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Resumo

O tema aqui abordado é possivelmente um dos mais espinhosos
e incipientes em Direito no que concerne a pesquisas, estudos

e discussdes, principalmente devido & algumas brechas e ar-
madilhas na legislacdo de patentes, por exemplo, artigos 42,

Il'e 43 da LPI. A 2% segéo do STJ concluiu julgamento de IAC
(n°4) - Incidente de Assuncéo de Competéncia - que tratou de
questdo de propriedade intelectual envolvendo o cultivo de soja
transgénica, tendo, de um lado, sindicatos de produtores rurais
e, de outro, a multinacional Monsanto. O processo debateu a
possibilidade de se conferir protecdo simultdnea — pelos institutos
da patente de invencdo e da protecdo de cultivares — a sementes
transgénicas de soja Roundup Ready (RR), e se é ou néo faculta-
do aos produtores rurais o direito de reservar o produto de seu
cultivo para replantio e comercializagdo como alimento e matéria
prima, bem como o direito de pequenos agricultores de doar ou
trocar sementes reservadas no contexto de programas especiais
especificos. Existem muitos pedidos analisados e debatidos na
sua tecnicidade extremamente controversos e dibios quando da
interpretacdo dos Tribunais, justamente pela auséncia de concei-
tuacdo e de delimitagdo prética entre o que é bioldgico e o que
é técnico, o que é microbiolégico, o que é potencialmente da-
noso ao meio ambiente, entre outras questdes de cunho politico,
econdmico e ideoldgico, como também a prépria formacao do
magistrado que é um operador do direito e ndo um entendido
em biotecnologia ou biologia. Precisamos continuar a discutir

o tema e a sua viabilidade para o Pafs, bem como propor alte-
racdes urgentes em alguns artigos da lei de patentes, uma vez
que se frata de matéria de interesse piblico com enormes re-
percussdes socioecondmicas e efeitos deletérios para o direito a
alimentacdo e a prépria agricultura nacional. Nao concordando
com algumas premissas do julgado, ao decorrer do estudo anali-
saremos os motivos das divergencias.
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Abstract

The subject addressed here is possibly one of the most thorny
and incipient in Law with regard fo research, studies and
discussions, mainly due to some loopholes in patent legislation,
for example, articles 42, Il and 43. The 2nd section of the STJ
concluded judgment of IAC (n°4) - Incident of Assumption of
Jurisdiction - which dealt with an intellectual property issue
involving the cultivation of transgenic soy, having, on one side,
rural producers’ unions and, on the other, the multinational
Monsanto. The lawsuit debated the possibility of granting
simultaneous protection — by the invention patent and cultivar
profection institutes — fo transgenic Roundup Ready (RR) soybean
seeds, and whether or not rural producers are entitled to reserve
the product of its cultivation for replanting and commercialization
as food and raw material, as well as the right of small farmers
to donate or exchange seeds reserved in the context of specific
special programs. There are many requests analyzed and
debated in their technicality that are extremely controversial and
dubious when interpreted by the Courts, precisely because of
the lack of conceptualization and practical delimitation between
what is biological and what is technical, what is microbiological,
which is potentially harmful to the environment, among other
issues of a political, economic and ideological nature, as well as
the training of the magistrate who is an operator of the law and
not an expert in biotechnology or biology. We need to continue
to discuss the topic and its feasibility for the country, as well as
propose urgent changes to some articles of the patent law, since
it is a matter of public interest with enormous socioeconomic
repercussions and deleterious effects on the right to food and
national agriculture itself. Not agreeing with some premises of
the judgment, and in the course of the study we will analyze the
reasons for the divergences.
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1 ¢ Introducao

O caso apresentado para andlise diz respeito ao interes-
se stricto sensu e difuso consubstanciado em litigio entre a
transnacional Monsanto Technology LLC e Monsanto do Brasil
Ltda. e o Sindicato Rural de Passo Fundo, Fetag e outros.

O litigio em quest@o traz & baila o pedido de reconhecimento
da liberdade dos sojicultores cultivar sementes préprias que ha
mais de 10 anos sdo impedidos de reservar, doar, trocar em
programas oficiais, € comercializar como alimento e matéria
-prima as sementes transgénicas, resultantes de safra anterior,
bem como a eles sGo cobrados, royalties, taxas tecnolégicas
e/ou indenizacdes, caso uma destas praticas seja realizada.

Além de cobrar royalties, taxas e indenizacées inaplicéveis &
espécie (em vista da auséncia de causa juridica); a Monsanto
atua de todas as formas a impedir (ou, ao menos, dificultar)
que os sojicultores exercam as garantias (e, por que néo, sal-
vaguardas) previstas no artigo 10 e incisos da Lei de Protecéo
de Cultivares. Alids, a questdo dos royalties estd diretamente
relacionada & sobreposicdo entre patentes e cultivares.

Neste sentido, os royalties, taxas tecnolégicas e/ou indeniza-
¢bes, muito embora ndo sejam objetos principais do presente
estudo, é importante esclarecer alguns pontos:

A licenca da multinacional Monsanto é para uso do objeto da
patente, mediante a reproducéo, no momento do plantio, do
elemento transgénico patenteado.

O agricultor ao pagar pela autorizacdo de utilizar a tecnolo-
gia patenteada estd manifestando e declarando por contrato
um ato de reproducdo incerto quanto a quantidade da la-
voura e produtividade da semente adquirida, além de outros
fatores naturais incontrolaveis. Existe uma dlea que pode dar
ensejo a uma teoria da imprevisdo.

Esses fatores sdo estranhos ao agricultor/licenciado, mas que
tem que assumir contratualmente como condicdo necessdria
a natureza de um contrato de licenga de biotecnologia.

Mediante esta declaracéo, podemos afirmar que o fato do
agricultor/licenciado obter maior colheita do que o corres-
pondente ao pagamento antecipado, néo é caso de infragdo
de patentes. Tanto o pagamento inicial como o posterior, tem
a mesma natureza juridica, isto é, a contraprestacao.

osto isto, ndo havendo delito, ndo pode ser o pagamento
Posto ist h do delit d t
posterior ser classificado como indenizatério.

Assim, em tudo que a Monsanto toma como base de cdlculo
de royalties além desse ganho de producéo, ela cobra sobre o
que néo tem direito.

Ainda que se possa argumentar que apenas fixa os royalties
sobre o fodo da colheita como uma forma de induzir qual seria
tal ganho de producéo, hd uma altissima probabilidade de
que em muitas ou todas as hipéteses, ela estard fixando royal-
ties excessivos ou irrazodveis.

A Monsanto* na safra de 2003/04 cobrou a titulo de royalties
apenas R$ 0,60 por saca de 60 Kg de soja colhida, no ano
seguinte, cobrou R$ 1.20.

Ao formar uma rede de colaboradores para fiscalizar e policiar
os agricultores e negociar safras, a Monsanto passou a adotar
porcentuais. Em 2009 era de 2% sobre a safra. Em 2014 al-
cancou o absurdo de 7,5% que mantem desde entdo.®

Na verdade, ao cobrar royalties sobre o todo, e ndo sobre a
base especifica pertinente ao ganho de produtividade, a Mon-
santo estd atrelando como base de célculo, o produto patente-
ado (o elemento genético) a um outro produto ndo patenteado
(o restante da semente, em dominio pUblico)?.

4 GUERRANTE, Rafaela Di Sabato. Comportamento estratégico das grandes empresas do mercado de sementes geneticamente modificadas. Impulso,

Piracicaba, 2004.
5 AGROLINK. Algodao produtor poderd entender cobranca de royalties.

¢ AVILA, Charlene. A abusividade da cobranca de royalties da Monsanto/Bayer. Resenha. Disponivel em: [http://www.neriperin.com.br. site de Neri Perin Advo-

gados Associados]. Acesso em: 02 de maio de 2023.




Certo é que fisicamente, os dois elementos sdo indissoltveis,
mas ao extrapolar sua base de célculo para a parte em domi-
nio publico, a Monsanto estd extraindo valor de uma operacéo
de venda casada.

Note-se que, as prdticas contratuais da multinacional, como
descritas, sdo suscetiveis de censura quanto & excessividade e
irrazoabilidade de precos.

Por uma andlise juridica pode-se concluir que a multinacional
mantém sua sistemdtica e forma de cobranca abusiva e ilegal.

E onde ocorre a ilicitude do modelo contratual da multina-
cional?

E a cobranca de royalties sobre base ndo patenteada.

Com efeito, se o produto patenteado pela multinacional néo é
o produto da colheita, mas té@o simplesmente um aparelho que
atua no processo industrial do plantio, cobrar royalties sobre
a colheita é cobrar sobre elemento ndo patenteado, isto &,
utilizar como base de célculo o objeto da colheita é impréprio,
pois cobra-se o que estd em dominio publico.

E isso serd ilegal na proporcéo em que resultar - desse cdlcu-
lo sobre bases impréprias - royalties excessivos, irrazodveis e
indevidos.

Por outro lado, a Monsanto pauta-se na alegacéo de que as
novas sementes seriam fruto de planta dotada de tecnologia
protegida por patentes. Referem-se, em especifico, & expira-
da patente de processo PI1100008-2, relativa ao método de
insercdo de gene na variedade de planta de soja e, portanto,
gozariam de protecdo.

Essa tecnologia em dominio publico incorporava a sequéncia
codificante cp4 EPSPS derivada de uma bactéria comum do
solo Agrobacterium SP. Estirpe CP4, no interior do genoma
da soja através do método particula de aceleracéo. A pro-
teina CP4 EPSPS ¢é responsdvel por tornar a soja RR1 40-3-2
tolerante ao glifosato que é o ingrediente ativo do herbicida
Roundap ready.

A tecnologia RR1 foi desenvolvida inicialmente a partir do pro-
cesso biotecnolégico de transferéncia de DNA, recorrendo &
bactéria Agrobacterium tumefaciens existente no solo e que
¢ capaz de inserir parte de seu material genético em células
vegetais, por meio da transferéncia de uma molécula circular
de DNA — o plasmideo.
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O objetivo foi obter plantas resistentes & acdo do herbicida
glifosato utilizando o polipeptidio EPSP. Enzimas desse EPSP
sdo denominadas de classe Il EPESP e os genes codificados
com tais enzimas de classe Il EPESP foram descritos e reivindi-
cados na patente P 1100008-2: (Patente em dominio pblico’
- 31/08/2010)8.

Patentes da tecnologia RR1 - em dominio pablico’¥;
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Tabela adaptada de Rodrigues et alli apud Barbosa, Denis Borges, 2013

P1 1100007-7 August, 7, 2008

PL1100008-2  August, 31,2010

P1 11000066 Augtist, 25 2010

Néo obstante, os doutrinadores ao se depararem com este
tema, estipularam, de uma forma consideravelmente homo-
génea, que a questdo é ilicita, injusta e ndo desejdvel e, inclu-
sive, deletéria aos escopos do desenvolvimento da agricultu-
ra brasileira, contudo, o mesmo néo é verificado ao adentrar
nos enftendimentos dos nossos Tribunais e as respectivas ju-
risprudéncias.

Existe, em nossos Tribunais uma lamentdvel interpretacéo a
respeito do instituto da sobreposicéo de exclusivas entre va-
riedade vegetal geneticamente modificadas e uma patente,
assim como seus efeitos deletérios, como também o que seja
microrganismos para efeito de concesséo de patentes, sobre a
abrangéncia e os limites de uma patente de processo em um
produto, sobre as condicionantes dos comandos dos artigos

42,1l e 43, VI da lei de patentes.

Ao andlisar o voto dado pela Ministra Relatora, verificamos
uma série de interpretacdes que ndo condizem com a nossa le-
gislagéo de propriedade intelectual, principalmente ao descon-
siderar e nocautear os direitos dos agricultores e a lei de culti-
vares tornando-a letra morta em detrimento a lei de patentes.

De igual modo, vdrios equivocos inferpretativos estdo sendo
realizados pelos nossos tribunais através de decisdes contro-
versas a respeito da sobreposicéo entre exclusivas (cultivares e

7 a) patente Pl 1101070-3 (fls. 605/639) expirou sua validade em 17.01.2003, circunsténcia apurada pelo laudo pericial (fls. 2026/2027); b) patente Pl
1100007-4 (fls. 640/696) expirou sua validade em 07.08.2005, circunstancia também apurada no laudo pericial (fls. 2026/2027); c) patente PI 11001067-3
(fls. 697/733) expirou sua validade e 23.01.2007, circunsténcia também apurada no laudo pericial (fls. 2026/2027); d) patente Pl 11001045-2 (fls. 734/766)
expirou sua validade em 13.01.2007, circunsténcia também apurada no laudo pericial (fls. 2026/2027); e) patente PI 1100008-2 (fls. 767/1002) expirou sua
validade em 31.08.2010, circunsténcia também apurada no laudo pericial (fls. 2026/2027). Esta ¢ltima seria a Unica referente & soja transgénica.

8 AVILA, Charlene, PERIN, Neri. Da expectativa de direitos da Monsanto no Brasil. Sobre os pedidos de patentes da tecnologia Intacta RR2 Intacta Pro: Onde

de fato estd a inovacdo? Questdes embleméticas em propriedade intelectual na agricultura. Editora Académica Espanhola, 2019.
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patentes), do préprio objeto de protecdo que na esteira igual
do INPI h& uma permissividade em legalizar todos os tipos de
invencdo relacionado a plantas e suas partes e, principalmente
a equivocada interpretacdo do conceito de “micro-organismos
transgénicos englobando na protecéo juridica, irrestritamente,
gene, células, partes de plantas e as préprias sementes como
objetos protegidos por exclusivas e uma clara e equivoca in-
terpretacdo sobre os limites de uma patente de processo com
relacdo ao produto”.

Na verdade, muito embora a evolucdo da biotecnologia venha
acompanhada de uma série de questionamentos sobre as van-
tagens ou desvantagens de conceder patentes para materiais
vivos e, por vezes, sob alegacdo de ser desnecessdrio qualquer
definicdo dos termos cruciais para essas espécies de criaces,
o fato é que: uma definicdo ou conceituacéo clara e factivel
manteria as exclusdes em vez de alavancar as incluses, além
de que preveniria a concessdo de patentes amplas, difusas e
mal examinadas e de insegurancga juridica.

Como serd analisado, esta decisdo é e serd deletéria, pois mi-
tiga ou até mesmo anula as caracteristicas de um dos sistemas
de propriedade intelectual — patentes X cultivares, ocasionan-
do um desequilibrio na ordem juridica, em revés aos seus ob-
jetivos de beneficiar a sociedade, a agricultura nacional e aos
préprios agricultores, bem como equivoca-se ao analisar qual
é o real objeto abarcado pela exclusiva e qual o tipo de paten-
te: de produto ou de processo?

Hoje apesar de tema relativamente novo e pouco discutido nas
doutrinas nacionais, firmou-se tese jurisprudencial através do
Incidente de Assuncdo de Competéncia (IAC), para efeito do

art. 947 do CPC/15:

As limitacées ao direito de propriedade intelectual constantes
do art. 10 da Lei 9.456/97 — aplicaveis tdo somente aos
titulares de Certificados de Protecdo de Cultivares — néo
sdo oponiveis aos detentores de patentes de produto e/ou
processos relacionados @ transgenia cuja tecnologia esteja
presente no material reprodutivo de variedades vegetais.

Em que pese a tese firmada pelo STJ trata-se de uma decisé@o
“injusta, ndo desejdvel e pouco clara”, quigd, omissa em vé-
rios pontos com consequéncias catastréficas para o direito dos
agricultores.

Além disso, existem no voto da relatora vérias interpretacoes
que ndo condiz com a lei nacional que regulam o assunto,
como por exemplo, a decisdo ndo deixou claro o que seria
“transgenia cuja tecnologia esteja presente no material
reprodutivo” em que o tripé - gene, micro-organismos e trans-
genia foram transformados em abstracdes juridicas subverten-
do a questdo juridica com a biotecnolégica e mais, o gene foi
transformado em um microrganismo. Além disso, confundiu-se
patentes de produto com de processo, anulou os efeitos da lei
de cultivares em detrimento a lei de patentes, ndo guestionou
a abusividade dos royalties.

Por outro lado, apenas como material informacional destaca-
mos que as patentes da Monsanto (PP1101067-3, PP1101045-
2, PP11011070-3, PP1100007-4 e PP1100008-2) foram con-
firmadas em diferentes julgados:

O laudo pericial produzido nos autos confirma a fi-
tularidade das apeladas sobre a tecnologia RR (Rou-
ndup Ready) patenteada, sendo objeto da pericia a
avaliacéo técnica da tecnologia RR inserida na soja e
a constatacdo de que esta tecnologia estd protegida
pelas patentes. O uso pelos produtores demandantes
de semente desenvolvida e patenteada pelas empre-
sas 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 paten-
te das sementes geneticamente modificadas que foram
plantadas pelos autores, é devida a indenizagéo pela
utilizacdo da tecnologia inerente a tais sementes. Pro-
tecdo da propriedade industrial, quimico-genética e
intelectual - Lei n® 9.279/96. (Tribunal de Justica do RS
Apel. Civel 70030660799 Orgdo Julgador: Vigésima
Camara Civel Relator: Angela Maria Silveira Data de

Julgamento: 23-09-2009)

ACAO ORDINARIA. COMERCIALIZACAO DE SOJA
TRANSGENICA. COBRANCA DE ROYALTIES. PATEN-
TE E EXCLUSIVIDADE NA EXPLORACAO DO PRO-
DUTO. Nao hd falar em ilegalidade da cobranca de
‘royalties’, pois tal valor tem por objetivo a retribuicéo
pela utilizacdo da tecnologia desenvolvida pela em-
presa ré, Unica detentora de patente junto ao INPI e
que tem exclusividade na exploracéo do produto (AC
70018074815, 17° CC, TIRS, Des. Marco Aurélio dos
Santos Caminha). NEGARAM PROVIMENTO AO APE-
LO. UNANIME. (Apelacdo Civel N° 70017926642,
Sexta Camara Civel, Tribunal de Justica do RS, Rela-
tor: Otdvio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em
13/11/2007);

ACAO PARA ABSTENCAO DE COBRANCA DE
‘ROYALTIES. COMERCIALIZACAO DE SOJA TRANS-
GENICA. POSSIBILIDADE DE COBRANCA POR
QUEM DETEM A PATENTE E EXCLUSIVIDADE NA EX-
PLORACAO DO PRODUTO. Nao hé falar em ilegali-
dade da cobranca de “royalties, pois tal valor tem por
objetivo a retribuicéo pela utilizacdo da tecnologia de-
senvolvida pela empresa ré, Unica detentora de patente
junto ao INPI e que tem exclusividade na exploracéo
do produto. APELO DESPROVIDO. (Apelacdo Civel N°
70018074815, Décima Sétima Cémara Civel, Tribunal
de Justica do RS, Relator: Marco Aurélio dos Santos
Caminha, Julgado em 06/09/2007).

APELACAO CIVEL. ACAO ORDINARIA. PROPRIEDA-
DE INDUSTRIAL. PRELIMINAR DE NAO CONHECI-
MENTO DO RECURSO. REJEICAO. PAGAMENTO DE



ROYALTIES PELO USO DE SEMENTES GENETICAMEN-
TE MODIFICADAS. CABIMENTO. MANUTENCAO
DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS FIXADOS NA
SENTENCA. Preenchidos os requisitos do art. 514 do
CPC, néao hda falar em auséncia de fundamentacéo da
apelacdo oferecida pelo autor. Diante da comprovacédo
da fitularidade da ora apelada, das sementes geneti-
camente modificadas, mostra-se cabivel o pagamento
devido aquelas, como indenizacdo pelo uso indevido,
visto que as propriedades industrial e intelectual sdo
protegidas pela legislacdo. Em face da complexidade
da matéria, ndo tem amparo a pretensdo de reducéo
dos honordrios advocaticios, mantendo-se o valor fi-
xado na sentenca. Preliminar rejeitada. Apelacéo Civel
desprovida (Apelacao Civel N° 70017563442, Décima
Terceira Camara Civel, Tribunal de Justica do RS, Rela-
tor: Lucia de Castro Boller, Julgado em 26/06/2008).

APELACAO CIVEL. ACAO DECLARATORIA DE PRATI-
CA ABUSIVA E DOMINACAO DE MERCADO COM
PRETENSAO A PERDAS E DANOS C/C DECLARA-
TORIA DE ILEGALIDADE DE COBRANCA DE VALO-
RES SOBRE PRODUCAQ E COMERCIALIZACAO DE
SOJA. ILEGITIMIDADE DA MONSANTO TECHNOLO-
GY, LLC néo acolhida, considerando que é a titular de
eventual direito de crédito. PREVENCAQ. Nao hd falar
em prevencdo em relacdo ao Relator que apreciou an-
teriormente agravo de instrumento, Juiz de Direito con-
vocado para atuar neste Tribunal. ILEGITIMIDADE ATI-
VA. Tem a autora, que busca direito préprio e ndo em
nome de seus associados, legitimidade para pretender
afastar pagamento de indenizagéo que tem como néo
devida em sua atuacdo como revendedora de produ-
tos agricolas. CERCEAMENTO DE DEFESA. Néo se ha
de reconhecer cerceamento de defesa quando os fatos
que pretenderiam as apelantes provar ndo séo objeto
de discusséo para efeito do julgamento. MERITO. Prova
dos autos que autoriza afirmacéo de que foi utilizado
produto desenvolvido pela empresa americana ré, que
tem o regular registro de patente. Reconhecido direito
ao pagamento em relagdo ao trabalho desenvolvido
e registrado, determina-se, porque ausente prova no
tocante ao justo valor devido, a liquidacdo por arbi-
tramento em relacéo ao valor a ser pago por saca de
soja, especialmente considerando que se trata de pro-
duto altamente vantajoso aos produtores e de proprie-
dade exclusiva da empresa americana, ausente possi-
bilidade do reconhecimento do equilibrio em eventual
negociacdo. Acdo julgada parcialmente procedente.
PRELIMINARES AFASTADAS E APELO PARCIALMENTE
PROVIDO. (Apelacdo Civel N° 70017713181, Décima
Sexta Cémara Civel, Tribunal de Justica do RS, Relator:
Helena Ruppenthal Cunha, Julgado em 28/03/2007).

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO.
PRELIMINARES. JUSTICA ESTADUAL. COMPETEN-
CIA. SUPRESSAO DO PRIMEIRO GRAU DE JURIS-
DICAO. INOCORRENCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA.
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NAO CONHECIMENTO. MERITO. COMERCIALI-
ZACAO DE SOJA GENETICAMENTE MODIFICADA.
COBRANCA DE ROYALTIES. ANTECIPACAO DA
TUTELA. REQUISITOS. AGRAVO INTERNO PREJU-
DICADO. Preliminares. Ainda que havendo dispo-
sicGo legal expressa no sentido de intervengdo do
CADE como assistente, até que isso ocorra efetiva-
mente, ndo hdé falar em competéncia da Justica Fe-
deral. Jurisprudéncia do STJ. Caso concreto em que
a urgéncia na apreciacdo da medida antecipatéria
postulada pela agravante impedia o juiz de postergar
seu exame para momento posterior a contestagdo
da agravada, pelo que se constitui em verdadeira
negativa de prestacdo jurisdicional e, assim, dando
ensejo a inferposicdo de recurso, inocorrente, assim,
supressdo do primeiro grau de jurisdicdo. Licdes da
doutrina. Invidvel conhecer da ilegitimidade ativa da
agravante arguida na resposta da agravada, ques-
tGo que, primeiro, deve ser examinada pelo juizo a
quo. Arguicdo, de qualquer sorte, improcedente,
considerando que a agravante ndo defende direito
alheio, mas préprio, pois é ela quem comercializa a
soja recebida de seus cooperativados. Mérito. O or-
denamento juridico pétrio veda a comercializacéo de
sementes de soja geneticamente modificadas, ainda
que o legislador venha, sistematicamente, & vista de
circunstancias faticas, autorizando a comercializagéo
das safras de soja produzidas com essas sementes,
trazidas ilicitamente de paises vizinhos, conforme Leis
n® 10688 e 10814, de 2003 e 11.092, de 2005. De
qualquer sorte, sendo a agravada titular das paten-
tes relativas as sementes utilizadas pelos produtores,
plausivel sua pretensédo, escudada na Lei Maior (art.
5°, caput, inc. XXIX) e Lei de Patentes, de pretender
indenizacéo (ndo royalties) pelo uso de sementes de
soja por ela desenvolvidas. Vedacéo, ademais, ao en-
riquecimento sem causa. Nao incidéncia do art. 10°
da Lei n® 9456/97 (Lei das Cultivares), de cuja aplica-
¢Go sé se poderia cogitar tivesse o agricultor obtido
as sementes licitamente e pago royalties & agravada
naquela ocasiGo. Agravo interno interposto contra
decisGo que ndo recebeu o regimental manejado
frente & concessdo do efeito suspensivo ativo preju-
dicado, em vista do improvimento do agravo de ins-
trumento. PRELIMINARES DE INCOMPETENCIA DA
JUSTICA ESTADUAL E DE NAO CONHECIMENTO
DO AGRAVO REJEITADAS. PRELIMINAR DE ILEGI-
TIMIDADE ATIVA DA AGRAVANTE NAO CONHE-
CIDA. UNANIME. AGRAVO DE INSTRUMENTO IM-
PROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO EM PARTE O
DES. VILLARINHO, QUE DAVA PARCIAL PROVIMEN-
TO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNANIME.
(Agravo N° 70010827772, Décima Oitava Cadmara
Civel, Tribunal de Justica do RS, Relator: Pedro Luiz
Pozza, Julgado em 17/02/2005).

Vejomos a decisdo, do Recurso Especial — IAC n.
1.610.728-RS in verbis:
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RECURSO ESPECIAL N° 1.610.728 - RS (201¢/
0171099-9)

EMENTA:

INCIDENTE DE ASSUNCAO DE COMPETENCIA.
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL.
ACAO COLETIVA. SOJA ROUNDUP READY. TRANS-
GENIA. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI DE
PROTECAO DE CULTIVARES. ART. 10. INOPONIBI-
LIDADE AO TITULAR DE PROTECAQO PATENTARIA.
DUPLA PROTECAO. INOCORRENCIA. SISTEMAS
PROTETIVOS DISTINTOS. PRINCIPIO DA EXAUSTAO.
CIRCUNSTANCIA ESPECIFICA QUE FOGE A REGRA
GERAL. PREVISAO LEGAL EXPRESSA. 1. O propésito
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 producéo desse cul-
tivo como alimento ou matéria-prima e, com relagéo
apenas a pequenos produtores, doar a outros peque-
nos produtores rurais ou com eles trocar as sementes
reservadas. 2. A Lei de Propriedade Industrial — em
consondncia com as diretrizes tracadas no plano inter-
nacional e na esteira do dever imposto pela norma do
art. 5°, XXIX, da Constituicdo de 1988 — autoriza o pa-
tenteamento de micro-organismos transgénicos, a fim
de garantir, ao autor do invento, privilégio temporério
para sua utilizacdo. 3. Patentes e protecdo de cultiva-
res sdo diferentes espécies de direitos de propriedade
intelectual, que objetivam proteger bens intangiveis
distintos. Néo hd incompatibilidade entre os estatutos
legais que os disciplinam, tampouco prevaléncia de um
sobre o outro, pois se trata de regimes juridicos diver-
sos e complementares, em cujos sistemas normativos
inexistem proposicées contraditérias a qualificar uma
mesma conduta. 4. A marcante distingéo existente entre
o regime da LPl e o da LPC compreende, dente outros,
o objeto protegido, o alcance da protecéo, as exce-
coes e limitacdes oponiveis aos titulares dos respectivos
direitos, os requisitos necessdrios & outorga da tutela
juridica, o 6rgdo responsével pela andlise e emissdo
do titulo protetivo e o prazo de duracdo do privilégio.
5. O &mbito de protecdo a que estd submetida a tec-
nologia desenvolvida pelas recorridas ndo se confunde
com o objeto da protecdo prevista na Lei de Cultivares:

as patentes ndo protegem a variedade vegetal, mas o
processo de insercdo e o préprio gene por elas ino-
culado nas sementes de soja RR. A protecdo da pro-
priedade intelectual na forma de cultivares abrange o
material de reproducéo ou multiplicacéo vegetativa da
planta inteira, enquanto o sistema de patentes prote-
ge, especificamente, o processo inventivo ou o material
geneticamente modificado. 6. Ainda que a LPI veicule
o principio da exaustdo como norma geral aplicvel
a produtos patenteados, hd de se destacar que seu
art. 43, VI, parte final, prevé expressamente que néo
haverd exaustdo na hipétese de tais produtos serem
utilizados para “multiplicacéo ou propagacdo comer-
cial da matéria viva em causa”. 7. A toda evidéncia, a
opcéo legislativa foi a de deixar claro que a exaustéo,
quando se cuida de patentes relacionadas & matéria
viva, atinge apenas a circulacdo daqueles produtos que
possam ser enquadrados na categoria de matéria viva
ndo reprodutivel, circunstdncia que néo coincide com
o objeto da pretenséo dos recorrentes. 8. Diante dis-
so, a tese firmada, 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 — apli-
cdveis tGo somente aos titulares de Certificados de Pro-
tecdo de Cultivares — ndo s@o oponiveis aos detentores
de patentes de produto e/ou processos relacionados &
transgenia cuja tecnologia esteja presente no material
reprodutivo de variedades vegetais. RECURSO ESPE-
CIAL NAO PROVIDO

2 » Da analise do julgamento do Recurso
Especial n°® 1.610.728/RS

Afirma a Ministra Relatora:

(...) “as recorridas ostentam a condicdo de titulares dos
direitos decorrentes do patenteamento de um processo
especifico de transgenia e do produto respectivo (rela-
tivo ao gene CP4 EPSPS)?, o qual, inserido em certas
espécies vegetais, lhes confere resisténcia ao herbicida
glifosato”.

(...) “De se destacar que os royalties cujo pagamento os
recorrentes pretendem ver afastados com o ajuizamen-
to da presente acdo referem-se ao uso reprodutivo de
sementes que contém a tecnologia patenteada”'°.

? O gene CP4 EPSPS, inserido nesta variedade de soja, é proveniente do microrganismo Agrobacterium sp., estirpe C4. O gene presente nesta bactéria natural
do solo codifica uma enzima chamada 5-enolvinil-chiquimato-3-fostato sintaxes (EPSPS), a qual participa da reacéo de sintese de aminodcidos arométicos,
tais como fenilalanina, tirocina e triptofano. Assim, o DNA exégeno inserido no tecido meristemdtico da planta da cultivar da soja, através do método de
transformacédo de plantas por bombardeamento de particulas. Desta forma, a proteina é expressa em todos os érgédos da planta. BOREM, A. Biotecnologia e
Meio Ambiente. Brasil: Folha de Vigosa, 2004.

1 ANDRIGHI, Nancy. Voto no julgamento do RESP n° 1.610.728/RS, p.6255. Brasil. Superior Tribunal de Justica (Pleno). Recurso Especial n° 1.610.728/RS.
Recorrentes Sindicato Rural de Sertdo e outros; Recorrido: Monsanto Co e outra. Data julgamento: 09 de outubro de 2019. DJe 14/10/2019. RSTJ vol. 256, p.
457.



Pois bem:

O gene CP4 EPSPS ¢ o responsdvel por tornar a soja Roundup
Read" tolerante ao glifosato, que é o ingrediente ativo do her-
bicida Roundup e que pela nossa legislacéo de propriedade
intelectual ndo poderé ser objeto de patente.

Ao andlisarmos a Instruco Normativa INPI/PR n° 118 de
1/12/2020 nova versao das Diretrizes de Exame de Pedidos de
Patentes na Area Biotecnolégica interpretada em consonéncia
a lei de propriedade infelectual, as matérias que séo proibidas
pelo estamento patentério, sdo:

Materiais biolégicos encontrados na natureza englobam o
todo ou parte de seres vivos naturais, além de (...) proteinas,
DNA, RNA, encontrados na natureza ou ainda dela isolados, e
partes ou fragmentos dos mesmos, assim como, qualquer subs-
tancia produzida a partir de sistemas biolégicos, por exemplo
horménios e outras moléculas secretadas, virus e prions. Vale
salientar que moléculas sintéticas idénticas ou indistinguiveis
de suas contrapartes naturais também estdo enquadradas nes-
ta definicéo.

“Por isolados na natureza” entende-se toda e qualquer matéria
extraida e submetida a um processo de isolamento ou purifica-
cGo, i.e, que retira do contexto natural”.

Afirma Ministra Relatora:

(...) “as recorridas ostentam a condicdo de titulares dos direi-
tos decorrentes do patenteamento de um processo especifico
de transgenia e do produto respectivo (relativo ao gene CP4
EPSPS)'2, o qual, inserido em certas espécies vegetais, |hes
confere resisténcia ao herbicida glifosato |...).

Segundo trecho do voto relator acima, salvo melhor juizo,

o “produto” é o elemento genético (relativo ao gene CP4
EPSPS™).
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Note-se, porém, que a patente ndo protege o produto no
sentido do senso comum, mas uma solucdo técnica para um
problema técnico (invento) que se expressa num objeto. Por-
tanto, neste caso, trata-se de uma patente de processo e néo
de produto.

Em artigos anteriores', saliento que em nossa legislacéo de
propriedade intelectual, “sementes ndo pode ser objeto de
patentes e muito menos o gene que a incorpora”, ou seja, “a
semente, pela legislacéo patria, jamais serd um bem sujeito a
apropriacéo privada por meio de patentes e sim, de cultivar
— Lei 9.279/96", aliés, as patentes que foram concedidas nos
Estados Unidos e na UniGo Europeia em favor da Monsanto
sdo completamente distintas das patentes que ela podia obter
no Brasil'®.

Neste caso, a patente Pl 1100008-2 trata-se de uma patente
de processo cuja utilidade final do processo é servir de condu-
tor através de um vetor plasmideo do material genético inseri-
do na semente. V&-se aqui que o obijeto fulcral da patente é o
“processo” e ndo o material genético (gene / vetor plasmideo
como produto).

Quando a Relatora argumenta que: “ndo sd@o oponiveis aos
detentores de patentes de produto e/ou de processo relativo a
transgenia, cuja tecnologia esteja presente no material repro-
dutivo de variedades vegetais”, entendemos que ndo houve jul-
gamento baseado na transgenia, e, portanto, ndo houve coisa
julgada neste sentido.

No julgamento em questdo a ministra relatora a todo tem-
po reproduziu o texto do pardgrafo Gnico do artigo 18 da LPI
— deixando a entender que “gene seria um microorganismo”
utilizando para a interpretacéo a doutrina de Denis Borges
Barbosa que diz “a patente de processo protege o produto re-
sultante do processo; e nGo hg qualquer vedagéo de patentes

de processo de plantas ou animais”.

" A soja resistente ao herbicida glifosato (soja Roundup Ready - RR®) é patenteada pela empresa Monsanto e possui uma alteracéo genética que a torna
tolerante ao herbicida que contenha o agente ativo glifosato — também de propriedade, mas néo exclusiva, da transnacional -, usado para dessecacgdo pré e
pos-plantio. Assim, sua insercdo génica sé tem sentido quando é acompanhada do herbicida ao qual ela é resistente, isto ¢, este organismo é diretamente de-
pendente de um tipo de agente quimico para que sua “nova” express@o génica seja eficaz. Tal caracteristica é fundamental e deve ser destacada, j@ que a partir
dela pode se observar que hd uma maior dependéncia do agricultor que utiliza a soja resistente ao herbicida com a empresa de biotecnologia que desenvolveu
a transgenia, do que o agricultor que utiliza outros tipos de organismos geneticamente modificados, jd que aquele produto exige que o agricultor compre néo
apenas a semente da empresa como também o herbicida necessério para que a expressdo génica tenha resultado.

2.0 gene CP4 EPSPS, inserido nesta variedade de soja, é proveniente do microrganismo Agrobacterium sp., estirpe C4. O gene presente nesta bactéria natural
do solo codifica uma enzima chamada 5-enolvinil-chiquimato-3-fostato sintaxes (EPSPS), a qual participa da reacéo de sintese de aminodcidos arométicos,
tais como fenilalaning, tirocina e triptofano. Assim, o DNA exégeno inserido no tecido meristemdtico da planta da cultivar da soja, através do método de trans-
formacéo de plantas por bombardeamento de particulas. Desta forma, a proteina é expressa em todos os érgédos da planta. BOREM, A. Biotecnologia e Meio
Ambiente. Brasil: Folha de Vicosa, 2004.

13O gene CP4 EPSPS, inserido nesta variedade de soja, é proveniente do microrganismo Agrobacterium sp., estirpe C4. O gene presente nesta bactéria natural
do solo codifica uma enzima chamada 5-enolvinil-chiquimato-3-fostato sintaxes (EPSPS), a qual participa da reacéo de sintese de aminodcidos arométicos,
tais como fenilalaning, tirocina e triptofano. Assim, o DNA exégeno inserido no tecido meristemdtico da planta da cultivar da soja, através do método de trans-
formacéo de plantas por bombardeamento de particulas. Desta forma, a proteina é expressa em todos os érgédos da planta. BOREM, A. Biotecnologia e Meio
Ambiente. Brasil: Folha de Vicosa, 2004.

“ AVILA, Charlene de. A antinomia juridica da intercessdo entre patentes e cultivares. In: BARBOSA, Denis Borges; WACHOWICZ, Marcos. Propriedade Inte-
lectual: desenvolvimento na agricultura. Curitiba: GEDAI/UFPR, 2016.

15 AVILA, Charlene de. Das patentes aos royalties: O caso da soja transgénica da Monsanto. PIDCC, Aracajd, Ano I, Edicdo n® 03/2013, p. 001 a 040
Jun/2013, p. 16. Disponivel em: [http://pidcc.com.br/artigos/032013/edicac_0301.pdf]. Acesso em: 02.05.2023.
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Note-se que devemos atentar que seres vivos e partes deles
ndo serdo patenteados, seja qual for & utilidade que deles se
alegue como solucéo técnica para um problema técnico. Uti-
lidades novas ou nédo, técnicas ou ndo, nada assegurard uma
patente de produto para um ser vivo, ou parte dele. Por isso a
exclus@o é categérica.

Assim, é neste ponto mencionado acima a problemética cru-
cial que a Ministra Relatora fundamentou seu voto. Ela se uti-
lizou do pressuposto de interferéncia humana para moldar o
produto (gene) e incidi-lo na exclusiva patentdria, alids, criou
uma nova espécie de microrganismos — o gene.

Com a devida vénia, visivelmente a relatora ignorou os pres-
supostos do artigo 18, Ill da Lei 9.279/96. Ignorou a pericia
com relacdo a patente da Monsanto, bem como a categérica
incidéncia do artigo 43, VI, vez que a patente em comento ndo
se trata de exclusiva de seres vivos. Além disso confundiu em
sua fundamentacdo gene com microrganismo e alegou que a
patente se tratava de exclusiva de produto — no caso, o gene:

[...] a falta de clareza na definicdo de microrganismos
pode conduzir ao entendimento de que a interpretacédo
do art. 18 pode exorbitar o seu contetdo, estenden-
do o termo ao sentido biolégico propriamente dito, ou
seja, o contedo da expressdo pode ser preenchido por
elementos como: bactérias, virus, e até mesmo genes,
células vegetais e animais, culturas de tecidos e até se-
mentes (fanto de plantas como os évulos e espermato-
zoides dos animais).'®

A definicdo do artigo 18, parégrafo Unico da lei de proprie-

dade infelectual é “atipica” ao descrever os microrganismos

transgénicos genericamente como “organismos.!””

vejamos:
Para os fins desta Lei — Lei 9.279/06, microrganismos transgé-
nicos s@o organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de
animais, que expressem, mediante interven¢@o humana direta
em sua composicdo genética, uma caracteristica normalmente
ndo alcancavel pela espécie em condicdes naturais.

Dizer que um microrganismo é um organismo é algo t&o in¢-
til quanto redundante. Seguindo-se adiante, o conceito acima
aponta o microrganismo como um organismo que ndo € nem
planta, nem animal. Certamente ndo é esse aspecto que, para
a Biologia, destaca a principal caracteristica de um microrga-

nismo. E essa questdo & importante, pois parece ter influen-
ciado — de forma equivocada — a fundamentacéo do voto da
Ministra Relatora, quando do julgamento do paradigmdtico
Recurso Especial n® 1.610.728/RS'8,

Em contrapartida, a Nota técnica INPI/CPAPD n® 01/2022 pu-
blicada em abril de 2022 pelo Comité Permanente de Aprimo-
ramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Patentes
— CPAPD tem como objetivo de elucidar questdes de paten-
teabilidade no que se refere aos eventos de elite em plantas.
Eventos de elite sGo aqueles que, dentre os eventos de trans-
formagdo em plantas, apresentam o melhor desempenho. Os
referidos eventos relacionam-se ao processo de transgénese,
ou seja, processo de alteracdo genética em que se introduz no
genoma de um ser vivo um fragmento de DNA exégeno, que
confere uma caracteristica de interesse a uma planta, como
por exemplo, resisténcia a herbicidas.

Segundo a Nota Técnica entende-se que materiais biolégi-
cos isolados do todo ou de parte de seres vivos est@o englo-
bados no escopo do art. 10 (inciso IX) da LPI, mas néo no
escopo de exclusdo de patenteabilidade do art. 18 (inciso
1) da LPI.

Em outras palavras, quando o ser vivo é natural, por forca do
art. 10 (inciso IX) da LPI, o seu patenteamento néo é possivel
por ndo ser considerado invencdo: (a) em sua integralidade (o
todo), (b) em suas partes como, por exemplo, uma semente ou
uma folha, e também (c) em seus materiais biolégicos intrace-
lulares, como proteinas e outras moléculas, ainda que isolados
do ser vivo.

Considerando a andlise do ilustre doutrinador Newton Silveira'?:
Organismo: A Biologia entende por organismo todo ser
individual que incorpore as propriedades da vida. O termo
é sinébnimo de organismo vivo, ser vivo, forma de vida, vida,
criatura, espécime, espécimen, individuo, ser, e ente dentre
outros. Os organismos podem ser classificados em organis-
mos multicelulares, tais como animais, plantas e fungos e em
microrganismos celulares, tais como profistas, bactérias e ar-
queias. Todos os tipos de organismos s@o capazes de reprodu-
cdo, crescimento e desenvolvimento, manutengdo e resposta
a estimulos, v.g., os humanos, as lulas, os cogumelos e as
plantas vasculares, que diferenciam tecidos e 6rgédos especiali-
zados durante seus desenvolvimentos existenciais.

1 NERO, Patricia Aurélia del. Propriedade Intelectual: a tutela juridica da biotecnologia. Séo Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004.

7 Op. cit. 2004, p. 240.

'8 SOUZA, Marcos da Cunha. A refutacéo da dupla incidéncia de direitos da propriedade intelectual sobre cultivares transgénicas frente ao compromisso

brasileiro com o Acordo Trip's. Tese de conclusdo do curso de Doutorado em Direito Econémico e Social do Programa de Pés-graduacdo em Direito da Pontificia

Universidade Catélica do Parand, como requisito parcial para a obtencao do titulo de Doutor em Direito. Curitiba, 2021. Disponivel em: [https://www.gedai.
com.br/wpcontent/uploads/2021/10/Tese_Marcos_da_Cunha_ e Souza.pdf]. Acesso em: 02 de maio de 2023.

17 SILVEIRA, Newton, em Nota Técnica sobre a patenteabilidade de sementes e de genes no Brasil, sob o titulo de “Nem a semente de soja nem seu gene

engenheirados sdo microrganismos” publicado no site Migalhas em 09.07.2020. Disponivel em: [https://migalhas.uol.com.br/depeso/328625/nem-a-semente-

da-soja-nem-seu-gene-engenheirado-sao-micro-organismos|. Acesso em: 02 de maio de 2023.



Microrganismo ou micrébio ¢ um organismo que sé pode
ser visualizado por meio de um microscédpio. SGo microrga-

nismos os virus, as bactérias, os protozodrios, as algas uni-
celulares, os fungos (leveduras unicelulares e demais fungos
pluricelulares) e os dcaros. Os seres microscépicos ndo sdo
necessariamente unicelulares, a exemplo dos préprios écaros.

Na Biologia, genoma é toda a informacéo hereditdria (passa-
da para seus descendentes) de um organismo, que estd codifi-
cada em seu DNA (em alguns virus, no RNA). Isto inclui tanto os
genes como as sequéncias ndo-codificadoras, que sGo muito
importantes para a regulacdo génica, dentre outras funcées.

Gene?’: Na genética cldssica gene é a unidade fundamental
da hereditariedade. Cada gene é formado por uma sequéncia
especifica de dcidos nucleicos, que sdo as biomoléculas mais
importantes do controle celular, por conterem a informacao
genética. Ha dois tipos de dcidos nucléicos, o ADN (4cido de-
soxirribonucleico) e RNA (4cido ribonucleico).

Da analise dos conceitos acima apresentados conclui-se
gue um gene n&o é um microrganismo, sendo apenas uma
parte de um cromossomo, um segmento de DNA, uma se-
quéncia de 4cidos que contém informacao relevante para a
hereditariedade.

Depreende-se, ainda, que os genes engenheirados pela inven-
tividade e intervencdo humanas nédo se enquadram na defi-
nicdo legal de microrganismo transgénico, objeto do artigo
18 da Lei de Propriedade industrial - vigente no Brasil desde
1996 - ndo sendo, portanto, possivel protegé-los por patente
no Brasil, nem que sejam o resultado de um método de pro-
ducéo patenteado.

Forcoso afirmar que em nada se altera por eventual manipu-
lacdo genética havida em cromossomos ou seus segmentos,
todo e qualquer ato administrativo que resulte em uma pa-
tente no Brasil com reivindicacées (diretas e/ou indiretas) de
sementes ou de suas partes como também sobre suas partes
subcelulares, incluindo células e genes, bem como métodos
considerados biolégicos de melhoramento de plantas, uma vez
que ndo se tratam de micro-organismos transgénicos, serdo
invélidos.

Assim, é certo que a semente ndo é um microrganismo porque
ndo é micro, mas visivel a olho nu. Por outro lado, o gene
de uma semente, modificado por um processo, ndo é um
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microrganismo porque ndo é um organismo, mas parte do
organismo planta?'.

Um organismo, na biologia, é um ser vivo, com vida prépria,
dotado de pele que o separa do mundo exterior, ou seja, um
micro-organismo é um individuo vivo ndo visivel a olho nu,
como os micrébios, bactérias, virus, etc...

3 « Uma proibicao categodrica
de politicas publicas

Seres vivos e partes deles néo serdo patenteados, seja qual for
a utilidade que deles se alegue como solucédo técnica para um
problema técnico. Utilidades novas ou néo, técnicas ou néo,
nada assegurard uma patente de produto para um ser vivo, ou
parte dele. Por isso é categérica a excluséo.

Assim sendo, plantas transgénicas e suas partes (por exemplo,
célula transgénica, tecido transgénico e érgdo transgénico)
ndo s@o consideradas como matérias patentedveis segundo o
art. 18, lll e pardgrafo Gnico da LPI.

Ainda que o processo de obtencdo de plantas transgénicas
seja patentedvel, é importante ressaltar que os produtos inter-
medidrios e/ou finais desse processo, ou seja, a planta trans-
génica e/ou as partes dessa planta, constituem matérias ex-
pressamente proibidas de patenteabilidade segundo o art. 18,
Il e parégrafo Gnico da LPI.

No caso das normas de exclusdo incondicional de patentea-
mento, como as do art. 18, lll, o que se tem é uma excluséo
que opera em face a um invento que mesmo dotado de todos
os requisitos da patenteabilidade, assim ndo serd patentedvel,
por forca de exclusdo condicional e politicas publicas.

Feitas estas consideracées, por hora vamos analisar a afirma-
¢Go do Tribunal em reiterar que: “o gene CP4 EPSPS ser o
elemento genético protegido por patente”.

O gene CP4 EPSPS pode ser protegido por patente no Brasil?

O laudo pericial?? constatou entre outras premissas qual o tipo
de tecnologia que foi patenteada pela Monsanto, alertando
que os pedidos de patentes que tentam tratar genes como se
fossem uma mera proteina e, assim, constituir uma matéria
patentedvel.

20 Na linguagem da Genética pés-moderna, o gene é entendido como uma sequéncia de nucleotideos do ADN, que pode ser transcrita em uma versdo de
RNA mensageiro responsével pela sintese proteica (expresséo). E um segmento de um cromossomo que corresponde um cédigo distinto, uma informacdo para
produzir uma determinada proteina ou controlar uma caracteristica como, por exemplo, a cor dos olhos.

21 Atualmente, diz-se que um gene é um segmento de DNA que leva & producdo de uma cadeia polipeptidica e inclui regides que antecedem e que seguem
a regido codificadora, bem como sequéncias que nédo sdo traduzidas (introns) que se intercalam aos segmentos codificadores individuais (exons), que séo

traduzidos.

22 SILVEIRA, Newton. em Nota Técnica sobre a patenteabilidade de sementes e de genes no Brasil, sob o titulo de “Nem a semente de soja nem seu gene
engenheirados sdo microrganismos” publicado no site Migalhas em 09.07.2020. Disponivel em: [https://migalhas.uol.com.br/depeso/328625/nem-a-semente-
da-soja-nem-seu-gene-engenheirado-sao-micro-organismos|. Acesso em: 02 de maio de 2023.
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Alerta também que o inventor, ao reivindicar patente, deve de-
limitar precisamente o objeto de protecdo para que ndo incida
em obijetos defesos por lei.

O perito sustenta que os genes ndo sdo microrganismos e
“ndo s@o objeto de patente, ainda que resultados de engenha-
ria genética”.

O que na verdade se tem nesta patente da Monsanto — Pl
1100008-2% ¢ a existéncia de uma patente de processo
sobre cultivares transgénicas, em outras palavras é um inven-
to que envolve um processo de producéo de planta genetica-
mente modificada, com a utilizacdo de um vetor plasmideo. O
vetor plasmideo é uma:

Molécula circular de DNA com duplicag@o autdbnoma, no qual
um fragmento de DNA pode ser inserido para sua multiplica-
¢Go em uma célula hospedeira ou para a integragéo em célu-
la hospedeira ou para a integracdo em célula hospedeira ou
para a integracdo em células hospedeira ou para a integracdo
no genoma?*.

Aponta o perito que “o vetor plasmideo somente serd Util no
momento da insercéo do gene desejado na célula alvo (...) o
vetor ndo possui nenhuma utilidade”.

4 « Das patentes de produto e de
processo: o diabo esta nos detalhes

A distincdo entre patentes de produto e de processo é muito
importante na medida em que o efeito da protecdo conferida
por uma exclusiva difere em fun¢éo da categoria a que perten-
ce a reivindicacdo.

As reivindicacdes para patentes de produto incidem sobre a
realidade fisica, uma coisa corpérea, um produto que serd in-
serido no mercado, podendo, por exemplo, ser um dispositivo,
uma composicdo, uma substancia, uma mdquing, etc....na
drea de biotecnologia podemos citar ndo exaustivamente ma-
térias como: dcidos nucleicos, peptideos, plantas, sementes,
virus, microrganismos?.

Por outro lado, as patentes de processo incidem sobre a ati-
vidade desenvolvida em vérias etapas ou sobre métodos ou
procedimentos de utilizacdo estando relacionada aquela de-
terminada atividade inventiva, podendo ser objeto de patente
os processos novos para obtencdo de produtos, substancias ou
composicdes, processo para selecionar uma sequéncia de éci-
do nucleico, processo para produzir microrganismos/planta/
animal transgénico, método de purificacdo, entre outros.

J& pronunciamos em trabalhos anteriores sobre a quest@o:
Ao se analisar as reivindicacdes de patentes deve-se atentar
para qual o problema técnico a ser resolvido, se estdo pre-
sentes os requisitos objetivos — invencdo, novidade, atividade
inventiva e aplicabilidade industrial, a fim de que encontre um
resultado de efeito Util, concreto e tangivel, e por fim, que a
contribuicGo para o estado da arte ultrapasse o nivel trivial
imprescindivel & presenca de uma etapa técnica.

Qual a importancia das reivindicacdes deduzidas no
pedido de patentes? (...) as reivindicacdes estariam,
a titulo comparativo, para a patente, como o pedido
deduzido na petigdo inicial estd para o processo judi-
cial. A matéria protegida estd na reivindicacédo. Pode
vir até detalhada mais minudentemente no relatério
descritivo ou em desenhos e quadros esquemdticos.
Mas, é no dispositivo da reivindicac@o que se veri-
fica o que é, ou nédo, protegido pela carta patente.
Tribunal Regional Federal da 2°Regido, 1°Secdo
Especializada, Des. Maria Helena Cisne, El em AC
2001.51.01.536605-6. DJ 11.02.2009.

A questdo da natureza técnica do invento é central para a de-
finicgo do termo, em seu sentido juridico e para precisar o
alcance do pedido de privilégio, a fim de declinar o campo
técnico no qual o invento se insere.

De igual modo, a publicacdo como pressuposto da patente,
tem que ser eficaz e assegurar que o problema técnico e a sua
solucdo técnica sejam entendidos e as reivindicagdes descre-
vam as caracteristicas técnicas do invento?.

A extensdo da protecdo conferida pela patente serd determi-
nada pelo teor das reivindicagdes e interpretada com base no

2 a) patente Pl 1101070-3 (fls. 605/639) expirou sua validade em 17.01.2003, circunstancia apurada pelo laudo pericial (fls. 2026/2027); b) patente PI
1100007-4 (fls. 640/696) expirou sua validade em 07.08.2005, circunstancia também apurada no laudo pericial (fls. 2026/2027); c) patente PI 11001067-3
(fls. 697/733) expirou sua validade e 23.01.2007, circunsténcia também apurada no laudo pericial (fls. 2026/2027); d) patente Pl 11001045-2 (fls. 734/766)
expirou sua validade em 13.01.2007, circunsténcia também apurada no laudo pericial (fls. 2026/2027); e) patente PI 1100008-2 (fls. 767/1002) expirou sua
validade em 31.08.2010, circunstancia também apurada no laudo pericial (fls. 2026/2027). Esta ltima seria a Unica referente & soja transgénica. As requeridas
apresentaram demanda judicial para prorrogacéo da validade da patente PI 11001067-3 para 23.03.2010, que tramitou perante a 37 Vara Federal do Rio
de Janeiro (processo n® 2006.51.01.500686-4), sendo julgada improcedente (fls. 1645/1656), decisdo mantida pelo egrégio Superior Tribunal de Justica
(Resp 1107948). Patente de Invencéo: “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 s@o Uteis na producdo de bactérias e plantas transformadas que
sdo tolerantes a herbicida de glifosato. Genes de EPSPS Classe || compartilham muito pouco da homologia dos genes de EPSPS Classe |. As enzimas EPSPS
Classe Il séo caracterizadas por serem mais eficientes cineticamente do que as EPSPS Classe | na presenca de glifosato. Também sé@o apresentadas plantas
transformadas com genes de EPSPS Classes Il, bem como um método para o controle seletivo de ervas daninhas em um campo de cultura plantada.

24 ANDRIGHI, Nancy. Voto no julgamento do RESP n° 1.610.728/RS, p.6255. Brasil. Superior Tribunal de Justica (Pleno). Recurso Especial n° 1.610.728/RS.
Recorrentes Sindicato Rural de Sertdo e outros; Recorrido: Monsanto Co. e outra. Data julgamento: 09 de outubro de 2019. DJe 14/10/2019. RSTJ, p. 2240.
25 Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente na Area de Biotecnologia, abril de 2020.

26 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Patentes. Tomo Il, Lumem Juris, 2010, p.1111.



relatério descritivo e nos desenhos. Note-se que a exclusivi-
dade de uso é da tecnologia circunscrita, e nenhuma outra?’.

O gene isolado é uma variacdo de um elemento distinto den-
tro de um produto da natureza, porém, derivado dela — assim,
as méximas creatio ex nihilo ou Ex nihilo nihil fit, isto é, nada
surge do nada - se conforma com a presente declaracéo.

Depreende-se neste contexto que a protecdo da exclusiva pa-
tentdria pode a partir de determinados processos de constru-
cbes génicas, ser estendida a fodos os niveis sucessivos de re-
producdo, tornando-se o procedimento de andlise uma brecha
para burlar a proibicdo legal do patenteamento de variedade
de plantas e suas partes e animais. Note-se que a questdo
da excluséo da patenteabilidade de plantas ndo se limita as
plantas em si, mas também sobre suas partes subcelulares, in-
cluindo células e genes, bem como métodos de melhoramento
de plantas?®.

Nos paises em que patentes de plantas estdo excluidas de pro-
tecdo — como no caso o Brasil, como literalmente é permitido
pelo Acordo TRIPS — plantas consideradas de per si, seja rei-
vindicado como encontradas na natureza, ou modificadas por
técnicas de criacdo ou transformacdo genética ou convencio-
nal, ndo seriam elegiveis para a protecdo patentéria.

Na auséncia de qualquer diferenciacéo, o conceito de “plan-
tas??”é amplo o suficiente para abarcar todas as formas pos-
siveis que possam existir. Assim, ao abrigo de uma disposicao
que exclua “plantas geneticamente modificadas, como por
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tor, o gene em si, a sequéncia de DNA, entre outras. Alids,
ndo se soube explicar dentre as reivindicacdes da patente
PI 1100008-2, qual das matérias ali descritas seria um mi-
crorganismo. Que com certeza gene n&o seria, enfim, um
verdadeiro erro inexcusdvel.

E mais, hd de se notar que uma vez o gene inserido pelo pro-
cesso tecnoldgico, ele ndo é o responsdvel pela propagacéo
das geracées seguintes da planta, a sua propagacéo se con-
forma e se realiza por processos naturais.

Se analisarmos o parecer técnico do perito em jufzo com aten-
¢Go, é forcoso reconhecer que “talvez” o voto relator descu-
rou-se de analisar, que a patente concedida néo foi do gene
CP4-EPSPS e muito menos o vetor plasmideo.

Na verdade, o INPI concedeu uma patente de proces-
so para insercdo do gene através de um vetor plasmideo, em
outras palavras, a soja chamada usualmente de RR1 incorpo-
ra a sequéncia codificante CP4-EPSPS derivada da bactéria
Agrobacterium sp. estirpe CP4 comum ao solo, dentro do seu
genoma.

E apenas por amor ao debate, a enzima CP4 EPSPS 4 se en-
contra em dominio publico no Brasil, bem como o seu uso
para a obtencdo dos mesmos efeitos técnicos descritos e pro-
tegidos na referida patente extinta.

O saudoso doutrinador Denis Borges Barbosa deixa claro o
que foi alvo das protecdes patentérias e que se encontram em
dominio publico:

exemplo, resistente a um herbicida, devido a introducéo de um
transgene, ou de um evento de transformacédo artificial faria
ndo ser patentedvel .

Néo sé se tem reivindicacées de processo que, pela
Lei brasileira, abrangeriam os produtos obtidos direta-
mente de tal processo, mas reivindicacées cobrindo o
produto. Ou mais precisamente, ndo é o produto “se-
mente”, mas o elemento transgénico intrinseco a uma
ou mais sementes diversas, pelo qual ela se tornaria
refratdria ao glifosato.

A Pl 110008-2 néo atribuiu a Monsanto a titularidade sobre
um gene, isto é: que a exclusiva seja uma patente de produto
e que este se referisse a patente de gene.

Na verdade, controversas andlises da ministra relatora quan-
to ao objeto abarcado pela exclusiva da Monsanto: néo se As reivindicacdes de processo apontam para uma fase

de obtencdo do produto que é a criagdo do elemento

soube ao certo se é o processo de insercdo do gene, o ve-

27 AVILA, Charlene. PERIN, Neri. Notas sobre patentes e cultivares: conflitos ou complementos de protecdo? Questées emblemdticas em propriedade intelectual
na agricultura. Editora Académica Espanhola, 2019.

28 AVlLA, Charlene de. UMA ANALISE CRITICA SOBRE O “PATENTEAMENTO” DE VARIEDADES DE PLANTAS — METODOS DE MELHORAMENTO E SEUS
IMPACTOS NO MERCADO DA COMUNIDADE EUROPEIA. Propriedade Intelectual desenvolvimento na agricultura. COORDENADORES Denis Borges
Barbosa (IBPI/Brasil. Marcos Wachowicz (GEDAI/UFPR) COLABORADORES André R. C. Fontes | Adriana Carvalho Pinto Vieira Charlene de Avila | Denis
Borges Barbosa | Kelly Lissandra Bruch Marcos Wachowicz | Mauricio Scherer Patricia Carvalho da Rocha Porto | Peter K. Yu. ISBN 978-85-67141-13-8.
Disponivel em: [http://www.gedai.com.br] E-book — 1% edicdo, 2016 GEDAI Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial da Universidade Federal do Parang,
BARBOSA, denis b.; Wachowicz, marcos (org) Propriedade intelectual: desenvolvimento na agricultura Curitiba: GEDAI/UFPR, 2016. 408P. Acesso em: 02 de
maio de 2023.

2? Note-se a definicdo legal de “planta inteira”: a planta com todas as suas partes passiveis de serem utilizadas na propagacéo de uma variedade cultivar. Por
oposicdo ao material propagativo, e aos elementos vegetais em geral, a planta inteira se define pelo composto de todas as partes passiveis de serem utilizadas
na propagacdo de uma cultivar. AVILA, Charlene. Proposta para neutralizar os efeitos deletérios da sobreposigdo de direitos entre patentes e cultivares na lei
brasileira de propriedade intelectual. Edicoes Académicas Espanhola, 2019.

30CORREA, Carlos. Patent protection for plants: legal options for developing countries. Research paper 55, November, 2014. Disponivel em: [www.southcentre.
int/research-paper-55-november-2014]. Acesso em: 02 de maio de 2023.
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genético que confere & semente seu caréter de resistir
ao glifosato. Uma vez colocado numa semente, esse
processo néo é reproduzido. O que se repassa ao agri-
cultor é a semente na qual se insere o produto elemento
genético.

Reproduz-se tal elemento ao plantar, mas ndo se per-
faz o processo de implantag@o. Assim, para efeitos do
plantador de soja ou milho, etc., ele néo pratica a rei-
vindicac@o de processo coberta por patente®'.

Apesar dessa permissividade desenfreada de patenteamento
de um processo de criacdo de um ser vivo transgénico que
afirmo ser altamente questiondvel, a Lei de propriedade inte-
lectual apresenta expressa vedacéo para o patenteamento de
produtos vivos, em seu artigo 18, IIl.

No entanto, a patente — Pl 1100008-2 em referéncia néo se
trata de uma patente de ser vivo e, portanto, cabe perfeita-
mente a incidéncia do artigo 43 da LPI, porque néo se trata
de patente de gene e a construcéo genica e o vetor plasmideo
ndo constituem uma matéria viva.

Afirma a Relatora que:

Patentes e protecdo de cultivares, como visto, sdo dife-
rentes espécies de direitos de propriedade intelectual,
que objetivam proteger bens intangiveis distintos. Nao
hd, por isso, 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 inexis-
tem proposicdes contraditérias a qualificar uma mesma
conduta.®?

Em outras palavras:

(...) a protecdo da propriedade intelectual na forma
de cultivares (LPC) abrange o material de reprodu-
¢Go ou multiplicacéo vegetativa da planta inteira,
enquanto o sistema de LPI protege, especificamente,
o processo inventivo ou o material geneticamente
modificado (...)*3

Dentro desta viséio da Monsanto e da ministra relatora, cada
lei é aplicada separadamente, tendo em vista o objeto que
cada uma abrange. O art. 10 da Lei de Cultivares é aplicavel.
Mas, como as sementes carregariam tecnologia transgénica
patenteada, a LPl também se aplica, anulando, na pratica, o
efeito da LPC. Deste modo, a Lei de Protecdo de Cultivares
- LPC (Lei 9.456/97) seria despicienda para a solucéo da con-
trovérsia, pois a temdtica se esgota no exame da patente e
seus efeitos3.

Oras, aqui estamos diante de um caso claro e cristalino de so-
breposicdo de exclusivas, pois segundo a ministra “a semente”
por ser o veiculo condutor do gene estaria protegida pela lei
de cultivares, como também protegida por via transversa pela
lei de patentes por forca do artigo 42, Il da LPI.

A principal brecha, para autorizar, via transversa, patente-
amentos relacionados as plantas transgénicas, relaciona-
se & referida “patente de processo”, cujo artigo 42 Il da Lei
9.279/96 é uma verdadeira “armadilha interna” da Lei.

Adota-se um processo especifico para a producdo de um
dado produto que, no presente caso, serd uma nova cultivar.
Um exemplo é o processo de biobalistica® para a insercdo do
gene de um virus no material genético de uma planta, gerando
um vegetal transgénico.

Para as empresas transnacionais de biotecnologia, o efeito
pratico de uma patente de processo encontra-se no art. 42, ||
da LPI. O artigo 42 da LPI é uma brecha para as multinacio-
nais sementeiras. Veja trecho abaixo, da ementa do Acérdao:

[..] o art. 42 da Lei 9.279/96, por meio de seus inci-
sos, protege tanto o produto que é objeto direto da
patente, como o processo ou o produto obtido direta-
mente pelo processo, caso seja este patenteado. Des-
cabe excluir-se o direito de patentes sobre o produto
de uma intervencdo humana por técnica de transge-
nia - e que abranja todas as caracteristicas préprias
a protecdo -, inclusive quando isto ocorra sobre uma
cultivar. (Grifos nossos).

31 BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; BARBOSA, Denis Borges. O Cédigo de propriedade industrial conforme os tribunais. Comentado com precedentes judiciais,

Lumem Juris, 2011.
32 Op. cit. p. 6559
33 |bidem, p. 6261

34 CORREA, Carlos. Patent protection for plants: legal options for developing countries. Research paper 55, November, 2014. Disponivel em: [www.southcentre.
int/research-paper-55-november-2014]. Acesso em: 02 de maio de 2023.

3 As modificagées genéticas de plantas seguem duas metodologias distintas a partir da forma de introducdo do gene quimérico. Uma das modificagdes pode
ocorrer por contaminagdo bacteriana direta, por meio do uso de Agrobacterium tumefaciens, microrganismo que contém o vetor da transformacéo. Esta
bactéria produz mutagdes em plantas por meio de transferéncia de conteGdo genético, o que provoca a formacdo de nédulos equivalentes a tumores vegetais.
A partir dessa capacidade de transformacéo, introduzem-se os vetores desejados, e dos nédulos formados, com o auxilio de técnicas de cultura de tecidos,
sdo regeneradas novas plantas. Os exemplares de plantas transformadas passam por um perfodo de incubacéo em estufas ou casas de vegetacéo, seguindo-
se novas andlises de monitoramento da transformacdo. Assim, somente as plantas com as caracteristicas desejadas séo reproduzidas. Outra metodologia de
modificacdo de plantas, a biobalistica, utiliza um propulsor de alta presséo, que projeta sobre o material a ser modificadas centenas de mindsculas esferas de
metal recobertas com plasmideo. Esses plasmideos passam a ser absorvidos pelas células seguindo fundamentalmente o mesmo mecanismo de incorporacdo

e mutacdo do DNA da planta. HIRATA, M. H. Manual de Biosseguranga. Barueri: Ed. Manole, 2002.



Pela nossa andlise:

Devemos considerar que a protecdo conferida aos produtos
fabricados com processos patenteados de acordo com o arti-
go 42, | e ll; a estes, se dard a tutela equivalente ao dos pro-
dutos patenteados somente enquanto provenham efetivamente
do processo reivindicado, atentando que, se exige: “produto
obtido diretamente por processo patenteado”.

Esta assertiva: “o produto obtido diretamente por proces-
so patenteado” é crucial para levarmos uma hermenéutica
honesta e justa, sem equivocos, principalmente, para evitar

inseguranca juridica.

Note-se que os comandos do artigo 42 néo tém eficdcia ple-
na e depende exclusivamente de uma condicionante crucial
existente no préprio normativo — qual seja? Que as patentes
de produto sejam provenientes diretamente de uma patente de

processo.

Dessa premissa, os comandos do artigo 42 exigem, para todos
os efeitos, o substrato fatico da derivacdo direta do produto ao
processo sob pena de tornar iluséria & proibicdo cogente do
artigo 18, Ill da LPI que veda por motivos de interesse publico,
patentes do “todo ou parte dos seres vivos”.

Percebe-se, assim, que tal condicionante legal néo se trata de
um comando estéril, uma vez que direciona especificamente &
tutela de situacées juridicas merecedoras de maior atencéo,
qual seja: a express@o essencial - “diretamente” do comando

do artigo 42, Il da lei 9.279/96.

Neste raciocinio, o ponto crucial deste artigo 42, Il & a expres-
sdo “diretamente” — “se o produto é objeto de modificacdes
posteriores & aplicacdo do processo patenteado, ou é absor-
vido como uma parte secundéria de um complexo maior, néo
ha aplicacdo deste dispositivo. Um parafuso feito por um pro-
cesso patenteado ndo trard sob o controle do fitular da patente
o carro onde ele foi parafusado”®’.

Note-se que essa declarac@o nos remete ao fato de que o
" " 7

produto” neste caso em estudo se refere a um método que
condiciona o gene através de um vetor plasmideo e néo a
semente em si.%® (...) A semente é um “receptor/fisico” que in-
corpora ou recebe o elemento genético.
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5 ¢ A nao violacao aos Tratados
Internacionais - TRIPS - pelos
sojicultores

Afirma o voto relator que:
[...] o afastamento dos direitos conferidos aos titulares
de patentes devidamente concedidas — como objetivam
os recorrentes — teria aptiddo para, além de malferir as
disposicoes de direito interno consubstanciadas na LPI,
frustrar compromissos assumidos pelo Brasil no dmbito
da Organizacdo Mundial do Comércio, pois resultaria
em descumprimento do quanto estabelecido no art. 28,
1, do Acordo TRIPs, que estipula as garantias assegu-
radas ao inventor.

Corroborando com a “preocupacéo” do Tribunal quanto
a néo violar tratados internacionais, no caso, o TRIP’s, caso
houvesse acatamento da pretensdo das autoras no processo,
vamos a uma andlise crucial:

Diz o artigo 28, | do TRIPS que uma patente conferird a seu
titular os seguintes direitos exclusivos:

b) quando o objeto da patente for um processo, o de evitar
que terceiros sem seu consentimento usem o processo, usem,
coloquem a venda, vendam, ou importem com esses propé-
sitos pelo menos o produto obtido diretamente por aquele
processo.*’ (grifos nossos).

Em contexto semelhante o artigo 42 da lei de propriedade in-
telectual brasileira — Lei 9.279/96, diz:

A patente confere ao seu fitular o direito de impedir ferceiro,
sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar & venda,
vender ou importar com estes propésitos: | - produto objeto
de patente; Il - processo ou produto obtido diretamente por
processo patenteado.

A lei de patentes britdnica - Patents Act 1977 — tem uma
regra semelhante ao art. 28(1) “b” do TRIPS, ao determinar
na Secéo 60 que uma pessoa infringe a patente de uma
invencdo se, mas somente se, enquanto a patente estiver em
vigor, ele fizer qualquer uma das seguintes coisas no Reino
Unido em relacdo & invencdo sem o consentimento do ti-
tular da patente, ou seja (...) (c) quando a invencédo for um

processo, ele aliena, se oferece para alienar, usa ou importa

3% AVILA, Charlene. A antinomia juridica da intercessdio entre patentes e cultivares. Propriedade intelectual na agricultura. Coordenadores: Denis Borges
Barbosa (IBPI/Brasil. Marcos Wachowicz (GEDAI/UFPR). Curitiba: GEDAI/UFPR, 2016. 408p.
37 BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; BARBOSA, Denis Borges. O Cédigo de propriedade industrial conforme os tribunais. Comentado com precedentes judiciais,

Lumem Juris, 2011.

38 AVILA, Charlene. O acachapante nocaute da Lei de Cultivares pelos tribunais brasileiros: Um estudo de caso. PIDCC, Aracaju, Ano VI, Volume 11 n° 02, p.155
a 203 Jun/2017. Disponivel em: [www.pidcc.com.br]. Acesso em: 02 de maio de 2023.

3 4 ORGANIZACAO MUNDIAL DO COMERCIO. Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio - Acordo TRIPS.
Disponivel em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legis]. Acesso em: 02 de maio de 2023.
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qualquer produto obtido diretamente por meio desse proces-
so, ou guarda o produto para descarte ou outra finalidade.
(Grifo nossos).

O que nos parece claro, é que tanto o artigo 28 (I) do TRIPS,
bem como a lei de patentes briténica - Patents Act 1977, se
conformam perfeitamente com a nossa legislacdo de patentes,
em especifico seu artigo 42, (ll), quanto aos efeitos de uma
patente de processo.

Precisamos dar énfase a expressdo “diretamente”, inserida
nos diplomas acima mencionados, vez que fornam cada vez
mais controverso o julgamento do RESP N° 1.610.728/RS.

Primeiro, porque a legislag@o corrente em propriedade intelec-
tual brasileira, por nenhum momento feriu tratados internacio-
nais, isto é o TRIPS, conforme preocupacéo da relatoria.

Segundo, porque o agricultor ao colher sua safra de soja,
ndo infringe as patentes de processo em questdo. Os gréos
adquiridos e colhidos pelo agricultor se deram por meios
naturais, de um processo biolégico natural e nasceram de
uma planta cultivada pelo agricultor, que veio de uma se-
mente que foi reproduzida, por métodos naturais. Logo, néo
ha violacdo da patente de processo quando o agricultor co-
mercializa sua safra pelo qual a cultivar estd amparada pela
legislacdo competente, isto ¢, a lei de protecdo de cultivar e
é esta lei que é a competente para disciplinar seu uso e sua
comercializacao.

Note-se, portanto, que existem barreiras que impedem a apli-
cacdo subsuntiva da regra do artigo 42, Il da LP!I:

A nova semente ndo se apresenta, em si, como um produto
diretamente obtido do processo previsto na PI1100008-2;

Como ¢ intuitivo, a nova semente decorre sim de uma planta
germinada e ndo de um procedimento de laboratério, como
prescreve a PI1100008-2.

Ressalte-se, a dita patente resguarda um método/ processo
por meio do qual insere-se um gene com ajuda de um vetor
plasmideo em uma variedade de planta de soja. Ora, néo é
isso que ocorre diretamente em uma colheita, em campo
aberto. Tem-se na semente nova, o surgimento de um produto

por um processo inteiramente diverso; em verdade, um
processo natural.

A clareza da questdo, de fato, chega até a fazer questionar
que essa possa mesmo ser uma diretriz de raciocinio racional
(redundéancia proposital).

O que se percebe é que ndo hd outra opcdo légica — mesmo
para o Direito, com suas ficcdes e presuncoes. E também assim
que conclui academicamente sob esta ética:

As reivindicacdes de processo apontam para uma fase
da obtencdo do produto, que é a criacdo do elemento
genético que confere a semente (veiculo) seu cardter
resistente ao glifosato.

Uma vez inserido em uma semente, esse processo
ndo é reproduzido. O que se repassa ao agricultor
é a semente na qual se insere o produto elemento
transgénico.

Reproduz-se tal elemento ao plantar, mas néo se perfaz
o processo de implantacéo.

Assim, para efeitos do plantador de soja ou milho, etc.,
ele ndo pratica a reivindicagdo de processo coberta
pela patente.

Desse modo a patente néo afeta a semente em si e nem
a colheita, exceto por forca da resisténcia ao produto
quimico — glifosato (produto que também se encontra
em dominio publico).

Desse modo, o que se tem é que o comando do artigo 42,
[l da LPI esbarra na prépria peculiaridade do substrato fético
e se torna inaplicvel in casu, ante a auséncia de derivacdo
direta da semente nova como produto.

Em adicdo, tem-se ainda uma segunda (e Gltima) barreira.
Apesar de ser permitido patenteamento de um processo de
criagdo de um ser vivo transgénico, a Lei de Propriedade In-
dustrial apresenta expressa vedagéo para o patenteamento de
produtos vivos, em seu artigo 18, Ill da sistemdtica da prépria
Lei de Propriedade Industrial.

Na hipétese, todo ou parte de seres vivos ndo sGo paten-
tedveis. As estas regras fogem apenas os ‘microrganismos
transgénicos’, os quais a prépria Lei (no pardgrafo Unico do
mesmo artigo 18) conceitua como “organismos, exceto o todo



ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante
intervencdo humana direta em sua composicdo genética, uma
caracteristica normalmente ndo alcancdvel pela espécie em
condicées naturais”.

Neste contexto, tem-se que a aplicacéo irrefletida do artigo
42, Il da LPI para as patentes de processo de seres vivos (como
a PI1100008-2) se mostra, no minimo, equivocada.

Veja-se: se a LPl veda, por completo, que seres vivos sejom pa-
tenteados, mas o voto relator, por meio do artigo 42, Il da LPI,
garante também a protecdo de produto para uma patente de
processo de modificacdo de ser vivo; entdo, por consequéncia
|6gica, ter-se-G uma transversal desconsideracdo do comando
do artigo 18, I, da LPI.

A eficdcia do ordenamento ndo mais se pauta na mera apli-
cacdo isolada das normas. Ao contrério, mesmo no proces-
so de subsungGo ao caso concreto, faz-se necessdrio que os
dispositivos sejam interpretados de forma contextualizada“®,
em especial quando se trata de comandos legais presente no
mesmo diploma.

Néo cabe ao judicidrio anular ou mesmo nocautear uma lei
em detrimento de outra. De fato, foi o que se sucedeu com a
decisdo da ministra relatora que nocauteou completamente o
comando do artigo 10 da LPC e a prépria lei.

Dito isso, verifica-se que in casu o contetdo do artigo 42, Il da
LPI ndo possui eficacia plena, sob pena de negar vigéncia &
vedacéo cogente do artigo 18, lll da LPI.

Dessa constatacdo podemos afirmar que a deciséo ministerial:
Nocauteou também o direito ao replantio pelos agricultores de
sementes e mudas para uso préprio, em quantidades suficien-
tes para a préxima safra, no estabelecimento do beneficidrio
ou em estabelecimento de terceiros cuja posse detenha;

Nocauteou os comandos do artigo 43 da lei de patentes sobre
esgotamento de direitos, uma vez que utilizado o material
reprodutivo para propagacdo pretendida, poderia seus
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frutos ou produtos ser livremente usados, exceto para fins
reprodutivos;

Nocauteou o uso do cultivar como fonte de variacdo no me-
lhoramento genético ou na pesquisa cientifica, logicamente
observada a restricdo sobre a exploracdo de melhoramento
que resulte em cultivar essencialmente derivada;

Nocauteou a multiplicacéo de sementes pelo pequeno pro-
dutor rural para doacdo ou troca, exclusivamente para outros
pequenos produtores rurais, no &mbito de programas de finan-
ciamento ou de apoio a pequenos produtores rurais, conduzi-
dos por érgéos pUblicos ou organizagdes néo governamentais
autorizadas pelo Poder Publico.

Por fim, nocauteou o artigo 10, Il que exclui da protecdo
mesmo o material de propagacéo, quando usado ou vendi-
do como alimento ou matéria prima como objeto do préprio
plantio do agricultor.

6 » A categorica incidéncia do artigo 43,
Vi da LPI: a patente Pl 1100008-2 nao se
trata de exclusiva que abarca seres vivos

Segundo a ministra relatora ao interpretar o artigo 43 VI

declarou:
A toda evidencia a opgao legislativa foi a de deixar
claro que a exaustdo, quando se cuida de patentes re-
lacionadas & matéria viva, atinge apenas a circulacéo
daqueles produtos que possam ser enquadrados na
categoria de matéria viva ou néo reprodutivel. Circuns-
tlncia que ndo coincide com o objeto da pretenséo dos
recorrentes*'.

E mais:
Todavia, e aqui reside o ponto fundamental da presen-
te controvérsia, a parte final do inc. VI do art. 43 da
LPI expressamente prevé que ndo haverd exaustéo na
hipétese de o produto patenteado ser “utilizado para
multiplicacdo ou multiplicagéo ou propagacéo comer-
cial da matéria viva em causa.

400 acérddo desenvolveu uma hermenéutica contextual da situacéo, eis que a interpretacéo judicial é ndo simplesmente textual, mas sim contextual, consoante

a jurisprudéncia apontada RT 630/631,JTCRIM 75/283 e RSTJ 152/494. (Embargos de Declaracdo N° 70053256988, Segunda Cémara Criminal, Tribunal
de Justica do RS, Relator: Jaime Piterman, Julgado em 12/09/2013); “A interpretacdo contextualizada da Lei 9.492/1997 representa medida que corrobora a
tendéncia moderna de interseccéo dos regimes juridicos préprios do Direito PUblico e Privado. A todo instante vem crescendo a publicizacéo do Direito Privado
(iniciada, exemplificativamente, com a limitacdo do direito de propriedade, outrora valor absoluto, ao cumprimento de sua fungéo social) e, por outro lado,
a privatizagéo do Direito Piblico (por exemplo, com a incorporacéo - naturalmente adaptada &s peculiaridades existentes - de conceitos e institutos juridicos
e extrajuridicos aplicados outrora apenas aos sujeitos de Direito Privado, como, e.g., a utilizacdo de sistemas de gerenciamento e controle de eficiéncia na
prestacdo de servicos)” (REsp 1126515/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2013, Dle 16/12/2013); “Ocorre
que as regras ndo podem ser interpretadas apenas pelo método literal. Sem necessidade de modificacdo em seu texto, é possivel interpretd-las de forma
contextualizada. ” (CC 111.116/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SECAO, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2011).

“T ANDRIGHI, Nancy. Voto no julgamento do RESP n° 1.610.728/RS, p.6255. Brasil. Superior Tribunal de Justica (Pleno). Recurso Especial n® 1.610.728/RS.
Recorrentes Sindicato Rural de Sertdo e outros; Recorrido: Monsanto Co e outra. Data julgamento: 09 de outubro de 2019. DJe 14/10/2019. RSTJ vol. 256,

p. 457.
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Esta interpretacdo, entretanto, ndo parece estar em harmonia
com os comandos do artigo 43, VI da Lei de Propriedade
Intelectual - LPI#2,

Pois bem:
Pela doutrina da exaustéo os direitos se exaurem uma vez que

Title X's
pipeline
patents

(M Enterprise 2)

/\NT T T

Product

claims

Process

claims

glyphosate (3)

o objeto que incorpora a criacéo é posto & venda ou de outra

forma realizado economicamente.

O modelo hipotético de exaustdo de direitos relativo as
patentes pipeline pode ser demonstrado da seguinte maneira:

glyphosate 4)

tolerant ———> toleramt ———=> Farmers
soybeans soybean
seeds

Fig. 1 — The scheme above demonstrates that the exhaustion of rights of title X’s pipeline patents, which is determined by Law no. 9.279/96,

occurs when they are rewarded by trading, offering for sale or selling (1) these patented technologies — product and process claims — to Enterprise

Y. Afier this, Enterprise Y is legally able 1o use (2) the patented glyphosate tolerance technologies to develop glyphosate tolerant soybeans. These
plants can be intellectually protected solely with the Plant Variety Protection Law (Law no. 9.456/97) by the Enterprise Y, which will produce (3)
glyphosate tolerant soybean seeds in amounts to sell (4) them to the farmers.

Segundo a figura 1 o esgotamento de direitos acontece, de
fato, no momento em que as patentes do titulo X sdo remu-
neradas, ou seja, durante a negociacdo da matéria dessas
patentes pipeline com a empresa Y. Nessa figura, fica claro
que a soja tolerante ao glifosato e suas sementes nédo s@o
assuntos cobertos pelo escopo dessas patentes pipeline. Por
outro lado, essas matérias podem ser protegidas intelectu-
almente por um sistema sui generis - a Lei de Protecéo de
Variedades Vegetais*4.

Em que casos néo hd a aplicabilidade da exaustdo de direitos?
A produto fabricado de acordo com patente de processo ou
de produto que tiver sido colocado no mercado interno dire-
tamente pelo titular da patente ou com o seu consentimento;

A ferceiros que, no caso de patentes relacionadas com maté-
ria viva, utilizem, ponham em circulag@o ou comercializem um
produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no
comercio pelo detentor da patente ou pelo detentor de licenca,
desde que o produto patenteado néo seja utilizado para multi-
plicagé@o ou propagacdo comercial da matéria viva em causa,

(artigos 43, IV e VI da Lei 9.279/96).

43

No Brasil ndo hd aplicacdo da exaustéo de direitos, quando o
produto patenteado seja utilizado, para multiplicacéo ou pro-
pagacdo da matéria viva em causa.

Tal norma possibilita que terceiros, no caso de patentes rela-
cionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulacéo ou
comercializem um produto patenteado que haja sido introdu-
zido licitamente no comércio (interno ou externo) pelo detentor
da patente ou por detentor de licenca, desde que o produto
patenteado néo seja utilizado para multiplicagéo ou pro-
pagacdo comercial da matéria viva em causa.

Na causa em andlise, a contrdrio sensu haverd exaustdo de
direitos, uma vez que o agricultor obtenha uma colheita, cuja
destinacdo néo é a reproducdo, e muito menos a infracéo da
patente de processo, vez que a PI1100008-2 se trata de uma
patente de processo que conduz o gene através de um vetor
plasmideo que néo se trata de matéria viva.

Assim:
Néo hé& nenhuma patente de matéria viva neste caso analisa-
do que néo possa incidir os feitos no artigo 43 da LPI:

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

VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em

circulag@o ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licenca,
desde que o produto patenteado néo seja utilizado para multiplicagéo ou propagagdo comercial da matéria viva em causa.

43 ROBERTA L. RODRIGUES, CELSO L.S. LAGE and ALEXANDRE G. VASCONCELLOS. Intellectual property rights related to the genetically modified glyphosate
tolerant soybeans in Brazil. Anais da Academia Brasileira de Ciéncias (2011) 83(2): 719-730 (Annals of the Brazilian Academy of Sciences) Printed version ISSN
0001-3765 / Online version ISSN 1678-2690 vide: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-589926 . Acesso: 22 de setembro de 2022.

44 RODRIGUES, Roberta Lopes. A propriedade intelectual nos OGMs — um estudo de caso da soja geneticamente modificada para toleréncia ao herbicida a

base de glifosato. Tese Doutorado. UFRJ/CCS/P BV.



(...) a construcd@o genica e o vetor ndo constituem uma
matéria viva, matéria tratada pelo artigo 43 incisos VI
da LPI, e, tampouco, elas sdo utilizadas para variar ou
propagar outros produtos, como disciplina o artigo 43
e inciso V da LPI. Também corrobora para que néo se-
jam aplicados esses incisos do artigo 43, o fato de que
as plantas, as células vegetais, os tecidos vegetais e as
partes reprodutivas e multiplicativas da planta néo se-
rem matérias patentedveis pelo artigo 18, Il da LPI ain-
da que sejam geneticamente modificadas e oriundas
de processos de producdo patentedveis*®.

Os comandos do artigo 43, Ve VI, da lei 9.279/96 semelhante
ao artigo 42, ll, trazem em seu bojo uma condicionante para
seus efeitos prdticos.

Enquanto, o artigo 42, Il a condicionante estd na expressdo
basilar “diretamente”, no artigo 43, V e VI a condicionante
encontra-se na expressdo “produto patenteado”.

No mais, por tudo que foi analisado, concluimos que:

No caso em especifico - Pl 1100008-2 trata-se de uma paten-
te de processo e ndo de produtos;

O produto ndo é “semente”, ndo é o “gene” e ndo é um “vetor
plasmideo”.

A PI ' 1100008-2 trata-se de uma patente de processo cuja fi-
nalidade foi conduzir através de um vetor plasmideo o material
genético inserido na semente (suporte fisico).

A construc@o génica e o vetor plasmideo n&o constituem uma
matéria viva, matéria tratada pelo artigo 43 incisos VI da LPI,
e, tampouco, séo utilizadas para variar ou propagar outros
produtos, como disciplina o artigo 43 e inciso V da LPI.

Sementes e genes ndo podem ser objeto de patente. Pela nos-
sa legislacdo sementes jamais serdo um bem sujeito a apro-
priacdo privada por meio de patentes. A exclusdo é categéri-
ca, mesmo se existir pressuposto de interferéncia humana por
motivos de politicas pUblicas.

Por mais que as leis de patentes e cultivares regulem objetos
distintos e sejam diferentes em seus pressupostos, o magistra-
do néo pode ignorar ou mesmo anular em decisdo uma lei em
detrimento da outra. Houve pela ministra relatora a aplicacéo
da lei de patentes em detrimento a lei de cultivares para a so-
lucéo da controvérsia, pois a temdtica se esgotou no exame da
patente e seus efeitos. Um equivoco.
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Neste raciocinio a ministra relatora, afirmou que cada lei é
aplicada separadamente, tendo em vista o objeto que cada
uma abrange e poderia haver a aplicabilidade do artigo 10 da
lei de cultivares se as sementes ndo carregassem a fecnologia
transgénica patenteada. Tem-se aqui, na prdtica, um perfeito
caso de dupla incidéncia ou sobreposicdo de exclusivas em um
s6 objeto imaterial.

O objeto da protecdo do direito exclusivo sobre as cultivares é
a solucéo técnica, expressa em informagdo genética, tal como
contida num elemento vegetal classificado como cultivar. En-
quanto tal informac@o assegure a reprodutibilidade da solucéo
técnica — que ela seja estdvel de geracdo a geracéo e homo-
génea a cada espécime no qual se aplique — e satisfizer os
requisitos de novidade e contributo minimo (além das demais
exigéncias legais) o Estado constituird a exclusiva pertinente.
E essa relacdo necesséria com a materialidade do elemento
vegetal que constitui um dos tracos distintivos da protecéo ofe-
recida pelas patentes, quando a lei nacional o admite.

Parece-nos claro que quanto & incidéncia da intercesséo en-
tre patentes e cultivares em um mesmo objeto imaterial a le-
gislagéo nacional de propriedade intelectual néo traz em seu
bojo limitacées satisfatérias e, quando o faz nao hd previsdo
consistente a uma neutralizacdo relativa & patente de processo
incidente em plantas quanto a patentes de produto.

E no principio da razoabilidade que se funda os objetivos de
equilibrio de direitos a fim de balancear com igual pericia os
interesses e evitar os excessos dos direitos contrastantes — “e
no que desmensurar deste equilibrio tenso e cuidadoso, estd
inconstitucional”: N@o se dard mais alcance ao conteddo le-
gal dos direitos de patente do que estritamente, imposto para
cumprir a funcdo do privilégio de estimulo ao investimento —
na minima proporcdo para dar curso & satisfacéo de tais in-
teresses*S.

Cada direito de propriedade intelectual terd a protecéo ade-
quada a seu desenho constitucional e ao equilibrio ponderado
dos inferesses aplicaveis, respeitada a regra de que sé se pode
apropriar o que n&o estd no dominio publico.

Assim, “é um abuso de direito tentar trazer indevidamente a
um modelo a funcéo de outro”, no caso, considerar como pa-
tente o que ndo é. Em outras palavras, a PI 1100008-2 é uma
patente de processo que ndo tem na semente nova o seu pro-
duto, bem como né&o acarretard a protecéo desta, por forca
dos enunciados dos artigos 18, Ill parégrafo Unico e artigo 42,
Il da Lei 9.279/96.

E a andlise.

45 RODRIGUES, Roberta Lopes. A propriedade intelectual nos OGMs — um estudo de caso da soja geneticamente modificada para toleréncia ao herbicida a

base de glifosato. Tese Doutorado. UFRJ/CCS/P BV, p. 183-184.

46 “Sears, Roebuck & Co. v. Stifell Co, 376 U.S 255 (1964), relator Mr. Justice Black.
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