitos de Propriedade da Monsanto.

2.5.1 Nada contido no presente Contrato, no Contrato de Prestagio de Servigos efou nos Termos de
Licenciamento deverd ser interpretado como uma licenga ou transferéncia integral ou parcial de quaisquer direitos que
poderiam esgotar os direitos da Monsanto ¢ suas Afiliadas referentes aos direitos de patente, direitos regulatérios,
marcas, Know-How da Monsanto efou de suas Afiliadas e quaisquer outros direitos de propriedade intelectual de
titularidade da Monsanto ou suas Afiliadas em relagiio & Soja Intacta, & Tecnologia Intacta RR2 PRO™, aos Direitos de
Propriedade da Monsanto, ao ITS ¢/ou ao Modelo de Licenciamento de Soja.

25.2 As Partes reconhecem ¢ concordam que o disposto neste Contrato, no Contrato de Prestagio de
Servigos ¢/ou nos Termos de Licenciamento niio exaure os direitos da Monsanto e/ou de suas Afiliadas com relagio a
autorizagOes futuras ao Produtor de Sementes e/ou a quaisquer terceiros, no que se refere & Tecnologia Intacta RR2
PRO™, aos Direitos de Propriedade da Monsanto, ao ITS efou a0 Modelo de Licenciamento de Soja, nem a qualquer
outro direito de propriedade intelectual da Monsanto e/ou de qualquer de suas Afiliadas, nio sendo admitida qualquer
interpretagiio no sentido de exaustdo de direitos em virtude deste Contrato.

va de
26 O Produtor de Sementes reconhece e concorda que ndo poderi: (i) salvar Sementes Certificadas Intacta (exceto
parz a produgio de novas sementes nas dreas registradas no MAPA para a safra imediatamente seguinte), nem (ii)
adotar ou facilitar a adogio por terceiros de qualquer procedimento que importe em violagio aos direitos sobre a
Tecnologia Intacta RR2 PRO™™. As Partes, neste ato, reconhecem que o salvamento de Sementes Certificadas Intacta
sem autorizagdo expressa da Monsanto, para qualquer finalidade, representa infragio aos Direitos de Propriedade da
Monsanto, sujeitando a parte infratora as penalidades cabiveis. A Monsanto reserva-se desde jd o direito de exigir em
juizo a execuglio deste Contrato, podendo requerer, a qualquer momento, a apreensio dos grios resultantes do
salvamento indevido, sem prejuizo de compensagiio pelas perdas e danos cabiveis.

CLAUSULA 3 GESTAO RESPONSAVEL DA TECNOLOGIA

3.1 Na medida em que a Monsanto estabelecer programas (atualizagdes ou modificagdes) de Gestdio Responsivel
da Tecnologia aplicdveis & Soja Intacta, o Produtor de Sementes compromete-se a participar e apoiar tais programas tal
como for orientado pela Monsanto,

32 O Produtor de Sementes reconhece que o Refiigio é essencial para preservar a Tecnologia Intacta RR2
PRO™ ¢ se compromete a: (i) plantar drea de refiigio com soja ndio resistente a pragas em pelo menos 20% da drea
total plantada com Soja Intacta, respeitando o distanciamento méximo de 800 (oitocentos) metros entre a drea de
refigio e a drea de Soja Intacta, e (ii) permitir acesso da Monsanto e/ou de seus representantes as dreas de plantio,

desde que notificado previamente.
Rep. Monsanto: ﬁ

CLAUSULA 4 CONDICOES COMERCIAIS
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SRyl ALl e ) 1
4.1 Em c.omnprestscho a0 Incenc:amln da Tecnolog:n Inmm RR2 PRO™ para a produgio de Sementes
Certificadas Intacta, o Produtor de Sementes concorda em pagar & Monsanto, a cada safra, um valor em reais por
hectare inscrito no MAPA a titulo de Royalry de Multiplicagio conforme estabelecido em cada respectivo Termo de
Licenciamento

4.1.1 O Royalty de Multiplicagio deverd ser pago até o dia 14 de margo apds o plantio, na produgdio de
sementes na safra verSio e até o dia 15 de agosto apds o plantio, na produgiio de sementes na safra inverno.

4.1.2 O pagamento do Roeyalty de Multiplicagio serd devido pelo Produtor de Sementes ainda que as
sementes de Soja Intacta produzidas sejam destinadas & comercializagio como soja-grilo.

4.1.3 Mediante o pagamento do Royalty de Multiplicagio e visando permitir a comercializagio pelo
Produtor de Sementes da produgio e/ou do descarte como soja-grio sem custo adicional, a Monsanto ird gerar o
respectivo Volume de Isenclio em favor do mesmo. Para tanto, o Produtor de Sementes, antes de realizar a
comercializaciio dos volumes de soja-griio e até as datas abaixo indicadas, deverd informar 4 Monsanio (tanto
referente a0 mesmo, quanto aos seus cooperantes):

Informagies (fireas em ha ¢ quantidades em kg) Prazo (ap6s plantio)
Veriio Inverno

drea de produgio de semente inscrita e homologada pelo MAPA 30/01 30/06
quantidade descartada na colheita 30/05 30/08
quantidade destinada a Unidade de Beneficiamento de Sementes 30/05 30/08
quantidade beneficiada 30/08 30/08
quantidade descartada na Unidade de Beneficiamento de Sementes 30108 30/08
quantidade aprovada para comercializagio 30/09 30/09
quantidade comercializada 30/12 32
quantidade de semente pripria destinada para produgio 30/12 3012
quantidade de sobra de semente 312 3012

4. 2 Em dawm:ncla da co:mmaltzaqau de Semenles Ccmf cadas Intacta a Agricultores Licenciados e a
Distribuidores Licenciados, o Produtor de Sementes deveri pagar a Monsanto o Valor Total Devido composto pela
somatoria de todas as vendas realizadas pelo Produtor de Sementes, conforme registro no ITS e calculado através da
seguinte férmula:

VT =(RM x LHC) - LBA

VT = Valor Total Devido

RM = Royalty devido & Monsanto (R$/ha)

THC = Somatdria dos Hectares de Semente Certificada Intacta comercializada em cada venda (ha)
YBA = Somatdria Bénus do Agricultor (R$/ha)

Sendo que,

HC= VYC
VS

HC = Hectares de Semente Certificada Intacta comercializada em cada venda (ha)
VC = Volume total de Semente Certificada Intacta comercializado pelo Produtor de Sementes em cada venda (Kg),

conforme registro no ITS
5/16 Rep. M : ﬁ)
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VS = Volume de Semente Certificada Intacta (Kg/ha). conforme recomendagdes especificas de _c:_:da variedade. Para
estabelecer o cilculo da varidvel Volume de Semente Certificada Intacta (VS) em Kg/ha serd utilizada a seguinte

farmula

VS = RP___ x FPMS
PG

RP = Recomendagio de plantio indicada pela Empresa de Sementes Intacta (mil plantas por hectare)
FPMS = Faixa média do peso de mil sementes em cada venda (Kg)
PG = Poder Germinativo de 85%

42.1 A Somatéria do Bonus do Agricultor (¥BA) corresponde a0 Bonus do Agricultor efetivamente
concedido ao agricultor pela Monsanto acrescido (i) do célculo por dentro (“gross up™), (i) do Pis (Programa de
Integragio Social) e (i) da Cofins (Contribuigiio para o Financiamento da Seguridade Social). conforme legislagio
vigente aplicivel. A Somatonia do Bonus do Agricultor serd reembolsada pela Monsanto ao Produtor de Sementes.

422 Para o pagamento do Valor Total Devido pelo Produtor de Sementes, a Monsanto emitic o respectivo
boleto de cobranga considerando as informagoes reportadas pelo Produtor de Sementes no ITS. Nesse sentido, o
Produtor de Sementes deverd escolher no ITS a respectiva data de pagamento das vendas de Sementes Certificadas
Intacta. Os reportes de vendas de Sementes Cenificada de Intacta com registro fiscal e as operagoes de concessio de
bonus para os agncultores deverdio respeitar os prazos estabelecidos na tabela abaixo:

Periodo de
vmissiio da Nota . >
Fiscal de Venda :2:::: ::_ 5:;::::5:: Més Referéncia Vencime_lllu d‘o boleto
d," .‘ir.:mcnlmf Informacio Corregio (Dia/Mé&s)
Certificadas
Intacta
Maio 10/06
Julho 10/08
16/03 a 23/07 De 01 a23/07 | De 24 a29/07 Setembro 10710
Novembro 10/12
Maio 10/06
Julho 10/08
24/07 a 23/08 Até 23/08 De 24 a 27/08 poyveim 10710
Novembro 10/12
Maio 10/06
4 Julho 10/08
24/08 a 23/09 Até 23/09 De 24 a 29/09 T 1010
Novembro 10/12 |
Maio 10/06
24/09 a 23/10 Até 23/10 De 24 a 28/10 Julho 10/08
Novembro 10/12 \
Maio 10/06 \)
24/10a 30011 Até 30/11 De 01 a 04/12 Julho 10/08
> Novembro 10/12

123 O valor de Rovalry devido a Monsanto (RM) ¢ do Bonus do Agricultor (BA) serio informados
anualmente pela Monsanto e formalizados através da assinatura do respectivo Termo de Licenciamento.

6/16 Rep. Monsanto:
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4.2.4 Caso seja constatado no ITS, que o Produtor de Sementes produziu e/ou comercializou mais de 80%
(oitenta por cento) do seu volume total de semente certificada com Sementes Certificadas Intacta, o Royalty devido a
Monsanto (RM) para o pagamento do Valor Total Devido & Monsanto serd automaticamente alterado de acordo com o
respectivo Termo de Licenciamento. Estas informagdes serdo passiveis de auditoria de acordo com a Clausula 5 sendo
que o Produtor de Sementes deverd arcar com eventual diferenga de valores. O Produtor de Sementes serd auditado na
safra subsequente e se constatado que houve ndo cumprimento das condigdes acima, o Produtor de Sementes deverd
arcar na safra seguinte com eventuais diferengas de valores, conforme estabelecido no Termo de Licenciamento
referente & safra seguinte.

425 Todo o volume de Sementes Certificadas Intacta utilizado para desenvolvimento de mercado pelo
Produtor de Sementes serd considerado volume de Sementes Certificadas Intacta comercializado para fins do célculo
do Valor Total Devido, salvo se acordado de forma distinta entre as Partes.

426 Todos os registros realizados no ITS e validados dentro do periodo estabelecido, sio de
responsabilidade do Produtor de Sementes, sendo estes auditados conforme Clatsula 5. Apds a validagio dos registros
pelo Produtor de Sementes nfio haverd possibilidade de estornos dos valores considerados.

427 Todas as vendas realizadas para distribuidores de sementes licenciados pela Monsanto deverio ser
informadas ao representante local da Monsanto em até 10 (dez) dias contados da data da emissio da Nota Fiscal.

Outros

43 Ocorrendo atraso no pagamento do Royalty de Multiplicagio e/ou do Valor Total Devido, o Produtor de
Sementes incorrerd em juros de mora de 1% (um por cento) ao més (pro-rata) e multa de 2% (dois por cento) sobre o
valor em aberto, sem prejuizo dos honordrios advocaticios & raziio de 20% (vinte por cento) sobre o montante devido,
na hipétese da cobranga ser levada a juizo.

44 As Partes desde jd concordam que na hipitese de serem ao mesmo tempo credora ¢ devedora uma da outra, as
duas obrigagbes automaticamente extinguem-se, até onde se compensarem, nos termos do art. 368 ¢ seguintes do
Cédigo Civil Brasileiro.

CLAUSULA 5§ AUDITORIA

5.1 Com a finalidade de assegurar que o Produtor de Semenies esteja operando em conformidade com os termos e
condigoes do presente Contrato, o Produtor de Sementes serd avaliado periodicamente, a livre criténio da Monsanto,
pela Monsanto e/ou por auditores independentes por ela contratados.

52 As auditorias terio como escopo a avaliagio do seguinte:
(i) campos de produgiio de Sementes Cenificadas Intacta inscritos no MAPA;
(i) volumes totais de descartes de produgio de Soja Intacta e respectivas comercializagdes;
(iii)  volumes totais de Sementes Certificadas Intacta produzidos e comercializados; e
(iv)  concessido do Bonus do Agricultor nas vendas realizadas, quando aplicdvel.

5.3 Neste sentido, o Produtor de Sementes, quando solicitado pela Monsanto, compromete-se a:

() disponibilizar: (a) todos os registros, inclusive fiscais, relativos a produgiio e comercializagio de
Sementes Centificadas Intacta, (b) as cépias de inscrigio de campos no MAPA (inclusive para o caso
de licenciamento de Soja Intacta), e (c) as informagdes relativas aos cooperantes;

(ii) permitir & Monsanto, e/ou as pessoas por ela indicadas, acesso aos campos de produgio e is instalagoes
de beneficiamento ¢ armazenagem de tes do Produtor de Sementes, bem como de seus
cooperantes;

(i)  manter sob sua guarda todos os documentos acima mencionados pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,

a contar da data de assinatura do presente Contrato, independentemente do término ou rescisio deste,

por qualquer motivo; e
mne Rep. Monsanto
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(iv)  informar o total das vendas de sementes certificadas realizadas na safra corrente para verificagio do

cumprimento do item 4.2.3,
CLAUSULA 6 USO E MANUTENCAO DA MARCA INTACTA RR2 PRO™
6.1 A Monsanto concede ao Produtor de Sementes uma licenga niio exclusiva e nllo onerosa, precdria ¢

intransferivel de uso da marca “Intacta RR2 PRO™" especificada no Anexo II, que se encontra devidamente
depositada e/ou registrada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI ("Marca Intacta”) no
Territério, durante o prazo deste Contrato e desde que atrelada ao cumprimento pelo Produtor de Sementes de todas as
obrigagdes aqui dispostas ¢ a um correto posicionamento da Tecnologia Intacta RR2 PRO™ em todos os materiais
promocionais relacionados & Soja Intacta (brochuras, sacarias, propagandas, placas de campo, apresentagbes, entre
outros), de acordo e em estrita observiincia com as orientagdes contidas no Manual de Aplicagio da Marca Intacta a ser
entregue pela Monsanto e/ou disponibilizado no site: www.intactarr2pro.com.br.

6.2 O Produtor de Sementes reconhece gue a Monsanto (¢/ou suas Afiliadas) é legitima proprietdria da Marca
Intacta e concorda que a presente outorga nio lhe concede: (i) qualquer titularidade sobre a mesma ou sobre quaisquer
sinais distintivos da Monsanto e/ou de qualguer das suas Afiliadas, senfio os direitos de uso especificados no presente
Contrato, ou (ii) qualquer permissio para sublicenciamento da Marca Intacta a terceiros,

62,1 A utilizagiio da Marca Intacta pelo Produtor de Sementes deverd ser realizada em estrita observiincia as
instrugdes da Monsanto. Todo e qualquer uso da Marca Intacta pelo Produtor de Sementes, bem como qualquer fundo
de comércio gerado através do uso da Marca Intacta, reverterd exclusivamente em beneficio da Monsanto e de suas
Afiliadas.

6.2.2 Nada no presente Contrato constituird limitagio ou impedimento ao uso e/ou sublicenciamento a
quaisquer terceiros da Marca Intacta pela Monsanto e/ou suas Afiliadas dentro ou fora do Territério.

6.2.3  Fica entendido que a defesa da Marca Intacta permanece a cargo da Monsanto e de suas Afiliadas, que
tomario as medidas judiciais e/ou extrajudiciais que julgarem necessdrias para a defesa da Marca Intacta. Niio obstante,
se 0 Produtor de Sementes constatar a existéncia de infragdes da Marca Intacta, o Produtor de Sementes deverd, de
imediato, levar o fato ao conhecimento da Monsanto, bem como fomnecer, se possivel, materiais que comprovem a
violagio, para que a Monsanto possa tomar as medidas que julgar cabiveis.

6.3 Especificamente nas sacarias ¢ materiais técnicos das Sementes Certificadas Intacta, o Produtor de Sementes
deveri fazer constar, sempre mediante prévio ajuste com a Monsanto acerca de forma e conteddo: (i) adverténcia
acerca da protegiio sobre a Tecnologia Intacta RR2 PRO™ em conformidade com a Lei 9279/96 na forma do Anexo I;
(ii) adverténcia acerca da protegio de cultivares da Soja Intacta, em conformidade com a Lei de Protecfio de Cultivares
(Lei 9456/97); (iii) adverténcia acerca da obrigatoriedade contratual de realizagfio de Refigio; e (iv) qualquer
informagio cuja divulgagio seja obrigatéria, de acordo com a legislagdo aplicdvel a sementes e a cultivares, inclusive
cultivar da Soja Intacta.

6.4 Nenhuma das Partes poderd usar o nome, marca ¢ fou logomarca da outra Parte (ou de qualquer outra empresa
pertencente a0 mesmo grupo econdmico) sob qualquer hipitese, seja em quaisquer materiais promocionais ou
antincios, sem o consentimento prévio e por escrito da outra Parte, exceto nos termos do item 6,5 abaixo e/ou se
especificamente previsto neste Contrato ou em outros documentos afins.

6.5 O Produtor de Sementes desde jd autoriza a Monsanto a divulgar o seu nome na Lista de Parceiros Monsanto a
qual serd disponibilizada pela Monsanto a terceiros.

CLAUSULA 7 CONFIDENCIALIDADE

7.1 As Partes se obrigam por si, suas Afiliadas, seus representantes, funciondrios ou pessoal contratado, a manter o

mais completo e absoluto sigilo em relagdo a toda e qualquer informagao relacionada as atividades da outra de
8/16 Rep. Monsanto:
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suas Afiliadas (exceto conforme item 7.2 abaixo), incluindo, dentre outras, informagdes técnicas, oomt:q:iais. econémm
financeiras e de marketing, Know-How, dados, direitos de propriedade intelectual, segredos comerciais, as m[onpacw
inseridas no ITS, reveladas verbalmente, por escrito ou de outra forma tangivel, bem como outros mateniais fisicos de
propriedade ou detidos por cada Parte deste Conltrato, aos quais venha a ter conhecimento ou acesso em raziodn
cumprimento do presente Contrato (doravante denominadas “Informacbes Confidenciais”); nio podendo L!hhzar.
divulgar, revelar, reproduzir ou delas dar conhecimento a terceiros, responsabilizando-se, em caso de descumprimento
dessa obrigagiio assumida, por eventuais perdas, danos diretos e demais cominagdes legais.

7.1.1 Fica desde ji4 convencionado que, para efeitos do disposto nesta Cliusula, as Inform_acées
Confidenciais ndo conterio ou virio acompanhadas necessariamente de qualquer tipo de adverténcia de
confidencialidade, devendo tal caracteristica ser sempre presumida pelo Produtor de Sementes.

7.12  As obrigagdes ora assumidas com a assinatura desse Contrato subsistirio 2 rescisio ou ao término do
mesmo, bem como de seus termos aditivos, por qualquer motivo, alcangando as Partes, seus representanies € SUCessores a
qualquer titulo pelo prazo de 5 (cinco) anos contados a partir da data da rescisdo ou término.

7.2 As restrigdes de divulgagio ¢ limites de uso das Informagdes Confidenciais nfio serflo aplicadas quando as

Informagdes Confidenciais:

(i) comprovadamente sejam ou se tomem de conhecimento piiblico ou disponiveis ao piiblico em geral por qualquer
motivo gue niio em decorréncia de revelagiio pela parte divulgadora; em violagio ao presente Contrato, ou, ainda,
que nio em decorréncia de alguma outra divulgagio indevida;

(i) forem comprovadamente do conhecimento da parte receptora, de forma ndo confidencial ¢ anterior ao seu
recebimento;

(1)  forem divulgadas pela parte divulgadora de forma ndo confidencial; e

(iv)  tenham sua divulgagio exigida por lei, regulamentagiio, procedimento legal ou autoridade reguladora (sendo
limitada apenas as informages especificas necessdrias para cumprir com a exigéncia legal), desde que a parte
receptora notifique a parte divulgadora sobre tal exigéncia, por escrito e previamente & revelagio, sendo que a parte
receptora deverd usar todos os esforgos necesséirios para garantir a proteciio confidencial de tais informagdes e
permitic que a parte divulgadora tenha oportunidade de buscar a proteg@io de tais informagdes confidenciais antes
da divulgacio (sem oposiciio pela parte receptora).

73 O Produtor de Sementes nio deverd realizar comunicados & imprensa, antincios ou confirmagdes piblicas a
respeito da Monsanto, deste Contrato, ou seu objeto sem prévio consentimento por escrito da Monsanto.

CLAUSULA 8 PRAZO E RESCISAO

8.1 O presente Contrato entrard em vigor na data de assinatura e vigerd por prazo indeterminado, podendo ser
resilido por quaisquer das Partes mediante o envio de notificagio com 90 (noventa) dias de antecedéncia, sem qualquer
Onus para as Partes.

82 Sem prejuizo do disposto acima, qualquer Parte poderd imediatamente terminar este Contrato nas hipéteses
mencionadas abaixo, mediante notificagiio por escrito & outra Parte:

(1) informando sobre infragio deste Contrato, desde que a referida infragio notificada: (i) nio possa ser
razoavelmente corrigida. ou (ii) ndo tenha sido corrigida pela parte infratora depois de 30 (trinta) dias
cormidos contados a partir da data de recebimento da mencionada notificagiio; e/ou

() caso sejam ajuizados por ou contra a outra Parte, voluntaria ou involuntariamente, processos de
recuperagdo judicial ou de faléncia sob qualquer legislagdo aplicivel, ou um depositario ou custodiante
assuma a outra Parte, ou sejam ajuizados por ou contra a outra Parte processos dissolugdo desta outra
Parte, processos esses que, caso involuntarios, ndo sejam extintos dentro do prazo de sessenta (60) dias
apds a data do ajuizamento, ou caso a outra Parte firme um acordo em beneficio de seus credores, ou
caso todo o ativo desta outra Parte seja confiscado, indisponibilizado e/ou penhorado judicialmente e
niio liberado dentro do prazo de trinta (30) dias; efou
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(i) em caso de cessdo, no todo ou em parte, de qualquer direito ou obrigagiio deste Contrato pelo Produtor
de Sementes a qualquer terceiro sem que haja autorizagio expressa da Monsanto.

83 Ademais, na hipdtese de falta de apresentagiio de informagdes e/ou garantia insul'i'ciclnleﬁ pelo Produtor de
Sementes de acordo com os termos dos itens 9.1 ¢ 9.1.1 abaixo, a Monsanto pode_fé rescindir o presente Contrato
mediante o envio de notificagiio por escrito ao Produtor de Sementes com 20 (vinte) dias de antecedéncia.

8.4 Quando da rescisio ou término deste Contrato, por qualquer motivo, restard imediatamente extinta a licenga
para utilizagio da Tecnologia Intacta RR2 PRO™ e da Marca Intacta ora estabelecida.

84.1  Nesta hiptese, de acordo com as instrugbes da Monsanto, o Produtor de Sementes deverd:

(i) destruir ou devolver & Monsanto todo o material recebido que contenha as Informagoes Confidenciais
elou Direitos de Propriedade da Monsanto, incluindo, mas ndo se limitando, ao material relativo &
transferéncia de Know How, abstendo-se de utilizar tais Informagdes Confidenciais a partir do término
ou rescisiio deste Contrato, por qualquer motivo;

(ii) comercializar eventual estoque de Sementes Certificadas Intacta como sementes, Unica e
exclusivamente na safra subsegliente, através de um conta compartilhada ou mediante 2
disponibilizagio de garantias que suportem esta operagio. As Partes poderdo ainda acordar sobre
comercializagio de estoque como soja-griio. O descumprimento dessa condigdo poderd acarretar danos
irrepardveis A Monsanto, sujeitando o Produtor de Sementes 3s sangOes civeis ¢ criminais cabiveis, sem
prejuizo da reparagiio dos danos a que o Produtor de Sementes der causa; e

(iii)  cessar imediatamente o uso da Tecnologia Intacta RR2 PRO™, dos Direitos de Propriedade da
Monsanto, do Know How, do ITS e da Marca Intacta.

85 O término ou rescisio deste Contrato ndio desobrigard as Partes de suas obrigagdes existentes e/ou contrafdas
até a data de seu efetivo término ou rescisio de acordo com os termos ora ajustados.

8.6 O efetivo término ou rescisio do presente Contrato implicars no término ou rescisdo automdtica do Contrato de
Prestagiio de Servigos assinado entre as Partes, sendo que todas as obrigagdes e responsabilidades pendentes decorrentes
do mesmo permanecerdo vigentes até a sua integral quitagio por cada uma das Partes.

CLAUSULA 9 DISPOSICOES GERAIS

9.1 Com a finalidade de possibilitar a andlise da satde financeira e operacional do Produtor de Sementes, segundo
os critérios da politica de crédito e cobranga da Monsanto, o Produtor de Sementes estd ciente e concorda em enviar,
quando solicitado, informagdes para a referida andlise, tais como, mas nilo se limitando a, demonstragbes financeiras
(balangos patrimoniais, demonstragio de resultado do exercicio, demonstragio de fluxo de caixa), imposto de renda e
ficha cadastral,

9.1.1 A anilise de crédito conduzida pela Monsanto poderd requerer do Produtor de Sementes o
fornecimento de alternativas para mitigagdo de risco, nos termos da politica de crédito ¢ cobranga da Monsanto, tais
como, mas niio se limitando a, garantias reais e pagamento antecipado para a continuidade do presente Contrato, com o
que desde ji o Produtor de Sementes concorda.

9.2 Relacionamento das Partes: O Produtor de Sementes e sua(s) Afiliada(s) sio ¢ deverdo sempre permanecer
como autbnomos em relagio 3 Monsanto e sua(s) Afiliada(s) no tocante & execugio deste Contrato. As disposigdes
deste Contrato niio poderdo ser interpretadas como fornecendo autoridade ou reservando & Monsanto qualquer direito
de exercer qualquer controle ou diregio das operagdes, atividades, sobre administradores, empregados ou agentes do
Produtor de Sementes ou sua(s) Afiliada(s), sendo certo e acordado que o controle total e a administragio de tais
operagoes, atividades, administradores, empregados ou agentes deveriio permanecer com 0 Produtor de Sementes.
Nenhuma das Partes serd considerada como empregada ou agente da outra Parte. Qutrossim, nos termos deste
Contrato, o Produtor de Sementes e sua(s) Afiliada(s) nllo estiio autorizados e ndo poderdo agir ou pretender agir como
representantes comerciais da Monsanto, seja a que titulo for,
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ANEXO D — Acordo de Licenciamento de Tecnologia



ACORDO DE LICENCTAMENTO DE TECNOLOGIA E QUITACAO GERAL
(““Acordo™)

Este Acordo € ceiebrado entre: na qualidade de LICENCIADORA. MONSANT(Q DO BRASIL LTDA. ("Monsante™
sociedade constituida em contormidade com as leis da Repiblica Federativa do Brasil, com sede na Avenida das Nagles
Unidas. 12.901 Torse Norte, 7° andar. Sio Paulo - SP. inscrita no CNPI/MF sob o n® 64,858 525/0001-45 ¢. na gualidade
de LICENCIADO. a pessoa fisica ou juridica identiticada abaixo (*Agricultor Licenciade™).

Af'hada dumae l"[lddtir_. quie séja controlada por. ou seb controle comum a gualguer parte deste Acorde.
Distribuider ¢ uma pessoa juridica licenciada pela Monsanto para comercializagio de Sementes
actd.
Lista de Parceiros Monsanto ¢ a relacio contendo os nomes dos Multiplicadores licenciados a muiiiphics
comercializar Sementes Certificadas Tntacta. Esia lista serd disponibilizada periodicamente pela Monsasn
Multiplicador ¢ uma pessoa, juridica ou fisica, licenciada peia Monsante para multiplicagao ¢ comercializags
Sementes Certificadas {ntacta. = ?
Semtentes Certificadas Intacta s3o o3 variededes de Soja Inlacia registradas perante ¢ Registro Nacic
Cultivares (RNC) e listadas ne sistema Cultivar Web do Servico Nacional de Proteciic de Cultivares {SNPC), nos 1@
dos artigos 114 e 115 do Decrete 5.152/2004. produzidas e comercializadas por um Multiplicador c/eon Dmnbumoz
conforme Lista de Parceiros Maonsanto.
Sementes Reservadas Tntacta sio sementes de Soja Intacta reservadas pelo Agriculior Licenciado para seu préprio uso
e conformidade com a legislagio aplicavel ¢ com oy termos estabelecidos neste instrumento.
Royalties sobre Sementes ¢ o valor, em reais, anunciado, anualmente, pela Monsanto pelo uso-da Teenolegia
Intacia RR2 PRO™ isor hectare de Sementes Certificadas Iatacta). Os Royalties sobre Sementes sdo devid
momento da.aguisicio de Sementes Certificadas Intacta em conformidade com a politica comercial anual
Monsanto e poderio ser incorporados 20 preco total do saco das Sementes Certificadas Intacta,
Rovalties sebre Sementes Reservadas ¢ o valor. em reais, anunciado, anualmente, pela Monsanto pelo uso da
Tecnologia Intacta RR2 PRO™ por hectare de Sementes Reservadas Intacta, Us Rovaliies sobre Sementes
Reservadas sio devidos de outubro de cada ano @ janewo do ano seguinte em conformidade com a poiitica
comercial anual da Monsanto.
Ravalties Pés Plantio ¢ o valor anunciado anualmente pela Monsanie pelo uso da Teenologia Intacta RR2 PRO™
caso o Agricultor Licenciado (i) nao tenka adguiride Semente Certificada Infacts (cujo valor de Rovalty sobre
cmente esta incorporado no preco tetal das sementes) ou ndo tenha pago o8 Rovyalties sobre Sementes. ¢/ou (ii) ndo
nlm observado as ohrigaces referentes as Sementes Reservadas Intacta (item 4 abaixg), e/ou (i) ndo pos
Volume de lseneiio suficiente para a quantidade de grios entregue. Os Royaltes Pos Plantio sdo devides i
momente ¢s venda da producdo de grios de Soja Intacta, a nio ser que instruido de forine diversa pela Monsasio
determinado em conformidade com a politica comercial anual da ’Vlommuc:
Soja Intacta € a soja que contém somente a Tecnologia ntacta RR2 PRO™ ¢ nenhum outro evento ransgenive o
de qualquer natureza.
Soja RRI1 ¢ a soja gue contém a Tecnologia RR1 ¢ nenhum outro evente transgénico ou & de qualguer nature:
Teenologia Intacia RR2 PRO™ ¢ wma tecnologia que confere & soja oleréncia ao ghifusaw. pelo evento trans
MONED ¢ resisténcia a insetos pelo evento transgénico MONST7GL, A Tecnologia Intacia RR2 PRO™ &
per direitos de propriedade intelectual de diversos tpos, incluindo patente ¢ pedide de patente. scgredos de nggocios ¢
comercials, i‘l‘r‘or;rac(}es 2 aprovacdes regulatorias. bem como methorias continuas, enire QuIos.
Tecnologia RR1 ¢ uma teenologia que confere & soja resisténcis ao glifosato. especificamente identificada como evenio
ransgénico 40-3-2, A Teenologia RRI ¢ protegida por dircitos de propriedade intelectual de diversos tipos, incluindo
patente e pedido de patente. segredos de negocios e comercidis, mlormacdes © aprovaghes regulatorias. bem como

1idn

melliorias continuas, entre oulros.

Volume de Isencie ¢ a quantidade de grios de Soja Intacta isenta do pagamento do Royalty Pos Plantio
gstabelecida pela ’.\*Icmmn[o conforme critérios téenicos de produtividade nas diferentes condigoes do Brasi e com
validade até o dia 31 de janeiro de euda uno subsequente & dolheta para & qual foi outorgado, Apos essa data, o
Volume de Tsencio serd automaticamente cancelado, exceto na Lipotese do Agricultor Ligenciado comprovar gue a
sua producio de Soja Intacta estd armazenada para comercializagdo apos 31 de janeire de respectivo ano e solicitar
tat prorrogacdo pard a Monsanto.

- 5 ! i . . ; T .
3 0 presente Acordo estabelece as regras de Ticenciamento de uso da Teenologia Tniacta RR2 PR} no Brasil e
devera ser assinado pelo Agricultor Licenciddo no primeiro momento que adquirir ou obtiver sementes de Soji
Intacia,
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3. O Agriculior Licenciado reconhece que todos os direitos e a licenga pars utilizacdo de Saja Int
(sementes e grics) no Brasil estd condicionada 4 (f) devolugdo deste Acerdo devidamente assinado & Monsa
Muitipiicador ou ao Distribuidor. e (i) a0 cumprimente de todas as condigdes previstas neste Acordo.

3.1 O Agricultor Licenciado deverd: (i) adquirir Sementes Certificadas Intacta produzidas semente pefos
Multiplicadores deseritos na Lista de Parceiros Monsasnto, (i) utilizar as Sementes Certificadas Intacts eion as Sementes
Reservades Intacta somente para plantio no Brasil; e (iil) pagar o valor comespondenie: (1) a aquisizao das Sementzs
Certificadas Intacta (cujer valor de Royalty sobre Semenie estd incarporado no prego das sementes) ou wos Re
sobre Sementes. o/ou (2} aes Rovalties sobre Sementes Reszrvadas e/ou aos Royaliies Pos Plantio. con forme aplicavel.

3 Ouando da entrega da produgdo. o Agnieultor Licenciado deverd: (f) assegurar que as cargas do graos de
. 5 3 - = . =1 2 T : . s T e
Soja Intacta serdo cntregues segregadas de cargas de outros griios scnfo centendo a Teenologia Inmeta RR2 PRO ¢ (i)

c -
- e = . -~ Thi ~ ; — i

declarar a presenca ou nito de Tecnclogia Intacta RRZ PRO™ nos grilos entregues. Caso o Ageicltor Licenciado declare
aio haver Tecnologia Intacta RR2 PRO™, & Monsanto se reserva o direito de execntar, direis ou indirctamente. te
nes referidas griios visands confirmar a auséncia da Teonelogia Intacta RR2 PRO™

hel

sles

ar sementes de Soia Inacta para seu proprio ose ele devern

4 Caso o Agricultor Eicenciado pretenda reser
sotificar a Monsanto, por escrite. ¢ fornecer & mesma copia da documentagdo gus COMProve gie us Campos de producio
de Sementes Reservadas foraum registrados ¢ todas as atividades para a cfetiva producdo dessas toram realizadss
conformidade com a Lei 10:71172003. Adicionalmente ele deverd realizar o pagamentc dos respectivos Rovalues
Sementes Reservadas ¢'ou Reyaliies Pos Plantio, confurme aplicavel.

= : : : . i ~Th .

4.1 Em conwrapartida dessa licenca de uso da Tecnologia Intacta RR2 PRO™. o Agricultor L

concorda que se multiplicar sementes de Suja Intacta para doagdo ou trocas, o fara somente com oWT0s SO
devidamente licenciados para utilizar a Tecnologia Intacta RR2 PRO 5

<¥ Mediante (i} a aquisicio de Semente Ceriificada Tntacta (cajo valor de Royalty sobre Semente csic
incorporade no preco otai das sementes) ou ¢ paganiento dos Royalties sabre Sementes, ¢/ou (ii) ¢ pagimento dos
Royaliies scbic Sementes Reservadas. ¢ Agricultor Licenciado receberd o respectivo Volume de Isenclo. Wa hipotese
da Agricuitor Licenciado cbter produtividades acima do Volume de fsenglo estabelecido pela Monsanto, o Agricultor
Licenciado podera solicizar auditoria especializada. Em havende confirmacao dessa produtividads a maior. o Agncultor
Licenciado recebera uma quantidade adicional de Volume de Tsenglio para cobrir o volume excedente,

6. O Agricubtor Licenciado reconhece que o refigio ¢ essencial para preservar a Tecnologia Iitacta BRI PRO
¢ se compromete a (i) plantar drea de refigio com soja ndo resistenle a pragas em pelo nenos 20% da arca total plante
com sernetites de Sofa Intacta, respeitando o distanciamento maximo de 800 (oliocentos) metros entre 4 area de refiigio ¢

& drea de Soja Intacta e i) permitiv acesso da Monsanto ou de Seus represenianies s dreas de plantio. desde que
potiticado previamente.

7 Durante as satras 201372014, 20142015, 20152016 ¢ 2016/2017, o Agricultor Licenciado sigaatdrio do presente
Acorde terd dircito a receber da Munsante ou de wm terceirg por 2la indicado um bonus comercial ne montante de. no
Afilio. RS18.50 (dezoito reais © cinglienta cemtavoesy per heetare plantado com Semente Certd
Semente Reservada Intacia para ser utilizado no momenta (i) da aquisiclo de Sementes Centificadas Intacta (el vl
de Rovalty sobre Semente estd incorporado no prego iotal das sementes) ou do pagamento de Rovalue:
Sementes, e/ou {#) do pagamento de Royalties sobre Sementes Resorvadas, com vaiidade para a safra imedinian
seguinte ao plantio que gerou esse crédito.  bonus comercial serd corigido a pariir da data de sua emissdo (que
ser & mesma da aquisicio de Sementes Certificadas e/ou do pagamento dos Royaltics sobre Semenies Rese
data de sen efetivo uso. peio mesmo indice aplicado 2 corregio da Tecnologia Tntacta RR2 PRD™™.
i icenciado reconhece que os beneficios referidos acima sdo significativos. suficienics ¢ representam uma contra
adequada para 0s compromissos aqui assumidos. Durante as mencionadas safras. os valores de Royalties sobre 8
de Royalties sobre Sementes Reservades e do binus comercial pederdo se reajusiados anualmente, a gritcno da
Monsanto. de acordo com a variacdo do IGP-M.

™ 1 P
£aan Nladkl © gl

cen

8. A inobservincia das obrigagdes estabelecidas nesse Acordo constiuird descumprimento ¢ou violagio dos
direitos de propriedade intelectual da Monsanto, nos wrmos da legislagdo brasiieira. Nesse sentido. 0 ndv pagamento
dos valores devidos pelo uso da Teenologia Intacta RR2 PRO™ autorizard a Monsanto @ proceder a devida cobranga
judicial ¢ resultard na responsabilidade do Agriculior Licenciado a0 pagamente & Monsanio do valor ol assocladoe ao
uso da Tecnologia Tntacta RR2 PRO™, acrescidos de outros danos e das despesas judicials incorridas para recebimento
desses valores, sem prejuizo de outras penalidades previstas nd legislagio vigente.
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Gudiguer motivo, twera o dm.ﬂo de ;:alvm‘ colheitd de qudhruu pL.mm de Soia Fm“;.‘;a ent cRrso. ou 1c_1h/ Ar o
das sementes de Soja Tnticta remanescentes que estejam en sua posse, se houver. exclusivamente na sufra seguinis 4
correspondents @ do momento da rescisio. ¢ deverd pagar os Royalties Pos Plantio devides emi decorrencia des
Em qualqmr dessus hipoteses. o Agricultor Licenciado se obriga a cumprir os tenmos do item 4.1 acima. gue &
a0 término deste Acorde. O Agricultor Licenciado mmbem se obriga & nde mais utilizar 4 Teenologia Intacta &
PRO™.

@, independentemente do Agricultor Licenciade opar por usar a Teenologia Inteeta RR2 PROY Yoo Agnculior
1 icenciado declara que foi previamente hicenciado para plantar, ou de outra forma utilizon Soja RRI o Brasil ¢
euse. A Monsanto libera o Agricultor Licenciado do pagamento ou de qualguer cobranga de rovaltics

DAGOL POF e58¢
pelo uso de Tecnologia RR1 no plantie de Scja RR1 efou pela venda de grios resultado do plantio de referida Soja
RRI exclusivamente pelo Agricultor Licenciado no Brasil nas suas instalacOes ou em mistalagoes de terceiros detidas
pele Agricultor L!;u)c;ado Nesse sentide. a Monsanto e suas Afilisdas outorgam ao Agricultor Licenciado a mais
plens. rasa, geral ¢ 1 (‘“(W;{\Cl guitacdo, bem gome renuncia definitivaments 4 guaisquer réclamagoes ou ug

relacionadas a quest E*: . anteriores a data desse Acordo. relacionadas 3 falta de pagamento de rovaliies pelo

Tecnologia RR1 no Brasi,

éu VO avel qulldLJL bem como Tenuncia d"llm{‘\ ‘1}116!‘![1. a guaisquer reciuma
¢ 4 data deste Acordo, relacionadas ac uso ou cxploragio da Teenologia RRI em soja

s decorrentes do licenciamento. uso. cobranga ou pagamento telativo a0 uso da Soja RR1 2 a produgiie de

graos resultante, ndependentemenie do resultado de gualguer agd iudicial ja ajuizadd ou gue venha A ser ay

no fumre. O Agricultor Licenciado reconhece que ndo fard jus ao yeechimento de guaiquer resttuicio, indeniz i

i outros valores resultantes de reclainacdes ou agdes, aos quals renuncia sob esterdcordo.

FEadhl

i

i Fste Acordo constitui o entendimento integral do Agricultor Licenciado e da Monsanto no gue conesin. -
licenciamento da Tecnelogia Intacta RR2 Pl é{)” = & quitagdo geral conferida em relagdo & Te
cancela ¢ substitui wodos e quaisquer acordos prévios. sejam escritos ou verbais. que possam existir entre a

em relacio aos referidos tépicos, sendo tais possiveis acordos prévios imediatamyente rescindidos com a assmain
Este Acardo & naminal e intransferivel e as partes elegem o foro da comarca da capital d

nologia

do presente instrumento.
Estado de Sdo Paule como o competente para julgar quaisquer questdes oriundas do presente Acordo.

12, A Morsanto se compromete @ dispenibilizar informagoes mais detalhadas sobre @ Lista de Pare seiros Monsanio,
Refligio. uso de Sementes Reservadas Tutacta ¢ o Sistema Roundup Ready Plus por mgi i do www. intactari2pro.com.br.

ue estdo

Amibas as partes declaram ¢ garantem que: leram ¢ concordam com os tetios do presente Acordo. ¢
orizados e vinculam suas Afiliadas, se houver: © gue os signatdrios tém: poderes de representacdo para vincular as

partes e suas Afiliadas.
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