XXIX CONGRESSO NACIONAL DO
CONPEDI BALNEARIO CAMBORIU -
SC

DIREITO, INOVACAO, PROPRIEDADE
INTELECTUAL E CONCORRENCIA

MARIA DE FATIMA RIBEIRO

JOAO MARCELO DE LIMA ASSAFIM



Copyright © 2022 Conselho Nacional de Pesquisa e Pés-Graduacao em Direito

Todos os direitos reservados e protegidos. Nenhuma parte destes anais podera ser reproduzida ou
transmitida sejam quais forem os meios empregados sem prévia autorizacao dos editores.

Diretoria - CONPEDI

Presidente - Prof. Dr. Orides Mezzaroba - UFSC - Santa Catarina

Diretora Executiva - Profa. Dra. Samyra Haydée Dal Farra Naspolini - UNIVEM/FMU - Sao Paulo
Vice-presidente Norte - Prof. Dr. Jean Carlos Dias - Cesupa - Para

Vice-presidente Centro-Oeste - Prof. Dr. José Querino Tavares Neto - UFG - Goias

Vice-presidente Sul - Prof. Dr. Leonel Severo Rocha - Unisinos - Rio Grande do Sul

Vice-presidente Sudeste - Profa. Dra. Rosangela Lunardelli Cavallazzi - UFRJ/PUCRio - Rio de Janeiro
Vice-presidente Nordeste - Profa. Dra. Gina Vidal Marcilio Pompeu - UNIFOR - Ceara

Representante Discente: Prof. Dra. Sinara Lacerda Andrade - UNIMAR/FEPODI - Sao Paulo

Conselho Fiscal:

Prof. Dr. Caio Augusto Souza Lara - ESDHC - Minas Gerais

Prof. Dr. Joao Marcelo de Lima Assafim - UCAM - Rio de Janeiro
Prof. Dr. José Filomeno de Moraes Filho - Ceara

Prof. Dr. Lucas Goncalves da Silva - UFS - Sergipe

Prof. Dr. Valter Moura do Carmo - UNIMAR - Sao Paulo
Secretarias

Relagdes Institucionais:

Prof. Dra. Daniela Marques De Moraes - UNB - Distrito Federal
Prof. Dr. Horacio Wanderlei Rodrigues - UNIVEM - Sao Paulo

Prof. Dr. Yuri Nathan da Costa Lannes - Mackenzie - Sao Paulo
Comunicacgao:

Prof. Dr. Liton Lanes Pilau Sobrinho - UPF/Univali - Rio Grande do Sul
Profa. Dra. Maria Creusa De Araljo Borges - UFPB - Paraiba

Prof. Dr. Matheus Felipe de Castro - UNOESC - Santa Catarina
Relagdes Internacionais para o Continente Americano:

Prof. Dr. Heron José de Santana Gordilho - UFBA - Bahia

Prof. Dr. Jeronimo Siqueira Tybusch - UFSM - Rio Grande do Sul
Prof. Dr. Paulo Roberto Barbosa Ramos - UFMA - Maranhao
Relacées Internacionais para os demais Continentes:

Prof. Dr. José Barroso Filho - ENAJUM

Prof. Dr. Rubens Becak - USP - Sao Paulo

Profa. Dra. Viviane Coélho de Séllos Knoerr - Unicuritiba - Parana
Eventos:

Prof. Dr. Antonio Carlos Diniz Murta - Fumec - Minas Gerais
Profa. Dra. Cinthia Obladen de Almendra Freitas - PUC - Parana
Profa. Dra. Livia Gaigher Bosio Campello - UFMS - Mato Grosso do Sul

Membro Nato - Presidéncia anterior Prof. Dr. Raymundo Juliano Feitosa - UMICAP - Pernambuco

D597
Direito, inovagao, propriedade intelectual e concorréncia [Recurso eletronico on-line] organizagdio CONPEDI
Coordenadores: Jodo Marcelo de Lima Assafim; Maria De Fatima Ribeiro.
— Florianopolis: CONPEDI, 2022.
Inclui bibliografia
ISBN: 978-65-5648-622-2

Modo de acesso: www.conpedi.org.br em publicagdes
Tema: Constitucionalismo, Desenvolvimento, Sustentabilidade e Smart Cities

1. Direito — Estudo e ensino (Pés-graduacéo) — Encontros Nacionais. 2. Direito e inovagdo. 3. Propriedade intelectual e
concorréncia. XXIX Congresso Nacional do CONPEDI Balneario Camboriu - SC (3: 2022: Florianopolis, Brasil).
CDU: 34

A

CONPEDI

Conselho Nacional de Pesquisa
e Po6s-Graduagao em Direito Floriandpolis
Santa Catarina — Brasil
www.conpedi.org.br


http://www.conpedi.org.br/
http://www.conpedi.org.br/

XXIX CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI BALNEARIO
CAMBORIU - SC

DIREITO, INOVACAO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E
CONCORRENCIA

Apresentacdo

Trata-se do grupo de trabalho (GT) nimero 52 (cinquenta e dois) intitulado DIREITO

INOVACAO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONCORRENCIA, realizado no &mbito
do

XXIX Congresso Nacional do CONPEDI, realizado no periodo de 07 a 09 de Dezembro
de 2022, em Balneédrio Camborit — Santa Catarina. Este GT, fundado diante do
advento do sistema naciona de inovacéo (com pedra angular no artigo 218 da
Constituicdo da Republica Federativa do Brasil), teve suaimportancia refor¢ada do
papel dainovagdo nas politicas publicas de desenvolvimento. A perspectivade
transic&o do capitalismo de “shareholder” para o de “stakeholder”, aluz da producéo
intelectual de autores da envergadura de MarianaMAZZUCATO, terminou por criar
uma relacdo direta das politicas de inovagdo (e r. instrumentos de atribuicdo
patrimonial) com o desenvolvimento sustentével e o respeito aos direitos humanos,
para, ao fim e ao cabo, engendrar politicas crescimento econémico e de inclusio
social.

A obraintitulada “A propriedade intelectual e sua contribuic¢éo ao desenvolvimento

local: problematizagdes a partir da politica catarinense de ciéncia, tecnologiae



inovacdo”, dalavra de Reginaldo Pereira demonstra como as politicas publicas de

inovacdo podem servir ao desenvolvimento, descortinando fragilidades do sistema

nacional de inovagao e gue em que pontos tais politicas de ciéncia e tecnologia podem

gerar crescimento econémico e desenvolvimento local eregional. As politicas do

estado de Santa Catarina podem servir de referencia paratoda a Federacéo.

O capitulo intitulado “Inovacdo e propriedade intelectual no Brasil: perspectivas e

desafios’, daautoriade Aline Lanzarin e Kerlyn Larissa Grando Castaldello, enfrentam

os desafios dainovagdo. Alguns problemas como atraso do exame de pedidos de

patente e de marcas no INPI (backlog), de um lado, e, pior, a desindustrializacdo que

levou ao sucateamento da industria de insumos impds ao Brasil a dependénciade

matéria prima em varios setores (farmacéutico, alimenticio, suplementos alimentaras,

etc.). Outro ponto, polémico, € a perda de cérebros, mas, deve-se considerar, ndo

restrito aisso, pois tdo ou mais relevante € a perda dos resultados de pesquisas

financiadas com dinheiro dos contribuintes brasileiros. Ha a falta de uma politica de

direitos de propriedade intelectual ndo s paraa CAPES, CNPg e FAPs, como, também,

para o sistema de avaliacdo do SNPG. O problema principal, naformado debate no GT,

ainda é o cultural.

O trabalho intitulado “Inovagdo social como mecanismo de acesso ainformacéo e

inclusdo dos imigrantes no Brasil”, da autoria de Ana Paula Nezzi e Kamila Lorenzi,



aborda a hipotese de inovacdo tecnol 6gica a servigo do acesso ainformagdo. Séo

consideradas as hipoteses de criacao de totens fisicos para permitir ainclusdo. Um

exemplo a ser seguido por outras entidades e 6rgaos da Republica Federativa do Brasil.

A ideia é extraordinaria, mas, a partir dos debates, percebeu-se que, ainda que esse

tipo de inovagdo venha acompanhado da percepcéo de que a propriedade intel ectual

seria despicienda para ainovacao (de natureza humana), esta mesma percepcao

derrete quando seus criadores tentam “monetizar ainovacdo”. No entanto, nem

sempre atempo de se reparar a protecdo de exclusivos a ponto de atrair investidores

e/ou tornar ainiciativa autossustentavel.

A obraintitulada“A presenca da sustentabilidade como a quinta hélice dos

Ecossistemas de inovacéo do Brasil: Andlise dos documentos Normativos expedidos

pelo MCTI nos anos de 2016 a 2020”, de titularidade de Erika Juliana Dmitruk recupera

o problema dafragilidade das politicas de inovacéo, trazendo para pauta o meio

ambiente e os direitos humanos. A discussdo inclui a ESG no centro das politicas

publicas de desenvolvimento com base no crescimento econdémico e nainovagdo. A

preocupacao central, bem destacada nos debates no ambito do GT, € ade se

engendrar desenvolvimento pela sustentabilidade de longo prazo, e aimportancia de

se ter uma politica de estado, ndo de governo. Aparece, também, aqui, a necessidade

do MRE pelgjar internacional mente pela protegdo dos biomas, patriménio genético,



conhecimentos tradicionais e indicagdes geograficas como instrumentos de geracdo de

riqueza para o Brasil e populagdes ribeirinhas, indigenas e quilombolas.

A pesquisa abrange o tema “ Ambientes promotores de inovacdo APl como

instrumentos de desenvol vimento nas sociedades 5.0.: mapeamento dos programas

de apoio no estado de Santa Catarina (2011-2021)”, de autoria de Tuana Paula Lavall,

lanca um olhar para as politicas publicas. O trabalho parte do Artigo 219,

complementando o trabalho anterior realizado no &mbito das politicas catarinenses,

para catalogar os ambientes promotores de inovacdo. Outro elemento importante foi

0 aporte de recursos por editais a partir do periodo em andlise.

O capitulo intitulado “o direito autoral de obras criadas por inteligéncias artificials’,

de titularidade de Roberto Berttoni Cidade, traz uma polémica ja ndo tédo nova, mas

sujeita a problemas reais cada vez mais reais e concretos. A partir da obra de Pablo

Esteban Fabricio Caballero, apos o enfrentamento de uma lista de hipoteses, destaca

se o fato de que um robd ndo € pessoa, sendo, inclusive, mencionado, e destacado nos

debates, a possibilidade de uma distorcéo do sistema de direito autoral implicar em

concentracao estrutural e incremento de poder econdmico, em situagdes ndo

previstas pela norma antitruste, bem como, a aparente omissao sobre os abusos de

DPI por parte do fazedor de politicas publicas em alguns casos.

O trabalho intitulado “ A (Im)possibilidade Juridica de Protecdo da Propriedade



Intelectual Criada por uma Inteligéncia Artificial”, dalavrade Aleteia Hummes

Thaines conclui no mesmo sentido do debate no trabalho anterior, destacando a

natureza do direito e alegitimidade ativa do direito ao exclusivo.

A obraintitulada “Vida on-line e inovacdo: o impacto das novas tecnologias para o

futuro do direito”, dalavra de Fernando de Brito Alves e Amanda Quirino dos Santos

Barbosa, traz um oportuno debate sobre 0 acel erado desenvolvimento tecnol 6gico da

nova economia. No entanto, novas plataformas podem alterar comercialmente

métodos de negdcio, mas ndo o direito positivo e categorias dogmaticas aplicaveis ao

direito mercantil e civil, como ja percebido pela OMPI nos debates sobre “las

autopistas de lainformacién” em meados dos anos 1990 em Sevilla, Espanha (vide

Seminério Internacional da OMPI, 1996). De outro lado, o avanco tecnol 6gico

também ocorre em outros setores da economia e, fundamentalmente, com

fundamento no uso estratégico de direitos de propriedade intelectual em mercados

concentrados.

A pesquisa“ Sandbox regulatério: instrumento estratégico para promogao da

inovacdo sustentavel” da autoria de Pablo Esteban Fabricio Caballero, a exemplo do

servigo de interesse geral do direito administrativo espanhol. No entanto, o debate

trouxe como pauta a necessidade de usar 0, assim denominado, sandbox, para

viabilizar a criagdo e capitalizacdo de sociedades nacionais de capital nacional



competitivas no mercado global.

“Tecnologia e inovacdo: interrelacéo entre o crescimento econémico e o

desenvolvimento econdmico — o papel regulador do Estado” foi desenvolvido por José

Carlos Francisco dos Santos e a partir da temética do direito ao desenvolvimento, a

partir de autores como SHUMPETER, SHAPIRO, entre outros.

A obra“A funcdo socia da propriedade intelectual aplicada as tecnologias verdes:

limites e possibilidades’, da autoria de Jodo Pedro do Nascimento Costenaro, traz a

lume aimportancia das politicas de desenvolvimento a partir dos varios bens

portadores de tecnologia, com destaque para o crescimento econdémico e o

desenvolvimento sustentével. Nos debates, surgiu a necessidade de atuacéo do

Itamaraty (MRE) na defesa de interesses nacionais como a indicacdo geografica,

patrimdnio genético e conhecimentos tradicionais.

A pandemia e resolucdo nimero 247 foi abordada na obra dalavra de Rocha de

Oliveira e Andressa Mendes Souza, intitulada “ Propriedade intelectual em tempos de

pandemia: a atuacdo do INPI no enfrentamento a COVID-19”. Ha 16 modalidades de

tramite prioritario, todos positivos para a reducéo dos efeitos do backlog, no entanto,

ainda ndo se sabe em que medida houve aceleracéo do procedimento e ganho paraa

sociedade.

A obraintitulada“Império TESLA (TSLA34) e adificil adequacéo ao ESG: uma analise



baseada nos reflexos do custo socia e da competitividade” da autoria dos

pesqguisadores Joasey Pollyanna Andrade da Silva e Maria de Fatima Ribeiro aborda a

guestdo dos valores humanos e ambientai s na governanga corporativa com vetor de

incentivo ao desenvolvimento sustentavel. Os debates destacaram a necessidade do

uso estratégico da propriedade intelectual combinada com a atengdo aos direitos

humanos e ap desenvolvimento sustentavel.

O artigo intitulado “ Os reflexos contratuais da clausula de exclusividade nas

plataf ormas de comida no Brasil: uma analise da conduta anticompetitiva,

tributacéo e renda’ dalavra de Jonathan Barros Vita e Joasey Pollyanna Andrade da

Silvaindicam o risco de abuso de direito de propriedade intelectual e restricbes

verticais em mercados concentrados na nova econémica podem descortinar situagoes

de abuso de posi¢éo dominantes e outras formas de restri¢cdes anticompetitivas. Com

efeito, nos debates, a partir da citacdo de PIKETTY e HA JOON CHANG, harelacdo entre

avelocidade da concentracdo do produto interno bruto superior a distribuicdo pelo

crescimento econdmico e afaléncia de politicas eficientes de distribui¢cdes de renda a

partir do incremento do produto através de politicas de desenvol vimento, com base

na educacdo, pesquisa aplicada e inovacao tecnol 6gica proprietaria de sociedades

brasileiras de capital nacional, e ndo, apenas, do endividamento publico sem lastro no

crescimento econdémico.



O capitulo intitulado “ (Estrutur)acdo da Agéncia Naciona de Protegdo de Dados:
Efetividade do Orgo e Aplicabi(rea)lidade da Norma no Espaco Tempo Brasileiro
Atua”, detitularidade de Raphael da Rocha Rodrigues Ferreiratraz o temada
privacidade que, embora conhecido e relevante. N&o ha atividade que ndo dependa
dadisciplina da privacidade relativamente aos dados pessoais, mas, no entanto, o
debate descortinou o fato de que a aparente falta de uma fiscalizagcdo com penas de
algum significado econdmico tem, de alguma forma, incentivado as sociedades
empresarias a ndo se adequar, desde locadoras de automoéveis a condominios,
passando por seguradoras de traficam interna e externamente dados pessoais sem
autorizagao.

A pesquisaintitulada“ Trade dress. Meio de Protegdo a Concorréncia Desleal e sua
Conformidade Jurisprudencial e Legidativa’, foi desenvolvido pelo autor Fabio
Fernandes Neves Benfatti, e destaca aimportancia do padréo de prova narepressao a
concorrénciadesleal. O debate indica que uma serie de supostos critérios que ndo
afere concorréncia nem o desvio de clientela, elementos essenciais, para que secrie
um pacote de elementos fracos podem induzir ainstrucéo a erro e aumadistorcéo do
instituto.

A obrade autoria de Jo&o Pedro do Nascimento Costenaro, intitulada “ Os

Conhecimentos Tradicionais e a Refundacéo do Sistema de Propriedade intelectual: A



Necessidade de um Regime Sui Generis’ tem relevanciaindiscutivel diante da

inovacdo, da nova economia, das politicas de desenvolvimento, mas, ndo, sem o alerta

do debate, no sentido de que um sistema sui generis, apartado da dogmética, tende a

implicar em elevado risco para segurancajuridica.

Por todo este contelido, os trabalhos do GT52 do Conselho Nacional de Pesquisaem

Direito foram expostos a debate em uma tarde proficua de producéo intel ectual

aplicada em resposta a demanda social e ao bom servico do Sistema Nacional de Pos-

Graduacdo na area do Direito, sem deixar de enfrentar problemas interdisciplinares

colocados, trazendo solucdes resultantes da andlise sistémica do Direito. Quizé, muitos

destes problemas (e solucdes) de interesse das outras 47 areas do conhecimento (no

ambito do Conselho Técnico e. Cientifico da CAPES - CTC) relativamente ao sistema

nacional de inovacao.

Tenham uma excelente leitura.

Mariade Fatima Ribeiro

Jodo Marcelo de Lima Assafim



A COBRANCA DE ROYALTIESPOR SEMENTES TRANSGENICASNO BRASIL:
LElI DE CULTIVARESVS. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

COLLECTION OF ROYALTIESFOR TRANSGENIC SEEDSIN BRAZIL:
CULTIVARESLAW VS. INDUSTRIAL PROPERTY LAW

Erickson Gavazza Marques1
Tiago Octaviani 2

Resumo

O estudo ora proposto busca investigar e compreender o regime juridico brasileiro no que
tange as regras de protecdo intelectual no campo das sementes transgénicas, inclusive quanto
a eventual possibilidade de imposicéo e cobranca de royalties em favor das respectivas
empresas detentoras dos estudos de transgenia em sementes no Brasil. Analisa sobretudo o
aparente embate verificado entre os regimes juridicos estabelecidos entre a Lei de
Propriedade Industrial e a Lei de Cultivares quanto ao referido tema. Ainda, o presente
estudo analisa também, com grande enfoque, a tese vinculante recentemente firmada pelo
Superior Tribunal de Justica (STJ) no julgamento do REsp n.° 1610728/RS, de Relatoria da
Ministra Nancy Andrighi, que ensgjou o Incidente de Assuncdo de Competéncia n.° 04, de
observancia obrigatéria no campo jurisdicional. Por fim, o estudo ora desenvolvido prop&e
também novas reflexbes acerca da tematica, dadas as suas sensiveis peculiaridades
econdmicas, sociais, politicas e ambientais, inclusive a necessidade de criagdo de um
subsistema legislativo proprio e especifico sobre o tema, de forma a conjugar, com o
necessario equilibrio, os interesses das empresas da agrobiotecnol ogia e dos produtores rurais.

Palavras-chave: Agrobiotecnologia, Agronegoécio, Direito, Sementes, Transgenia

Abstract/Resumen/Résumé

The study proposed here seeks to investigate and understand the Brazilian legal system

regarding the rules of intellectual protection in the field of transgenic seeds, including the
possibility of imposition and collection of royaltiesin favor of the respective companies that
hold the transgenic studies in seeds in Brazil. Above all, it analyzes the apparent clash

between the legal regimes established between the Industrial Property Law and the Cultivars
Law on that subject. Still, the present study also analyzes, with great focus, the binding thesis
recently signed by the Superior Court of Justice (STJ) in the judgment of REsp n.° 1610728
/RS, by the Rapporteur of Minister Nancy Andrighi, which gave rise to the Incident of

Assumption Competence n.° 04, mandatory in the jurisdictiona field. Finally, the study

developed here also proposes new reflections on the subject, given its sensitive economic,

1 Desembargador do TJSP. Doutor em Direito. Professor da UNINOVE.
2 Juiz de Direito do TJSP. Mestrando em Direito Empresarial pela UNINOVE.
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social, political and environmental peculiarities, including the need to create its own and
specific legislative law subsystem on the subject, in order to combine, with the necessary
balance, the interests of agrobiotechnology companies and rural producers.

K eywor ds/Palabr as-claves/M ots-clés. Agrobiotechnology, Agribusiness, Law, Seeds,
Transgenic
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1- INTRODUCAO

O presente artigo analisa a possibilidade juridica da cobranca de royalties em favor de
empresas detentoras de estudos e patentes de transgenia em sementes no Brasil, com enfoque
no aparente embate tedrico havido entre os regimes juridicos da Lei de Propriedade Industrial
(Lein.° 9.279/96) e a Lei de Cultivares (Lei n.° 9.456/97) quanto a teméatica, bem como propde
uma analise critica acerca da tese vinculante recentemente firmada pelo C. Superior Tribunal
de Justi¢a (STJ) no julgamento do REsp n.° 1610728/RS, de Relatoria da Ministra NANCY
ANDRIGHI, cujo julgamento fora inclusive afetado e consubstanciado no Incidente de

Assungao de Competéncia n.° 04 (Art. 947 do CPC).

2 — CONSIDERACOES SOBRE O REGIME JURIDICO PATENTARIO BRASILEIRO
NO CAMPO DA TRANSGENIA

Sabe-se que, em principio, seres vivos, organismos naturais € materiais bioldogicos em
si ndo sao patentedveis, uma vez que carecem dos atributos essenciais da novidade e da
atividade inventiva', os quais, juntamente com a aplicagdo industrial, s3o os atributos essenciais
para que estejamos diante de uma invengdo patenteavel.”

Assim, havera atividade inventiva, segundo o Art. 13 da Lei de Propriedade Industrial
(Lein.® 9.279/96), nas hipoteses em que, aos olhos de “um técnico no assunto”, a invengao nao
decorra de maneira evidente do estado da técnica.

Por sua vez, a novidade, enquanto requisito de patenteabilidade, estd prevista no Art.
11 e seguintes da referida Lei de Propriedade Industrial, segundo o qual “a invengdo e o modelo
de utilidade sdo considerados novos quando nao compreendidos no estado da técnica”, sendo
que o paragrafo primeiro do referido dispositivo legal diz ainda que “o estado da técnica é
constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao publico antes da data de deposito 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.”

Da mesma forma, mostra-se de facil compreensdo que sementes, plantas, animais e

demais organismos bioldgicos encontrados de forma espontanea na propria natureza, € nao

! DUARTE, Melissa de Freitas; BRAGA, Cristiano Prestes. Propriedade Intelectual. Porto Alegre: Sagah, 2018,
p. 13 ¢ 67-68.

2Vide o Art. 8°da Lei n.°9.279/1996: “E patentedvel a inven¢do que atenda aos requisitos de novidade, atividade
inventiva e aplicagdo industrial.”
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como produto resultante da atividade criativa humana, ndo possam ser apropriados por
particulares no campo da propriedade industrial, tampouco possam ensejar royalties em favor
de terceiros, como fundamento inicial.

Tal premissa elementar, além de intuitiva, ja restava positivada em boa parte dos paises
do globo onde o sistema juridico ¢ baseado em leis escritas, dentre os quais no nosso. Enquanto
a anterior Lei n.° 5.772/1971 negava, peremptoriamente, protecdo de patente para organismos
vivos®, a nova legislacio patria relativa a propriedade industrial (Lei n.° 9.279/96), em seu Art.
10, inciso IX, reproduziu, em principio, e em outros termos®, aquela anterior proibi¢do. Todavia,
ha agora uma aparente excecao a referida previsao do Art. 10, IX: trata-se do Art. 18, inciso III,
e paragrafo tnico’, da mesma Lei de Propriedade Industrial.

Noutro giro, os significativos avancos da engenharia genética, observados nas ultimas
décadas, tem levado seus responsaveis a procurar, no sistema patentdrio, uma protecao ao
produto de suas pesquisas. E foi dessa procura que emergiu a problematica sobre a
possibilidade, ou ndo, de institui¢do de patentes sobre organismos geneticamente modificados,
em especial no que tange as sementes transgénicas de alimentos, com a consequente exigéncia
de remuneracdo, chamadas de royalties, em favor das empresas detentoras de tais
conhecimentos tecnoldgicos.

Nesse cendrio, culturas tradicionais como a soja, milho e trigo (dentre diversos outros
alimentos), que exigem determinadas condi¢des climaticas, preparo de solo, adubagdo, umidade
e defensivos, todos harmoniosamente necessarios a propiciar um ambiente favoravel ao plantio,
producdo e colheita bem sucedidos, cada vez mais sdo alvos de pesados investimentos em
estudos avancados de melhoramento genético, que visam sobretudo conferir maior fertilidade,
resisténcia e produtividade as referidas culturas (qualitativa e quantitativamente), ensejando

entdo maior lucratividade.

3 Art. 9°, letra “f”, da Lei n.° 5.772/71: “Nao sdo privilegidveis: [...] ) os usos ou empregos relacionados com
descobertas, inclusive de variedades ou espécies de microorganismo, para fim determinado;”

4 «“Art. 10. Ndo se considera invengdo nem modelo de utilidade: [...] IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e
materiais biologicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma
de qualquer ser vivo natural e os processos biologicos naturais.”

5 Art. 18. Ndo sdo patentedveis: [...] III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os 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. [...] Paragrafo unico. Para os fins desta Lei,
microorganismos transgénicos sdo organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem,
mediante intervengdo humana direta em sua composi¢do genética, uma caracteristica normalmente ndo
alcangavel pela espécie em condi¢oes naturais.”
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Com efeito, por meio do processo de transgenia, altera-se determinado gene ou
composicao genética da semente/planta, visando obter determinados melhoramentos induzidos
por interven¢do humana direta.®

E possivel, por exemplo, tornar a semente/planta mais resistente a secas, umidade
excessiva, solos defeituosos, pragas e até mesmo a defensivos utilizados para combater tais
pragas. Assim, utilizando-se da habilidade humana, amparada em avancados estudos
tecnologicos de engenharia genética, altera-se determinadas caracteristicas naturais da
semente/planta disponivel na natureza, de forma cirargica, para torna-la mais produtiva, tanto
qualitativa, quanto quantitativamente, fazendo, dessa forma, aumentar os ganhos decorrentes
de tal exploragdo econdmica.

Nesse contexto, surge entdo a seguinte pergunta: pode a empresa responsavel por tais
estudos/pesquisas bem-sucedidas, que culminaram em efetivo melhoramento genético
produtivo de sementes e plantas, reivindicar patente e cobrar royalties dos produtores rurais que
se utilizarem de tais sementes transgénicas?

Em outras palavras, em sendo a semente/planta produto/organismo essencialmente
natural, posto que disponivel na natureza ha incalculdveis milénios, seria possivel que a mera
alteracdo de determinada composi¢do genética, especifica e pontual, pudesse conferir, a
respectiva empresa responsavel por tal estudo, o direito de cobrar royalties de todos os
produtores que desejarem se utilizar das referidas sementes melhoradas, ainda que estes ndo
realizem a compra direta das sementes junto as referidas empresas detentoras?

Assim ¢ que, se a regra geral reside na impossibilidade de se instituir patentes sobre
seres naturais e materiais bioldgicos em geral, a propria lei ressalva a possibilidade excepcional
de tratamento diferenciado aos microorganismos transgénicos que, por interven¢ao humana na
sua composicao genética, venha a propiciar um melhoramento induzido e nao natural (ndo
disponivel na natureza). Porém, salta aos olhos que a propria exce¢ao do Art. 18, paragrafo
unico, da Lei n.° 9.279/96, ¢ literal ao fazer uma aparente espécie de “ressalva da ressalva”,
quando ainda prevé “exceto o todo ou parte de plantas ou de animais”.

Nesse cenario, observa-se que, conquanto a Lei de Propriedade Industrial tenha
estabelecido as premissas iniciais para a demarcacdo de um regime juridico das

sementes/plantas transgénicas, a nosso sentir, ndo se trata de marco legal claro e conclusivo,

¢ BARBOSA, Denis Borges. Dois estudos sobre os aspectos juridicos do patenteamento da tecnologia Roundup
Ready no Brasil. Revista de Propriedade Intelectual, Direito Contemporaneo e Constituicdo (PIDCC), Aracaju,
Ano III, Edigdo 7/2014, Out/2014, p. 437.
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pois deixam lacunas e fundadas duvidas que geram conflitos de interesses econdmicos, os quais

fatalmente desaguam no Poder Judiciario.

3 — O APARENTE EMBATE ENTRE A LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E A
LEI DE CULTIVARES: CONFLITO DE INTERESSES ENTRE EMPRESAS DA
AGROBIOTECNOLOGIA E PRODUTORES RURAIS

Um importante precedente judicial acerca da matéria, que inclusive originou o
Incidente de Assuncdo de Competéncia 04 no ambito do Superior Tribunal de Justica, teve
inicio no Poder Judicidrio do Estado do Rio Grande do Sul, perante o qual sindicatos de
produtores rurais acionaram uma grande empresa multinacional responsavel por desenvolver
estudos e pesquisas de melhoramento genético em sementes de soja.

Mais especificamente, a referida agdo judicial tinha por objeto, na ocasido, a soja
transgénica “RR”’, resistente ao glifosato que, por sua vez, é o principio ativo principal do
defensivo agricola “roundup”. Em outras palavras, o referido processo de transgenia havia
tornado a “soja RR” resistente ao glifosato, principal componente do defensivo agricola que
combate determinadas pragas na lavoura da soja, de modo a reduzir os custos de produgdo,
inclusive mediante o consumo menor de defensivos agricolas, além de aumentar
consideravelmente a produtividade final.

A sentenca de primeiro grau sagrou vencedora, ao menos inicialmente, a tese dos
produtores rurais, no sentido de ser juridicamente impossivel a cobranga de royalties pelo uso
das referidas sementes de soja transgénica, ja a partir da safra de 2003/2004, por entender a
sentenca que a lei aplicavel ao regime juridico de tais sementes transgénicas ndo seria a Lei de
Propriedade Industrial (Lei n.° 9.279/96), mas sim a Lei de Cultivares (Lei n.® 9.456/97).

Dessa forma, na esséncia, a tese juridica inicialmente vencedora (favoravel aos
produtores rurais) reconhecia que a empresa desenvolvedora de sementes transgénicas, na
verdade, ndo fazia propriamente jus a obtencdo de uma patente, com direito a cobranga de
royalties, mas apenas ao certificado de protecado de cultivar, regulamentado na Lei n.° 9.456/97,
e cuja protecdo juridico-econdmica se revela muito mais efémera frente aquela conferida aos

detentores de carta-patente industrial.

7 A marca “RR”, ou seja, “Roundup Ready”, significa soja pronta e resistente ao roundup.
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Nesse aspecto, verifica-se que o Art. 10 da Lei n.° 9.456/97 (Lei de Cultivares) prevé
algumas excec¢des ao direito exclusivo do detentor da inovacao consubstanciada na modificacao
genética da semente objeto de plantio.®

Em outros termos, ha diversas excecdes que dispensam os demais produtores em geral
de pagarem pela utilizag@o e exploracdo econdmica das cultivares, em detrimento das empresas
detentoras dos respectivos certificados de protecdo, especialmente se a exploragdo dos terceiros
produtores ocorrer para uso proprio, venda do produto do plantio como alimento ou matéria-
prima e/ou se a multiplicacdo das proprias sementes modificadas ocorrer entre pequenos
produtores rurais, dentre outras hipoteses legais que flexibilizam os direitos de prote¢do de
natureza econdmica.

Ora, mostra-se evidente que, para o produtor rural, o regime juridico mais favoravel &,
de longe, aquele instituido pela Lei de Cultivares (Lei n.° 9.456/97), ao passo em que, para as
empresas detentoras da tecnologia de engenharia e melhoramento genético das sementes
transgénicas, a melhor prote¢do juridico-econdmica reside definitivamente na Lei de
Propriedade Industrial (Lei n.° 9.279/96).

Isso porque, se a empresa desenvolvedora da tecnologia de melhoramento genético
detiver patente, poderd impor a cobranga de royalties em face de todos os produtores que se
utilizarem de tais sementes transgénicas, mesmo que estes ndo as tenham adquirido diretamente
das referidas companhias detentoras, ou seja, ainda que ndo tenham realizado a compra direta
das sementes junto a mesma empresa que ostenta a respectiva carta-patente do melhoramento
genético.

Vale observar que, em se tratando de semente, ¢ perfeitamente factivel e previsivel sua
reproducdo e consequente multiplicagdo por terceiros vendedores, intermediarios ou até mesmo
pelo proprio produtor no campo. Na hipotese de aplicagdo da Lei de Propriedade Industrial,
portanto, qualquer produtor rural que optar por realizar o plantio da semente transgénica, em
algum momento, devera pagar royalties a empresa detentora da carta-patente, ndo importando

a forma como as adquiriu, seja diretamente da referida empresa, de terceiros intermediarios,

8 Art. 10. Ndo fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que: I - 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; Il - utiliza
a cultivar como fonte de variagdo no melhoramento genético ou na pesquisa cientifica;, IV - sendo pequeno
produtor rural, multiplica sementes, para doag¢do ou troca, exclusivamente para outros pequenos produtores
rurais, no dmbito de programas de financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais, conduzidos por
orgaos publicos ou organizagées ndo-governamentais, autorizados pelo Poder Publico. V - multiplica, distribui,
troca ou comercializa sementes, mudas e outros materiais propagativos no dmbito do disposto no Art. 19 da Lei
n.° 10.696, de 2 de julho de 2003, na qualidade de agricultores familiares ou por empreendimentos familiares que
se enquadrem nos critérios da Lei n.° 11.326, de 24 de junho de 2006.
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revendedores, de outros produtores rurais ou, ainda, mediante reprodu¢do das sementes em suas
proprias terras.

Por outro lado, se a empresa desenvolvedora da tecnologia de melhoramento genético
detiver mero certificado de protecao de cultivar, conquanto haja determinada protecao juridico-
econdmica na Lei n.° 9.456/97, esta apresenta diversas ressalvas, excegdes e flexibilizagdes,
conforme ja ponderado acima, de forma a esvaziar em grande monta o efetivo proveito
econdmico pretendido pela empresa detentora, porém beneficiando, na outra ponta, os
produtores rurais que optarem por utiliza-la, ja que acarretara no aumento da produtividade com
sensivel redugdo dos custos.

Importante observar também que o referido embate ndo reside apenas no cenario
juridico, mas também no ambito politico, econdmico e ambiental. Afinal, se o melhoramento
genético da semente acarreta significativo aumento da produtividade no campo, significa dizer
entdo que a transgenia bem-sucedida resulta em mais alimentos oferecidos ao mundo,
observando-se, nesse aspecto, que o Brasil € notério exportador de alimentos.

Ainda, aumentar a produtividade utilizando-se do mesmo espaco de terra significa
também contribuir com a preservagao ambiental, ja que cada vez menos sera necessario ampliar
os hectares de plantio para obter a produgdo desejada, diminuindo o desmatamento e
preservando a vegetagdo nativa as geragodes futuras.

Portanto, parece claro que o aumento da produtividade propiciado pela semente
transgénica gera maior oferta de alimentos a populacdo mundial, incremento & economia
nacional, bem como evita que novas areas de vegetacao nativa sejam desmatadas, consagrando
também o conceito de desenvolvimento sustentavel.’

Assim, novas indagag¢des de cunho politico, econdmico e ambiental vem a somar na ja
complicada equagdo juridica travada acerca da matéria: ¢ razoavel, sob tais aspectos, que as
empresas desenvolvedoras de sementes transgénicas criem barreiras econdmicas para que os
produtores rurais as utilizem?

Exigir o pagamento de royalties na utilizagao e plantio de tais sementes transgénicas
representaria entrave desnecessario e desestimulo ao aumento da produtividade de alimentos
ao mundo? Encarecer a possibilidade de aumento da produtividade na mesma fracao de terra
geraria desestimulo a preservagdo ambiental?

Por outro lado, ndo se pode olvidar também que o desenvolvimento de estudos e

pesquisas bem-sucedidas em matéria de transgenia se trata de processo longo, complexo e

® FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. Sdo Paulo: Saraivalur, 2022, p. 475.
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extremamente caro. E preciso grande investimento de capital e de tempo para que resultados
significativos sejam alcangados com relativo sucesso, necessitando de profissionais altamente
especializados, grandes estruturas de laboratorios e insistentes tentativas, muitas vezes
frustradas e infrutiferas.

Assim, obter efetivo melhoramento genético em sementes, de forma a gerar aumento
pratico e sensivel da produtividade, exige grande investimento de capital e tempo, mediante
organizagoes estruturadas, sem sequer a certeza de retorno, € muitas vezes percorrendo longo e
insistente processo de “tentativa e erro”.

Dessa forma, por via oposta, ndo ¢ equivocado presumir que a falta de seguranca
juridica adequada em favor de tais empresas desenvolvedoras de transgenia poderia até mesmo
inviabilizar a prépria continuidade dos estudos e pesquisas na area.

Afinal, se uma empresa da agrobiotecnologia se mostra disposta a investir tempo,
estrutura, recursos humanos e grande quantidade de capital em suas pesquisas, certamente o faz
na expectativa de que, se o resultado for bem-sucedido, possa entdo obter o justo e oportuno
retorno financeiro de todo seu investimento.

Além do mais, em ultima analise, nada obsta que o produtor rural continue a se utilizar
da semente comum (disponivel na natureza), ao invés da semente transgénica. Assim, se optou
voluntariamente por plantar e produzir a semente geneticamente modificada, mesmo que tenha
que pagar eventuais royalties por tal exploracdo, ¢ porque provavelmente ainda assim verificou

que tal caminho compensava também sob sua optica.

4 — A FORMACAO DO PRECEDENTE JUDICIAL VINCULANTE SOBRE A
MATERIA: IAC 04 DO STJ

Enfim, exposta toda a problematica supra, voltemos ao precedente judicial que
originou o IAC 04 no ambito do STJ, j& antes reportado. Conquanto a sentenga de primeiro grau
tenha acolhido inicialmente a tese dos produtores rurais, no sentido de que as sementes
transgénicas ndo se submetem a Lei de Propriedade Industrial, ndo sdo patenteaveis e, portanto,
ndo conferem, a respectiva empresa desenvolvedora, o direito de cobrar royalties, sendo a
matéria regida pela Lei de Cultivares, fato ¢ que houve ulterior reversao do referido julgamento
em grau recursal, perante o Tribunal de Justica do Estado do Rio Grande do Sul, acolhendo-se

a tese juridica sustentada pela empresa detentora da tecnologia de melhoramento genético em
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segunda instancia, impondo-se a improcedéncia dos pedidos iniciais formulados naquela
demanda.

Ato continuo, a matéria foi levada a apreciacao do Superior Tribunal de Justiga, por
meio do REsp n.° 1610728/RS, de Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, cuja tematica
fora inclusive afetada e sedimentada no Incidente de Assuncdo de Competéncia n.° 04, nos
termos do Art. 947 do CPC.

Eis que, ap6s debrugar-se sobre a matéria, o STJ manteve o entendimento exarado em
segunda instancia pelo TJRS, mas agora em sede de precedente vinculante, consagrando a tese
de que as sementes geneticamente modificadas por atividade criativa humana sdo patenteaveis
e conferem as respectivas empresas detentoras da carta-patente expedida a prerrogativa de
cobrarem royalties em face daqueles que optarem por delas se utilizar, de forma que a matéria
¢ regida entdo pela Lei de Propriedade Industrial, e ndo pela Lei de Cultivares.

Ainda, uma vez afetada a matéria, o STJ também fixou a tese vinculante no seguinte
sentido (REsp 1610728/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TAC n.° 04): “As limitagoes
ao direito de propriedade intelectual constantes do art. 10 da Lei 9.456/97 - aplicaveis tao
somente aos titulares de Certificados de Prote¢do 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.”

Dessa forma, cristalizou-se no STJ, por unanimidade, o entendimento de que a
atividade inventiva humana que induz o melhoramento genético deve prevalecer frente a
premissa geral de que plantas e sementes nao seriam patenteaveis, uma vez que tal intervencao
humana diferencia o produto (ainda que bioldgico) frente aqueles disponiveis originariamente
na natureza.

Conforme o voto-vista do Exmo. Ministro Marco Buzzi:'°

Sendo assim, na hipotese de se constatar que, no exercicio da atividade laboral do

melhorista/agricultor, no desenvolvimento de cultivares a fim de obter a multiplicagdo

vegetativa da planta inteira, a teor do art. 8° da Lei de Cultivares, houve a utilizagao
de elementos decorrentes de processo inventivo, obtidos mediante o exercicio de
atividade inovadora, com aplicacao industrial - tal como na hipotese dos autos em
relacdo a soja Roundup Ready (RR) - e devidamente patenteado pelo INPI, ha que se

respeitar de maneira rigorosa e estrita a Lei de Propriedade Industrial e seus

10 fntegra do voto-vista do Ministro Marco Buzzi, proferido no REsp 1610728/RS, disponivel em:
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=99331420&nu
m_registro=201601710999&data=20191014&tipo=3&formato=PDF
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acerca da matéria:!

consectarios, impondo-se, por conseguinte, a concessao de autorizagdo de uso de seus
respectivos titulares, bem como o pagamento de royalties, de modo a demonstrar,
segundo escolio doutrinario, o "(...) balanceamento equitativo de direitos e
obrigacoes, entre produtores e usudrios de tecnologia, numa forma que conduza ao
bem estar economico e social " (ut. BARBOSA, Denis Borges. Propriedade
Intelectual: a aplicagdo do acordo TRIPs. 2* Edicdo. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2015, p. 58/59).

E assim prossegue, mais adiante, o Exmo. Ministro Marco Buzzi, em seu voto-vista,
1

Sendo assim, exigindo-se do interessado ao registro de patente a efetiva demonstragao
de um resultado criativo - € ndo simples descoberta de algo ja existente na natureza -
que traga consigo a possibilidade de exploragao industrial, ¢ necessario, portanto,
superado esse procedimento administrativo, a devida prote¢do ao inventor. Com esse
norte hermenéutico, € incontroverso, na hipotese dos autos [...], a utilizacdo pelos ora
recorrentes, no exercicio da atividade de melhoramento de sementes (cultivares), em
suas varias formas (plantio, replantio, reserva, cruzamento, etc), de elementos
genéticos decorrentes de processo inventivo, obtidos em favor das ora recorridas,
mediante o exercicio de atividade inovadora e devidamente patenteado pelo INPI,
sendo de rigor, consoante destacado alhures, observincia a Lei de Propriedade
Industrial (Lei n.° 9.279/96), exigindo-se, por conseguinte, a autorizacao de uso de
seus respectivos titulares, bem como o pagamento de royalties.

No mesmo sentido, observou a Exma. Ministra Relatora Nancy Andrighi que a tese

ora fixada pelo STJ ndo acarretaria propriamente prejuizos ou novos entraves aos produtores

rurais, pois lhes continuaria sendo facultada a utiliza¢ao plena da semente original, disponivel

na natureza, sem qualquer restri¢ao ou cobranga de royalties.

Noutro giro, se o produtor rural optar livremente por fazer uso da semente

geneticamente modificada por empresa terceira, sobre a qual recai a garantia da carta-patente,

devera arcar entdo com os royalties, cuja andlise e calculo de custo-beneficio cabe diretamente

ao proprio produtor rural exercer, conforme melhor lhe aprouver.

1 Tdem.
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A proposito, observe-se os seguintes trechos do voto da Exma. Ministra Relatora
Nancy Andrighi no ambito do referido julgamento: '

Nessa linha intelectiva, entender que os agricultores representados pelos recorrentes
possuem o direito de reservar o produto da soja RR (que contém tecnologia patenteada
pelas recorridas) para replantio e posterior comercializagdo, bem como o de doar ou
trocar essas sementes, equivale a esvaziar o contetido normativo do dispositivo em
questao, tornando-o letra morta, o que se revela inadmissivel do ponto de vista técnico-
juridico.
[...]
De se consignar, por derradeiro, que, conforme destacado no acérdao recorrido, nada
impedia que os agricultores representados pelos recorrentes empregassem a soja
convencional em seus plantios, sem o custo relacionado a royalties ou taxa
tecnologica; mas, a partir do momento em que optaram pelo cultivo de sementes
modificadas por meio de invengdo patenteada, inafastavel o dever de contraprestagdo
pela tecnologia utilizada. Se escolheram fazer uso desta variedade especifica, ¢ porque
lhes pareceu economicamente vantajoso, devendo arcar com as consequéncias dessa
op¢ao.

Portanto, verifica-se que, no ambito do cendrio exclusivamente juridico (ou melhor,
jurisdicional), a referida matéria esta por ora pacificada perante o STJ, cuja tese firmada ostenta
inclusive carater vinculante (IAC 04), com necessidade de observancia obrigatoria pelos demais
Tribunais e juizes do Brasil, conforme dispde o Art. 927, inciso III, do CPC.

De fato, conforme claramente se infere do v. acérdao do STJ, ndo ha como ignorar que
a atividade criativa humana, residente ndo propriamente sobre o produto final, mas sobre a
alteragcdo genética especifica e pontual provocada por atividade inventiva na composi¢ao da
semente, configura realmente tecnologia patenteavel, eis que tal alteragao do codigo genético
frente ao natural traduz processo industrial de transgenia, distinguindo a semente transgénica
daquela originaria disponivel na natureza. Observe-se:!?

Se o inventor inserir um novo atributo em uma planta existente, tal como um novo gene com

nova fungao, seu direito de propriedade industrial se restringe ao atributo inserido nesta e

2 integra do voto da Ministra Nancy Andrighi, proferido no REsp 1610728/RS, disponivel em:
https://processo.st].jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=97022993 &nu
m_registro=201601710999&data=20191014&tipo=91&formato=PDF

13 BRUCH, Kelly Lissandra; VIEIRA, Adriana Carvalho Pinto ¢ DEWES, Homero. 4 propriedade industrial:
dupla proteg¢do ou protegoes coexistentes sobre uma mesma planta. In Propriedade intelectual e inovagoes na
agricultura. Org.: Antonio Marcio Buainain, Maria Beatriz Machado Bonacelli, Cassia Isabel Costa Mendes.
Brasilia; Rio de Janeiro: CNPq, FAPERIJ, INCT/PPED, IdeiaD; 2015, p. 314-315.
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ndo se expande para toda a planta modificada. As outras plantas da mesma espécie que nao
receberam este novo atributo também continuardo ndo pertencentes a ele. Deste direito
surgem trés situacdes: 1) Se esta planta com o novo atributo se replica, conservando nas
plantas-filhas o atributo inserido originalmente, sobre este atributo tem o titular do DPI sua
titularidade. Se esta planta replicada for utilizada por causa do atributo protegido, ¢ 16gico
que este atributo da ao seu titular o direito de cobrar pelo seu uso. 2) Contudo, se esta planta
com o novo atributo for cultivada e o atributo inserido nela ndo permanecer na planta ou nao
for utilizado pelo usuario da planta, pode-se concluir que nao cabe ao inventor do atributo
reivindicar a cobranga de royalties pelo uso do novo atributo protegido. 3) Ademais, se esta
planta com o novo atributo ou os produtos derivados dela forem utilizados, sendo que neste
uso € irrelevante o novo atributo, ndo cabe ao inventor do atributo direito de cobrar sobre o
seu uso. [...] Contudo, deve-se deixar claro que, em existindo o atributo protegido em uma
planta, mesmo que esta planta em si seja protegida por terceiro, a existéncia desse atributo
confere ao seu titular o direito de cobrar royalties pelo seu uso, bem como ao titular da
protegdo da cultivar. [...] Quando a invengdo recair sobre o processo de inser¢ao de um
atributo em uma planta e a planta e o atributo ja forem conhecidos, os direitos de propriedade
industrial devem se restringir ao processo de inser¢do. Somente a reproducdo deste processo
na mesma ou em outra planta dara direito ao proprietario de cobrar por sua utilizagao.
Em termos claros, ndo se trata de patentear a soja, o milho, o trigo etc, mas sim apenas
a alteracdo genética especifica descoberta pela atividade inventiva humana, que torna a
respectiva producao mais resistente, farta e rentavel. E, por consequéncia, uma vez admitida a
possibilidade de instituicdo de patente, com emissdo da respectiva carta-patente, ndo ha como
cogitar-se na eventual aplica¢do da Lei de Cultivares, mas sim da Lei de Propriedade Industrial,

com incidéncia de todo seu regramento protetivo.

5 — A NECESSIDADE DE INSTITUICAO DE REGRAMENTO ESPECIFICO PARA
COBRANCA DE ROYALTIES EM MATERIA DE SEMENTES TRANSGENICAS:
NOVAS REFLEXOES

O fato da referida matéria restar (por ora) pacificada no campo juridico (ou melhor,
jurisdicional) ndo representa empecilhos para que novas reflexdes possam ainda ser exercidas
sobre a tematica. Afinal, em ultima analise, o STJ aplicou ao litigio a legislacdo nacional

existente e cabivel quanto a matéria, tendo afastado a Lei de Cultivares e feito prevalecer a Lei
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de Propriedade Industrial sobre o tema, cujos diplomas legislativos vigentes, a0 nosso sentir,
ndo sdo claros ou suficientes em matéria de transgenia de sementes, conforme ja apontado. A
esse respeito, ademais: '
Dessa premissa, verificamos que hd um problema constitucional quando da concessao
de patente sobre um processo biotecnoldgico para a criagdo de uma planta transgénica,
ao conferir ao titular os mesmos direitos de propriedade sobre essa planta criada a
partir do processo patenteado. A prote¢do para o processo de transgenia, uma vez
patenteado, abarca a variedade vegetal e suas partes, além de todos os materiais
provenientes desse produto derivado da multiplicagdo ou propagagdo — havendo,
outrossim, a sobreposicao de direitos de prote¢ao sobre um unico bem imaterial. Logo,
pelaregra do artigo 42, I e I1, tem-se que o titular de patente de invengao, cuja prote¢ao
abarca “novo” atributo de uma planta, tal como um gene com uma nova fung¢ao, tem o
direito de explorar com exclusividade essa planta no Brasil ou vedar que terceiros a
utilizem comercialmente, sem sua autorizagdo, ou mesmo a cobranga através de
contratos de royalties e taxa tecnologica pelo uso da tecnologia protegida. A protecdo
conferida aos produtos fabricados com processos patenteados de acordo com o artigo
42, 1 e II; a estes, se dara a tutela equivalente ao dos produtos patenteados somente
enquanto provenham efetivamente do processo reivindicado, atentando que, se exige:
“produto obtido diretamente por processo patenteado”. Entretanto, a patente ¢ um
privilégio condicionado a uma finalidade e/ou interesse publico. Sendo assim, neste
caso em estudo, ¢ um contrassenso ou um contra direito a alegacao de que a patente
de processo para obtenc¢do de uma planta transgénica abarca indiretamente a protegao
a sua semente por ser esta produto do processo protegido pela exclusiva. A semente
ndo ¢, e nunca serd um produto sujeito a prote¢ao privada, mesmo que temporaria.
Nesse contexto, diversas outras ponderagdes de cunho ambiental, econdmico, politico
e até mesmo estratégico sdo ainda perfeitamente aceitaveis e desejaveis na referida temadtica,
com reflexos no Direito, especialmente quando se considera que o Brasil ¢ atualmente um dos
maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo (no caso da soja, o maior do

mundo)'®, com vastas areas de producio, empregando milhdes de trabalhadores, e cujo PIB do

4 PLAZA, Charlene Maria C. de Avila. DAS PATENTES AOS ROYALTIES - O CASO DA SOJA TRANSGENICA
DA MONSANTO. Revista de Propriedade Intelectual, Direito Contemporaneo e Constituigdo (PIDCC), ISSN
ELETRONICO 2316-8080, Aracaju, Ano II, Edi¢do n® 03/2013, Jun/2013, p. 14.

15 Dados disponiveis em: https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/62619259/brasil-e-0-quarto-maior-
produtor-de-graos-e-o-maior-exportador-de-carne-bovina-do-mundo-diz-estudo
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agronegdcio nacional responde hoje por quase 30% do PIB nacional do Brasil'®, ao passo em
que as empresas detentoras de patentes de transgenia em sementes sdo essencialmente gigantes
multinacionais estrangeiras, com altissimos faturamentos e lucros, € cujos rendimentos finais
tendem a ser migrados as suas matrizes no exterior.

Assim, a magnitude dos numeros e a relevancia do agronegdcio brasileiro impdem a
necessidade de atengdo e sensibilidade a matéria, sem olvidar ainda que o estimulo ao crescente
aumento da producdo rural, além de gerar riquezas ao Pais, também acarreta a disponibilidade
de maior oferta de alimentos ao mundo, bem como possibilita que 0 mesmo espago de terra
venha a produzir maior quantidade de frutos, sem a necessidade de promover novos
desmatamentos para aumento da produgao.

Portanto, encontrar mecanismos que fomentem o aumento da produgdo do
agronegocio nacional significa gerar mais riquezas ao PIB, novos empregos, combate a fome,
preservagdo ambiental e desenvolvimento sustentavel.

Desse modo, salvo melhor juizo, ainda ha farto campo legislativo em aberto para que
se estabelega eventuais novas premissas € marcos legais sobre a matéria, especialmente quanto
as regras de exploragdao econdmica das sementes transgénicas no Brasil, mediante a criacao de
um possivel arquétipo/subsistema legislativo proprio e especial, ponderando os interesses
nacionais frente aos também legitimos interesses das empresas detentoras de tecnologia de
transgenia, pois depara-se atualmente, em verdade, a um notavel anacronismo legislativo nessa
seara tao especifica.

A titulo exemplificativo (e sugestivo), cite-se a possibilidade de criagio de novos
parametros legais e especificos quanto aos limites da prote¢ao juridica da empresa detentora da
carta-patente de transgenia, fixagdo de critérios de qualificacdo da transgenia passivel de efetiva
protecao econdmica, criacao de limites maximos de valores/percentuais para imposi¢ao de
royalties (inclusive podendo ser varidvel conforme o volume da produgao, classificagao do
produto, porte do produtor rural, respeito as normas ambientais, sucesso ou ndo da colheita,
destinagdo da produgdo, essencialidade do produto frente a cesta-bésica etc), fixacao de limites
temporais para tal protegdo econdmica (inclusive em patamares de valores decrescentes ao

longo dos anos), dentre inumeras outras possibilidades de disposicao em lei especial.

6 — CONCLUSAO

16 Dados disponiveis em: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/pib-do-agronegocio-brasileiro.aspx

166



Por todo exposto, conquanto tenha havido por ora pacificagdo da matéria pela via
jurisdicional, ainda ¢ perfeitamente possivel ao Legislador, apoés amplo debate, atuar visando
propiciar o desejavel equilibrio entre os interesses das empresas que investem pesadamente no
desenvolvimento de melhoramento genético e dos produtores rurais que se utilizam dessa
tecnologia, tendo como norte a ideia de facilitar a geracdo de mais riquezas, alimentos,
empregos e desenvolvimento sustentdvel ao Brasil.

Assim, conclui-se que a presente tematica, conquanto seja de grande relevancia nos
campos econdmico, social, ambiental e politico, ainda carece de um regramento juridico
especifico, atento as suas sensiveis peculiaridades, e que seja efetivamente capaz de oferecer o
desejavel ponto de equilibrio entre os interesses dos produtores rurais e das empresas de

agrobiotecnologia, detentoras dos estudos e patentes em matéria de transgenia de sementes.
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