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Notes on technology licensing contracts linking the farmer to the compulsory
payment of royalties on reserved soybeans and post-planting Which of the limit
reasonableness?
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Resumo

As relagbes de mercado entre empresas detentoras da tecnologia agricola
protegida e o produtor rural constituem-se um fator nevralgico no que
concernem a contratos ou acordos de licenciamento e a fixacdo de royalties.
Existem situagbes em que a pratica diverge da teoria. Sob o amparo dos
instrumentos de contratos de licenciamento ou Acordos, as empresas
biotecnolégicas, detentoras de alto poder concentrado de mercado, amarram
as partes contratantes através de clausulas consideradas anticompetitivas,
abusivas e ilegais. E o que se discutira no presente trabalho.

Palavras-chave: contratos de tecnologia. Royalties. Patentes. Sementes.
Agricultores

Abstract

Market relations between companies holding the protected agricultural
technology and farmers constitute a sore factor in that concern the contracts or
licensing agreements and the setting of royalties. There are situations in which
the practice differs from theory. Under the protection of the instruments of
licensing agreements or contracts, biotech companies, holders of high market

1Advogada. Mestre em Direito Empresarial. Consultora Juridica em matéria de propriedade
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concentrated power, tie the contracting parties through clauses considered
anticompetitive, unfair and illegal. This is what we will discuss in this paper.

Keywords: technology contracts. Royalties. Patents. Seeds. Farmers.

Introducgao
Apontamentos preliminares

Duas pesquisas’ na seara econdmica sob as perspectivas da
concorréncia e competitividade analisam a estrutura do mercado de sojas
transgénica e convencional no Brasil a fim de compreender o status quo das
relagcbes entre sojicultores e agroindustria. Baseadas nas hipdteses que “o
mercado de sementes € altamente concentrado e, por outro lado, o elo de
produgdo opera em estrutura atomizada, os atores, ndo possuem poder para
definicdo de prego, frente ao monopdlio das grandes corporagdes®, neste
sentido:

Dado estrutural fundamental para avaliar a relevancia e o
perigo representado por uma determinada participagdo de um a
gente econdmico é o grau de concentragdo de cada industria
especifica. (...) Parece ser possivel afirmar que o tratamento de
um ato de concentragdo entre empresas em um mercado

altamente concentrado deve ser substancialmente diferente do
tratamento dado ao mesmo ato em um mercado atomizado®.

A fim de analisar a concentragdo de mercado no segmento de produgao
de sementes de soja, os pesquisadores utilizaram métodos qualitativos e

quantitativos que avaliam o grau de concorréncia e concentragdo nos

2 COSTA, Nilson Luiz; SANTANA, Antonio Cordeiro de. Estudo da concentragao de mercado
ao longo da Cadeia produtiva de soja no Brasil, 2014. Concentrag&o industrial no segmento de
producdo de sementes da soja no Brasil. Anais do 1° Simpésio de Cadeias produtivas e
desenvolvimento sustentavel na Amazénia e do 9° Seminario Anual de Iniciagdo Cientifica e 3°
Seminario de pesquisa da UFRA, 2011.

® COSTA, Nilson Luiz; SANTANA, Antonio Cordeiro de. op. cit., 2011, p. 01.

* SALOMAO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial — as estruturas. 3° Ed. Sao Paulo: Malheiros,

2007, p. 179.
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mercados baseados em dois indicadores: no indice de market share na relacao
de concentracdo e o indice de Herfindahl-Hirschman.®

De acordo com os autores, o total de cultivares® de soja registrados até
2011, 301 sao transgénicos, sendo 259 da tecnologia Roundup Ready®,
patenteada pela Monsanto Company, e 42 com tecnologias desenvolvidas por

outras empresas, a exemplo da DuPont do Brasil S/A - Divisdo Pioneer

° Segundo os autores, ao considerarem que a concentragdo industrial € um dos principais
determinantes da competicdo, a mensuragcdo dessa variavel fornecera elementos para
avaliagao do nivel concorrencial nos mercados, bem como da dindmica do processo pelo lado
da oferta. Para Kon (1999) e Ferguson & Ferguson (1994), os indicadores utilizados para
mensurar a concentragdo de mercado estdo relacionados, principalmente, com a capacidade
produtiva, valor e quantidade das vendas. Nessa perspectiva, a variavel utilizada para
mensurar a concentragdo no segmento de produgcdo de sementes, transgénicas e
convencionais, foi o quantitativo de variedades aptas a comercializacdo, por empresa, no
Registro Nacional de Cultivares, gestado pelo Ministério da Agricultura, Pecuaria e
Abastecimento. Entre os indices de concentracdo, optou-se pelo calculo do Market Share (Pij)
e indice de Herfindahl-Hirschman (IHH). O Market Share permite quantificar a participacéo de
mercado da firma i na industria j. E calculado a partir da capacidade de producdo da industria
(), ou variavel congénere, e da capacidade de producgéo (ou variavel congénere) da i-ésima
firma da industria i (i = 1, 2, 3 ..., n), expressa por yi, de modo que . Assim, a participagdo de
mercado da firma individual (Pij) € expressa por um indicador que vai variar entre zero e 100.
Ja, o Indice de Herfindahl-Hirschman (IHH) foi mensurado para verificar a concentragéo de
mercado. E calculado a partir da soma dos quadrados da fatia de mercado de cada firma (Pij),
em relagdo ao tamanho da industria: Pode variar de 0 a 10.000, com os extremos
representando concorréncia perfeita e monopdlio. As empresas com maior market share
participam com maior peso na formagéo do indice, pois “ao se elevar ao quadrado o market
share, o IHH atribui maior peso as empresas maiores” (SANTOS; SANTANA, 2003). Desse
modo, quando existe uniformidade entre as firmasde uma industria, ou quando o niumero de
empresas se eleva, o IHH diminui. Nessa perspectiva, Santos & Santana (2003) assumem que
valores inferiores a 1.000 indicam auséncia de concentracdo; entre 1.000 e 1.800, a
concentragcado é considerada baixa e; a cima de 1.800, a concentragao é considerada alta. O
indicador de Herfindahl-Hirschman — IHH - é um indice normativo nos Estados Unidos que
serve de pardmetro para a norma juridica no que se refere as analises do direito da
concorréncia e autorizagdes de fusdes e aquisicdes. Em razao disso, as agencias antitrustes,
em especial as norte americanas utilizam esse indicador.

® Uma consulta ao banco de dados do RNC (Registro Nacional de Cultivares) indica que estdo
registradas 68 cultivares de Soja Intacta RR2PRO, assim distribuidas entre os empresas
parceiras da Monsanto: 28 da Monsoy, 17 da GDM (Dom Mario), 13 da Nidera, cinco da
Coodetec e cinco da CCGL (Fundacep).

Ainda com base no RNC, somente a Monsoy registrou cultivares Soja Intacta RR2PRO em
2011. As demais empresas o fizeram em 2012. Esse fato tem a ver com a categoria de
semente que sera ofertada para a proxima safra, uma vez que a legislagdo em vigor determina
que somente sera permitido produzir sementes de cultivares que estejam registradas no RNC.
Outro fato importante a observar é o controle de geragdes previsto na legislagdo. A excegao da
Monsoy que registrou cultivares de Soja Intacta RR2PRO em 2011, as demais empresas, na
safra 2012/2013, devem ter licenciado campos de producao de sementes a partir de semente
genética produzida em anos anteriores.
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Sementes. Assim, quando se trata de producdo e comercializagdo de
transgénicos, mesmo a Embrapa, Agéncia Goiana de Desenvolvimento Rural e
Fundiario — Agéncia Rural e FTS Sementes S.A. mantém convénios para
utilizacao da tecnologia Roundup Ready®.

No segmento da tecnologia transgénica, os autores observaram que a
Monsanto do Brasil Ltda. possui um market share de 88,86% dos cultivares de
soja legais no Brasil, ante 5,28% da DuPont do Brasil S/A. e 5,87% de outras
firmas, conforme é possivel observar na tabela abaixo:

Market Share das Empresas, segundo as variedades de soja transgénica
registradas no Brasil: 2003 a 2010.

Empresa 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Monsanto

do Brasil

Ltda. 66,67 75,56 82,81 87,25 89,57 86,96 88,24 88,86
DuPont

do Brasil

SIA 33,33 24,44 17,19 12,75 8,59 7,25 5,88 5,28
Outros - - - - 1,84 5,80 5,88 5,87
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: COSTA, Nilson Luiz; SANTANA, Antonio Cordeiro de, a partir de dados do Registro
Nacional de Cultivares, 2011.

Note-se que ha um amplo dominio da Monsanto face a outras empresas,
haja vista que as unicas tecnologias transgenicas disponiveis no mercado
nacional sdo de propriedade da multinacional, como € o caso das tecnologias
RR1 (expirada em 2010) e a RR2 Intacta PRO.

Entre os periodos de 2012/13 constatou-se a presenga da tecnologia da
Monsanto no percentual de 99,21% dentre os cultivares registrados, sendo que
a tecnologia de segunda geracdo, denominada RR2 IntactaPRO representa
18,24% sobre os cultivos no pais’.

A area cultivada com a tecnologia da multinacional ocupa cerca de 90%

de toda a produgdo nacional de soja, sendo a Monsoy, subsidiaria da

" BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa da Concorréncia. AC n. 08700.004957/2013-72.
Plenario. Relator: Alessandro Serafin Octaviani Luis. Sessdo de 28/01/2014. Disponivel em:
http://www.cade.gov.br/. Acesso em 12/05/2015.
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Monsanto, detentora do maior poder de mercado na oferta de sementes de
soja para o plantio no Brasil, com o percentual de 21,2% de participacéo.®

Um relatério da Wageningen University® demonstra que "para a maioria
das culturas apenas algumas empresas estao controlando uma grande parte
do mercado mundial. Isso faz com que uma crescente parte da oferta global de
alimentos dependa de algumas empresas. (...) Os agricultores e produtores
temem que sua liberdade de escolha seja ameagada e que as variedades
desenvolvidas para determinadas culturas atendam especificamente
determinados segmentos (...). "

Em um estudo da comissao europeia “The EU seed and plant material
market in perspective: a focus on companies and market shares”, identificou-se
que 06 empresas controlam mais de 50% do mercado global de commodities —
vegetais hortalicas e sementes.

A concentracdo de mercado ndo acontece somente sobre as culturas de
cereais, como por exemplo, o milho e a soja, mas também no mercado de
vegetais.

O mercado de sementes na comunidade europeia € o terceiro maior
mercado de sementes do mundo, com um volume de 7.000 milhdes de euros,
que representam 20% por cento do mercado global de sementes°.

A Syngenta é a maior empresa no mercado de sementes da comunidade
europeia, enquanto a Monsanto € a empresa lider em sementes de canola e a

Dupont / Pioneer para o milho™".

® BRASIL. Op. cit. Disponivel em: http://www.cade.gov.br/. Acesso em 12/05/2015.

® Louwaars N., Dons H., Overwalle G., Raven H., Arundel A., Eaton D., Nelis, A., (2009),
Breeding Business, the future of plant breeding in the light of developments in patent rights and
plant breeder’s rights, University of Wageningen, CGN Report 2009-14 (EN) CGN Rap,
http://documents.plant.wur.nl/cgn/literature/reports/BreedingBusiness.pdf

" EU Commission. The EU seed and plant material market in perspective: a focus on
companies and market shares , Directorate-general for internal policies of the European

Parliament, November 2013, Brussels,
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/513994/IPOLAGRI NT(2013)513994
EN.pdf

EU Commission. The EU seed and plant material market in perspective: a focus on
companies and market shares , Directorate-general for internal policies of the European
Parliament, November 2013, Brussels,
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Segundo Relatério Greens/EFA Group'? elaborado pelo Parlamento da
comunidade europeia, apenas cinco empresas compartilham 75% por cento do
mercado de milho na comunidade europeia e 0 mesmo numero de empresas
controlam 95% por cento do mercado de sementes de hortaligas.13

Outro estudo encomendado pelo governo holandés™ conclui que o
mercado de sementes de tomates e pimentas é exposto a maior concentragao,
mas isso nao significaria uma ausencia de concorréncia no mercado.

Esta afirmagdo ndao é muito convincente por conta do desenvolvimento
global. E verdade que a semente no mercado da comunidade europeia ainda
tem um grau muito maior de diversidade do que o mercado norte-americano.

Para a Comissdo Europeia, as diferencas entre EUA e mercados da
comunidade europeia sao influenciadas pelo fato de que a comunidade
europeia € ainda um mercado de sementes convencionais, enquanto o0s
cultivos de culturas tais como soja, milho e algodao utilizam-se da engenharia
genética impactando alguns setores da agricultura norte-americana'®.

Na verdade, o licenciamento de patentes de plantas geneticamente
modificadas é um fator importante no que diz respeito a concorréncia quanto
aos precos das sementes e o poder de mercado dos agroquimicos das
empresas nos EUA.

No entanto, por varias razoes, as diferengas existentes entre os EUA e a

Comunidade Europeia podem ser diminuidas em um futuro proximo “as

www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/513994/IPOLAGRI_NT(2013)513994
EN.pdf

Mammana, I. Concentration of market power in the EU seed market, study commissioned by
the Greens/EFA Group in the European Paliament, 2014 www.greens-efa-
service.eu/concentration_of market power in_ EU _see market/
" EU Commission The EU seed and plant material market in perspective: a focus on
companies and market shares , Directorate-general for internal policies of the European
Parliament, 2013a November 2013, Brussels,
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/513994/IPOLAGRI_NT(2013)513994
EN.pdf

Kocsis, V., Weda, J., van der Noll R. ( 2013) Concurrentie in de kiem Mededinging in de
Nederlandse veredelingssector, In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken,
www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/06/05/concurrentie-in-de
kiem.html
S EU Commission (2013a) The EU seed and plant material market in perspective: a focus on
companies and market shares , Directorate-general for internal policies of the European
Parliament, November 2013, Brussels,
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/513994/IPOLAGRI_NT(2013)513994

EN.pdf
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aquisicoes e fusbes de empresas ja atingiram o negdécio de sementes
convencionais na Europa. Como mencionado, ha um alto nivel de
concentracdo no setor de sementes de hortalicas na comunidade europeia”'®.

O numero de patentes de melhoramento convencional ainda sao
relativamente baixos na Europa em comparacdo com as patentes de
engenharia genética, mas houve um acréscimo substancial no numero de
requerimentos de patente neste campo desde o ano de 2000.

E provavel que as diferencas atuais no mercado de sementes entre EUA
e Comunidade Europeia sejam erradicadas em um curto espago de tempo, se
a Europa continuar a conceder patentes de melhoramento convencional.
Embora o desenvolvimento seja dificil prever em detalhes, parece haver uma
alta probabilidade de que o mercado global de sementes na Europa continue a
concentracao com impactos drasticos”.

O cenario no Brasil apresenta um mercado de alta concentragdo em
sementes transgénicas face a desconcentracdo das sementes convencionais
cuja empresa dominante — Monsanto busca consolidar as primeiras em
detrimento das segundas, haja vista a possibilidade de auferir lucros acima
daqueles em que ha maior nivel de concorréncia.

Por consequéncia, a Monsanto através de instrumentos de contratos e
acordos de licenciamento aumenta a dependéncia das licenciadas e dos
produtores rurais nas fases iniciais da cadeia de produgao da soja transgénica.

Seu alcance vai além de sua subsidiaria, (a Monsoy atuante no segundo

nivel de producdo de cadeia, na produgdo de banco de germoplasma), até as

'® EU Commission Commission staff working document - impact assessment accompanying
the document proposal for a regulation of the European Parliament and of the council on the
production and making available on the market of plant reproductive material, European
Commission May 2013, Brussels, p. 31,
http://ec.europa.eu/dgs/health _consumer/pressroom/docs/proposal_aphp _ia_en.pdf

" EU Commission. The EU seed and plant material market in perspective: a focus on
companies and market shares , Directorate-general for internal policies of the European
Parliament, November 2013, Brussels,
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/513994/IPOLAGRI_NT(2013)513994

EN.pdf

PIDCC, Aracaju, Ano IV, Volume 09 n2 03, p.116 a 152 Out/2015 | www.pidcc.com.br


http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/pressroom/docs/proposal_aphp_ia_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/513994/IPOLAGRI_NT(2013)513994_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/513994/IPOLAGRI_NT(2013)513994_EN.pdf

CHARLENE DE AVILA

123

principais organizagdes que desenvolvem novas variedades convencionais, por
meio de convénios que permitem a utilizagao da tecnologia RR.

Deste modo, as novas variedades transgénicas resistentes ao herbicida
glifosato e desenvolvidas com a tecnologia RR, mesmo que por pesquisadores
e em instalagbes da Embrapa, da COODETEC, da FUNDACEP ou da Agencia
Rural, estdo sob o regime de cobranga de royalties da Monsanto (uma vez que
estdo no segundo nivel da cadeia de produgao, dependendo, portanto, da
tecnologia gerada no primeiro nivel). Em funcédo disso, além de elevado, o
poder de mercado dessa empresa tende a aumentar’'®.

A fim de contextualizar o funcionamento da cadeia produtiva do mercado
de sementes de soja transgénica no pais, transcrevo as consideragoes, neste
sentido, realizadas na oportunidade do julgamento conjunto no CADE das

empresas Monsanto, Syngenta, Nidera, COODETEC e Dom Mario Sementes:

De modo geral, a cadeia produtiva divide-se em: 1.
Desenvolvimento de tecnologia; 2. Desenvolvimento de
germoplasma e obtencdo de cultivar; 3. Multiplicacdo de
sementes e 4. Distribuicdo e comercializagdo de sementes. A
primeira etapa € a mais longa e demorada, na qual se situa a
Monsanto, implicando investimentos em P&D até a obtencao
da patente. Na segunda etapa, buscam-se cruzamentos para
obtencao de cultivares (variedade de soja) com melhoramentos
genéticos — a partir daqui situam-se as licenciadas empresas
“‘obtentoras”. Na terceira etapa, a partir dos cultivares, os
multiplicadores (empresas ou cooperativas) fazem a
reproducdo em escala, para entdo, na ultima etapa, distribuir e
comercializarem-se as sementes, prestando assisténcia técnica
aos agricultores. Dessa forma, os desenvolvedores de
tecnologia — como a Monsanto — necessitam ter acesso aos
bancos de germoplasmas dos obtentores, para poderem inserir
sua tecnologia no mercado. Os contratos de licenciamento sao
uma forma utilizada para integragdo e colaboragédo no
desenvolvimento de pesquisa conjunta com as empresas
nacionais '°.

As relacbes de mercado entre empresas detentoras da tecnologia

agricola protegida e o produtor rural constituem-se um fator nevralgico no que

'® COSTA, Nilson Luiz; SANTANA, Antonio Cordeiro de. Poder de mercado e desenvolvimento
de novas cultivares de soja transgénicas e convencionais: analises da experiéncia brasileira.
Revista de ciéncias agrarias, Belém, v. 56, 2013, p. 61-68.

' BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa da Concorréncia. AC n. 08700.003937/2012-01.
Plenario. Relator: Alessandro Serafin Octaviani Luis. Sessdo de 28/08/2013. Disponivel em:
http://www.cade.gov.br/. Acesso em 12/05/2015.
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concernem aos contratos ou acordos de licenciamento e a fixagao de royalties,
principalmente no que diz respeito as clausulas contratuais que na maioria das
vezes geram abusos, ilegalidades e desvio de finalidade. Exemplificando:

Ao introduzir no Brasil a tecnologia de segunda geragado, vez que a
tecnologia RR1 estava expirada no pais desde 31/08/2010, a Monsanto propés
um acordo com a CNA? e outras 10 federacdes patronais que “o cliente
interessado em comprar a semente Intacta RR2 PRO, teria que assinar um
termo de compromisso de desisténcia dos processos de cobranga de royalties
(diga-se indevida) da soja RR1”, enfim, um armisticio “mui amigo” que foi
coibido pelo Juiz da Vara especializada de Acgao Civel MT/Cuiaba em
11/10/2013%" ao verificar os abusos das clausulas contratuais:

Consta na clausula 11: Independentemente do licenciado optar por usar
a tecnologia Intacta RR2 PRO, o licenciado (e qualquer afiliada se houver)
outorga a Monsanto (e suas afiliadas) a mais plena, rasa, geral e irrevogavel
quitagcdo, bem como renuncia definitivamente a quaisquer reclamacgdes ou
acoes relacionadas a questdes anteriores a data deste acordo, relacionadas ao
uso ou exploracdo da tecnologia RR1 em soja, incluindo reclamagbes
decorrentes do licenciamento, uso, cobranga ou pagamento relativo ao uso da
soja RR1 e a produgado de gréos resultante, independentemente do resultado
de qualquer agao judicial ja ajuizada ou que venha a ser ajuizada no futuro. O
licenciado reconhece que nao fara jus ao recebimento de qualquer restituigao,
indenizacao, ou outros valores resultantes de reclamacdes ou acdes, aos quais

renuncia sob este acordo.

2 A CNA rejeitou os acordos individuais que a Monsanto apresentou aos produtores de soja
para a suspensdo da cobranga do pagamento de royalties sobre a RR1 e o licenciamento da
tecnologia RR2.

' O Juiz determinou: 1. A suspensdo da eficacia do acordo de licenciamento de tecnologia e
quitagcdo geral e acordo de licenciamento de tecnologia ja assinados por produtores do Estado
de Mato Grosso, em que figura como licenciadora a Monsanto do Brasil Ltda.; 2. A ré Monsanto
do Brasil Ltda. a abstencéo de exigir a qualquer outro produtor deste Estado a assinatura de
acordo idéntico aos acordos de licenciamento de tecnologia e quitagdo geral e acordo de
licenciamento de tecnologia — colacionado aos autos.
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Sob os arrepios da lei de cultivares e aos principios de lealdade,
equidade e boa-fé, o “Acordo de licenciamento de tecnologia e quitagao geral”
e do “Acordo de licenciamento de tecnologia” da soja de segunda geracgéo

consta em sua clausula 5 que” caso o licenciado pretenda reservar sementes

de soja Intacta para seu proprio uso, o licenciado, desde ja, reconhece e se

obriga a cumprir as condicdes aqui previstas, dentre as quais o pagamento de

royalties pelo uso da tecnologia intacta PRO, sejam royalties sobre sementes

reservadas ou, alternativamente, royalties p6s-plantio”.

Em julho de 2015, pelo juizo da 16° Vara da comarca de Porto Alegre foi
deferida parcialmente a tutela antecipada, com efeito erga omnes, a suspenséo
dos efeitos do acordo de licenciamento de tecnologia e quitacdo geral entre a
Associagcao dos Produtores de soja do Estado do Rio Grande do Sul e a
Monsanto do Brasil Ltda. e Monsanto Technology LLC no que se refere a
cobranga da tecnologia RR2 PRO por contrariar o artigo 10, IV da Lei de
protecao de cultivares.

Para melhor entendimento passo a narrar os fatos em litigio:

Trata-se de uma agao coletiva que figura como requerente a Associagao
dos Produtores de Soja do Estado do Rio Grande do Sul e outros e, como
requerida as empresas Monsanto do Brasil Ltda. e Monsanto Technology LLC.
As requerentes alegaram que as requeridas vinculavam os agricultores a um
pacto de licenciamento de tecnologia os obrigando contratualmente ao
pagamento de um valor de royalties sobre as sementes reservadas e pos-
plantio, independentemente de sua destinacdo, limitando a doag&o e troca de
sementes apenas entre outros licenciados. Assim sendo, o Juiz Silvio Tadeu de
Avila decidiu®:

Relatados. DECIDO. (...) Os artigos 5° LXX, b) e 8° lll, da
Constituicdo Federal preveem a legitimidade dos Sindicatos
para postulagdo, como substitutos processuais, dos direitos
dos seus sindicalizados, independente da autorizagdo ou de

individualizagéo daqueles. Na mesma linha é o art. 81 do CDC,
que trata da defesa de direitos coletivos e que, como se vera,

22 Poder Judiciario do Estado do Rio Grande do Sul, Processo n. 1.15.0119574-4, Comarca
Porto Alegre, 16° Vara Civel, Julgador: Silvio Tadeu de Avila.
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incide na espécie. lrresignam-se os requerentes na condigao
de substitutos processuais porque as rés, por meio de
instrumentos contratuais de adesao, imputam aos produtores
de soja a responsabilidade pelo pagamento de royalties tanto
para a aquisicdo de sementes RR2 PRO (transgénicas), quanto
para a utilizagdo das novas que sejam fruto das adquiridas
originalmente, o que configura o bis in idem e viola a Lei de
Protecao de Cultivares, n° 9.456/97, do Cédigo do Consumidor,
e do Cadigo Civil. A pretensdao dos demandantes (fl. 32, item
7.6) nao diz com autorizagdo para comercializagao das
sementes daquilo que adquiriram (aqui, sim, mediante
pagamento das royalties), mas com a possibilidade de reserva,
troca e pds-plantio, sem pagamento de segundos royalties. A
soja RR2 satisfaz os requisitos do art. 3° inciso IV da Lei n°
9.456/97, ou seja, € uma cultivar, ou uma variante estavel da
oleaginosa, criada por modificagdo genética de sua estrutura
intima. As disposicdes contratuais elaboradas pelas rés estéo
nas fls. 312/317, sob o nome Acordo de Licenciamento de
Tecnologia e Quitagdo Geral. Tal Acordo prevé o pagamento
de royalties a Monsanto para as sementes originarias (sobre o
que nao ha discussao) e para reservadas e ou destinadas ao
pos-plantio, bem como a renuncia por parte dos sojicultores, de
restituicdes ou indenizagdes relativamente as sementes de
tecnologia anterior, as RR1. Charlene Avila, titulada advogada
e Mestre em Direito Empresarial escreveu artigo que consta na
internet (insercdo em 14/05/2015) sob o titulo “O Brasil
segundo a Monsanto: eterno deja vu e martirio dos
sojicultores”, onde explicita a sistematica de cobranca aos
agricultores, adotada: “A prépria Monsanto, na oportunidade da
diligéncia efetuada pelo Cade para o licenciamento da
tecnologia Intacta RR2 PRO alegou que o agricultor paga por
trés vezes rovalties a licenciadora da tecnologia transgénica: A
primeira_é realizada no momento da aquisicdo das sementes
junto aos multiplicadores. Nesta fase ha pela multinacional a
monitoracdo do preco pago pelo agricultor ao seu multiplicador
ou_distribuidor, e uma devassa reguladora que monitora a
identidade do agricultor, localizacdo, quantidade vendida, safra,
estado de plantio, plantabilidade e produtividade, entre outras
informacdes, como uma _espécia de ditadura militar: a
Monsanto tem uma agéncia de controle chamada “policia
genética”. E um sistema ultrajante: estas sdo agéncias
particulares de investigacdo que vao aos campos dos
agricultores e colhem amostras; eles pedem aos agricultores
gue apresentem as notas fiscais de compra de sementes e
herbicidas da Monsanto, e caso eles ndo a tenham, sao
processados. A empresa sempre ganha, porgue nio respeitar
um contrato é considerado quebra de direitos de propriedade
intelectual da Monsanto. A segunda forma de cobranca se
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refere _a utilizacdo de semestres salvas dentro da Lei de
Protecdo dos Cultivares. Quanto a este procedimento utilizado
pela multinacional ja me pronunciei: as variedades das plantas
de soja da Monsanto protegidas pelo sistema de cultivares,
premissa permite e promove que o0s agricultores livremente
reservem, troquem, doem e comercializem como alimento e
matéria-prima as sementes novas por forca do imperativo legal
contido na LPC em seus artigos 10, I, Il e IV. Uma semente,
como material de propagacdo pode ser comida, ou dela
extraida o6leo combustivel; nem por isso havera direito
exclusivo do titular do certificado. Ndo é por ser material de
propagacdo, mas por ser usado como tal, que se exerce o
direito. Assim, ndo ha violacdo de certos atos: reservar e
plantar sementes para uso proprio, em seu estabelecimento ou
em estabelecimento de terceiros cuja posse detenha; o uso ou
venda como _alimentos ou matéria-prima o produto obtido do
seu plantio, exceto para fins reprodutivos e; sendo pegueno
produtor rural, multiplicar sementes, para doacdo ou troca,
exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, no
ambito de programas de financiamento ou de apoio a
pequenos produtores rurais conduzidos por érgaos publicos ou
organizacoes ndo governamentais, autorizadas pelo Poder
Publico. Ademais, essa pratica usual pela Monsanto conflita
sobremaneira a legislacdo nacional de cultivares que néo
admite outra protecdo além do registro de cultivares sua
protecédo recaira sobre o material de reproducdo e multiplicacdo
vegetativa da planta inteira ndo existe patente de semente no
Brasil. O elemento central de distincdo entre patentes e
cultivares é a existéncia de limitacbes ao direito de cultivares,
(inexistentes no_sistema e patentes), que desaparecem no
caso de uma dupla protecado, ou de uma extensao da exclusiva
patentaria no campo de cultivares., assim como os institutos de
excecdo do melhorista (breeder's exemption) e o privilégio dos
agricultores (farmer's rights) restardo como jcontos da
carochinha frente a possibilidade de sobreposicdo entre as
exclusivas. A terceira cobranca ocorre na ocasido de entrega
do gréo de soja nos pontos de entrega (POD-Point of delivery),
de forma que, sendo a soja geneticamente modificada, ocorre o
pagamento dos royalties. Ha também uma quarta cobranca,
paga pelos multiplicadores, o royalty de multiplicacdo. Ha
dessa fora, a inquestionavel dependéncia econdmica por parte
das licenciadas e dos produtores, bem como o alto grau de
concentracdo da producdo de tecnologia transgénica por parte
da Multinacional? (...)” (grifos nossos (...)

(...) Isso posto, defiro parcialmente a tutela antecipada, com
efeito, erga omnes, para suspender no que se refere a semente
RR2 PRO os efeitos do Acordo de Licenciamento de

2 AVILA, Charlene de. O BRASIL SEGUNDO A MONSANTO: UM ETERNO “DEJA VU” AOS MOLDES
DO DOCUMENTARIO DE MARIE-MONIQUE ROBIN, 2015. Revista de propriedade intelectual,
Direito Contemporaneo e Constituicao, PIDCC.
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Tecnologia e Quitacdo Geral das fls. 312/317 naquilo que
contrariem o art. 10, IV, da Lei de Protecdo de Cultivares, isso
no tocante aos pequenos produtores rurais, assim definidos no
§3° do mesmo inciso IV da Lei n°® 9.456/97; e para obstar,
quanto aos produtores em geral a nova cobranga, pelas rés, de
royalties apds a primeira aquisicdo das sementes em aprego.
Vedado, todavia aos produtores oferecimento a venda ou a
comercializagdo do material de propagacao da cultivar sem a
autorizagao das rés (art. 8°, Lei das Cultivares). Para o caso de
descumprimento, as rés pagardo ao Fundo Nacional dos
Direitos do Consumidor multa no valor de R$ 2.000,00 por
evento. Citem-se. Intimem-se. Diligéncias legais.

A referida decisido deixa claro duas circunstancias:

De direito: o direito do produtor rural de reservar e plantar semente para
uso proprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros cuja
posse detenha, o uso e venda como alimento ou matéria prima e, desde que
seja pequeno produtor rural, o direito de multiplicar sementes para troca ou
doacao.

De fato: o ato do titular da tecnologia ultrapassou os limites social e
economicamente toleraveis, violando o principio da boa-fé objetiva e os limites
legais do direito pertinente:

Diante da ordenacéao contratual, o principio da boa-fé e a teoria
do abuso de direito complementam-se, operando aquela como
parametro de valoragao do comportamento dos contratantes: o
exercicio de um direito sera irregular, e nesta medida abusivo,
se consubstanciar quebra de confianga e frustragao legitima de
expectativas. Nesses casos, o comportamento formalmente
licito, consistente no exercicio de um direito, &, contudo, um

comportamento contrario a boa-fé e, como tal, sujeito ao
controle da ordem juridica®.

Assim vejamos:

A decisao consubstancia no sentido de uma suspensio dos efeitos dos
termos do contrato de licenciamento de tecnologia e quitacédo geral redigido de

forma unilateral pela Monsanto aos produtores rurais para o valor da cobranca

? NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato — Novos paradigmas. Ed. Renovar, 2002, p. 141.
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na moega de 7,5% quando comercializada a soja como matéria prima ou
alimento (vedado a comercializagdo como semente ou material de
propagacao).

Assim, o juizo deferiu parcialmente antecipando a tutela, com efeito,
erga omnes, para suspender no que se refere a semente RR2 PRO os efeitos
do Acordo de Licenciamento de Tecnologia e Quitagdo Geral naquilo que
contrariem o art. 10, IV, da Lei de Protecao de Cultivares, isso no tocante aos
pequenos produtores rurais, assim definidos no §3° do mesmo inciso IV da Lei
n°. 9.456/97; e para obstar, quanto aos produtores em geral a nova cobranga,
pelas rés, de royalties apos a primeira aquisigdo das sementes em apreco.
Vedado, todavia aos produtores oferecimento a venda ou a comercializagao do
material de propagacao da cultivar sem a autorizagcédo das rés (art. 8°, Lei das
Cultivares).

A lei de cultivares em seu artigo 10 prevé que ndo ha violagao ao direito
do obtentor da cultivar protegida se:

| - reserva e planta sementes para uso proprio, em seu estabelecimento
ou em estabelecimento de terceiros cuja posse detenha;

Il - usa ou vende como alimento ou matéria-prima o produto obtido do
seu plantio, exceto para fins reprodutivos;

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

IV - sendo pequeno produtor rural, multiplica sementes, para doagao ou
troca, exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, no ambito de
programas de financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais,
conduzidos por orgaos publicos ou organizagbes n&o-governamentais,
autorizados pelo Poder Publico.

Por outro viés que ndo da lei de cultivares encontramos algumas
excegdes elencadas na lei patentaria que ndo ha necessidade da autorizagéo
do titular da tecnologia, como:

(i) o uso de carater privado e sem finalidade comercial, desde que nao

acarrete prejuizo econémico ao titular do titulo patentario; e
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(i) o uso de carater experimental, com o escopo de estudo ou pesquisa
cientifica ou tecnolégica (art. 43, | e I, respectivamente, da LPI).

E, ainda, no que se referem as patentes relacionadas a matéria viva:

(i) o uso, sem finalidade econémica, do produto patenteado como fonte
inicial de variagao ou propagacgao para obter outros produtos; e

(i) o uso, comercializagao ou circulagao de produto patenteado que haja
sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por
detentor de licenga, desde que o produto patenteado ndo seja utilizado para
multiplicagdo ou propagacao comercial da matéria viva em causa (art. 43, V e
VI, respectivamente, da LPI).

Retornando a decisdo judicial supra mencionada, a questdo da
suspensao (temporaria) diz respeito a porcentagem que era descontada do
produtor na oportunidade da comercializagdo da soja € nao a respeito do
pagamento de royalties pelos a proprietaria da tecnologia.

No entanto, o pagamento deste royalties deve ser feitos da forma legal
na oportunidade da aquisicdo das sementes da empresa sementeira. No
momento que o produtor passa a ser proprietario a lei confere o direito
preconizado no artigo 10 da lei de cultivares para que sirva como semente
propria, portanto, ilegal a segunda cobrancga.

Neste sentido a decisdo preconiza que devido a concretude do Acordo
(compulsério) nos topicos que prevéem a cobranga de royalties em segunda
fase (duplamente, pois) € manifestamente abusiva nos termos do art. 51, IV, do
CDC, pois coloca quem o adere em desvantagem exagerada, o que é
incompativel com a boa-fé e com a equidade.

Em agosto de 2015, o Tribunal de Justica do Rio Grande do Sul (TJRS)
suspendeu a liminar concedida pela 162 Vara Civel de Porto Alegre no fim de
julho que proibia a Monsanto de cobrar, em todo o pais, royalties de 7,5%
sobre a venda de soja com a tecnologia Intacta RR2 produzida com sementes
salvas pelos proprios agricultores. O efeito suspensivo é valido até o

julgamento do presente feito.
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Atualmente, a empresa de forma impositiva e unilateral estabelece a
cobranga no momento que o agricultor comercializa semente propria, 0 que
torna por si s6 este procedimento ilegal e inconstitucional por varias razées de

fato e de direito:

» Fere o direito proprio e inalienavel dos agricultores, de reservar, trocar,

doar as sementes préprias; segundo,

» Fere o direito do consumidor porque esta cobranga de 7,5% na moega
passa a ser custo quando adquirido os insumos derivados deste produto;

P Fere os interesses do Pais porque bilhdes de reais sdo remetidos para
os Estados Unidos, sede da multinacional, deixando de circular no mercado
interno e por derradeiro fere a seguranga alimentar devido o aumento dos

custos deste insumo.

Em outras palavras existe o perigo de dano irreparavel ou de dificil
reparacdo uma vez que persistir a dupla cobranca, fato que obstara,
notadamente aos pequenos produtores, 0 acesso a biotecnologia e ao plantio,
0 que redundara em prejuizo as suas subsisténcias e as produtividades das
lavouras, com repercussao no prego ao consumidor (lei da oferta e procura), e
ao proprio interesse nacional relativamente as divisas advindas da exportagéo.

Saliento que em 2012 o produtor rural pagava a saca de soja o valor de
80 reais e a titulo de royalties pelo uso da tecnologia o valor de 21 reais e 2%
na moega. Atualmente, a saca de semente esta em 340 reais, os royalties
cobrados no fornecimento 115 reais a saca e na moega passou a 7,5% .

Na verdade ha incompatibilidade entre a producdo e a geragdo minima
para o setor produtivo que ndo encontra meios eficazes para insurgir contra
esta pratica nociva da multinacional.

Importante reafirmar que o produtor pode consumir, vender o excesso da
soja desde que seja como matéria prima e alimento, exceto como semente ou
material propagativo. Como também o pequeno agricultor pode fazer trocas de

sementes em programas oficiais segundo a lei de cultivares.
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Neste sentido, o produtor podera vender a semente prépria sem a

interferéncia e a cobranca de royalties da monsanto. A multinacional ndo pode
interferir em como o produtor vai produzir estas sementes. Essas questbes séo
unicamente de interesse nacional e dos produtores.

Essa premissa muitas vezes é confundida como a de negar os direitos
intelectuais que as empresas, por vezes possuem por periodo temporario. Na
verdade se paga royalties pela primeira aquisigdo, mas nao quando o produtor
rural produz semente prépria.

Nao devera haver sequnda cobranca quando o produtor vende e

reserva como matéria prima o fruto de seu labor.

Fundamentalmente considero que é importante para o Pais e para o
agricultor a criagdo de sementes proprias para reduzir o custeio e controlar a

escalada de precos deste mercado.

1. Dos modelos contratuais de licenciamento de patente da soja
transgénica

Os direitos de propriedade intelectual constituem um regime especial
pelo qual o Estado concede temporariamente direitos exclusivos aos inventores
para explorar a sua invencao ou inovacao.

O raciocinio deste sistema fixa na finalidade de compensar o esforco
inovador, enquanto as exclusivas estiverem em sua vigéncia e, ao seu fim
caem em dominio publico.

Apesar de temporario, € um direito conferido pelo Estado a um
monopodlio econbmico para que o inventor explore a invencdo e, em
contrapartida, oferegca beneficios socioecondmicos e tecnoldgicos para a
sociedade.
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O sistema de patentes, em particular, foi concebido em sua génese
essencialmente para proteger as invengdes nas areas mecanicas sendo as
criagdes na seara vegetal, excluidas desta protegao.

Os produtos agricolas, sementes, graos ou o todo ou parte de plantas,
além de constituirem meios de produtibilidade agricola, s&o produtos de
propagacédo e reprodutibilidade que se distinguem dos produtos da area
mecanica pela sua autorreplicagao.

Por outro lado, coube ao agricultor através de praticas seculares ndo so
reservar os grédos ou sementes, mas também seleciona-las e melhora-las,
nomeadamente através do intercambio com outros agricultores e outras
comunidades agricolas.

Com o advento da biotecnologia na seara agricola e consequentemente
a proliferacdo das culturas de variedades vegetais transgénicas, ou seja,
aquelas em que as técnicas da engenharia genética conferem certas
qualidades em que a espécie vegetal em seu estado natural ndo alcangariam,
tornou-se necessario mecanismos que protegessem estas criagdes, como
sistemas de propriedade intelectual e, principalmente, mecanismos contratuais
que atuassem em prol das partes contratantes, reservando-lhes e garantindo-
Ihes direitos e deveres.

Entretanto, existem situagbes em que a pratica diverge da teoria. Note-
se que sob o amparo dos instrumentos de contratos de licenciamento ou
Acordos, as empresas biotecnologicas, detentoras de alto poder concentrado
de mercado, amarram as partes contratantes através de clausulas
consideradas anticompetitivas, abusivas e ilegais.

Como exemplo, sob os arrepios das leis de propriedade intelectual
(classica ou sui generis), clausulas que estendem a cobranga de royalties de
sementes para o replantio, ou seja, a partir de seus “direitos intelectuais”,
altamente questionaveis, as multinacionais sementeiras dominam toda a
producao e comercializagdo de graos de um Pais.

‘Essencialmente, em vez da simples venda de sementes, como ocorria

antes, as empresas optaram por adotar a postura da Microsoft no
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1225

licenciamento de seus programas, e passaram a licenciar sementes™” e cobrar

por elas, por todo o ciclo produtivo e reprodutivo.

Indo mais adiante, as empresas sementeiras desenvolveram algumas
estratégias de mercado. Além de aliar as tecnologias transgénicas protegidas
por direito de exclusivas, entrelacam as vendas com outros produtos de sua
prépria marca, como exemplo, transgénicos resistentes a herbicidas e a
insetos, bem como por um sistema contratual vertical que entrelagca aos moldes
de um “casamento de conveniéncia”, os transgénicos e os herbicidas.

Esse fato consuma um monopdlio de mercado independentemente do
amparo da legislacdo de propriedade intelectual do pais onde o agricultor
desenvolve a produgao:

(...) esta proteccion de la propiedad industrial de la semilla MG
no es la unica proteccion legal desarrollada por las empresas
biotecnoldgicas. La proteccion de los organismos modificados
geneticamente no esta reconocida em todo los paises, y em los
paises em los que esta reconocida, no tiene necesariamente El
mismo alcance. Por ello, Is empresas biotecnolégicas han
desarrollado estratégias de mercado, como la creacion de
transgénicos resistentes a herbicidas especialmente potentes
elaborados por la misma empresa biotecnolégica, asi como la
elaboracion de um sistema contractual, basado em contratos
tipo de integracion que lés permite mantener um monopdlio
legal independientemente del amparo que |és ofrezca la

legislacion de propiedad industrial del pais donde El agricultor
desarrolle su produccion.®

Note-se que ao desenvolver uma estrutura verticalizada de contratos de

licenciamento?’, as empresas sementeiras controlam a producdo e

% \/ide: BARBOSA, Denis Borges. Dois estudos sobre os aspectos juridicos do patenteamento
da tecnologia Roundup Ready no Brasil. A questdo da soja transgénica, 2013, p. 88; HEIMES,
Rita S. Post-Sale Restrictions on patented seeds: which Law governs? April 20, 2010. Wake
forest intellectual property law journal, vol. 10, n. 2, p.98, 2010. Available at SSRN:
http//:ssrn.com/abstract=1593230127

% CANELLAS, Anselmo Martinez. El control de produccion de semillas transgénicas por meédio
de contratos. Faculdad de derecho — Universidad de Iés lles Balears. InDret, Revista para El
analisis del derecho, Barcelona, enero de 2012, p. 5. Disponivel em: www.indret.com. Acesso
em: 12/05/2015

" Os contratos de integracéo vertical operam a venda de produtos agricolas e pecuarios, mas
inclui-se nesses contratos uma série de outras obrigagdes a cargo do produtor agricola e da
empresa agraria, tais como: observar o uso de determinada técnica de produgdo do bem, a
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comercializagdo das sementes transgénicas, muito além do periodo de duragéo
de suas exclusivas patentarias, impondo aos agricultores a recompra de suas
colheitas, o uso de determinados herbicidas e proibem que os agricultores
guardem ou reservem as sementes para futuras colheitas.

Desta declaragdo, a estrutura verticalizada de contratos evidencia
empiricamente que ndo ha equilibrio quanto ao poder de negociagédo e devida

transparéncia entre as partes contratantes:

O sistema atual apresenta-se como predominantemente
conduzido pela agroindustria, na qual o produtor rural tem
papel secundario na formagcao do contrato, sendo comandado
e controlado pela integradora. (...) Dessa forma, a perspectiva
de que o sistema de producgéao integrado possa prosperar como
meio adequado de conduzir a producao, depende de avangos
institucionais que garantam contratos mais equilibrados, o que
nao ocorrera se o produtor for considerado apenas como um
apéndice da producéo?®.

E imperativa nas relagbes de mercado a exigéncia de maior
transparéncia nos contratos entre os produtores rurais e as empresas
sementeiras para que se conheca de forma clara e na integridade o objeto e as
condi¢des contratuais, bem como sua contrapartida.

As empresas sementeiras no Brasil que detém uma tecnologia protegida
por patente “descansam em bergos esplendidos” na cobranga de seus royalties
por estarem respaldadas por uma rede de parceiros e colaboradores que
atuam como agentes na efetivagdo da cobranga, como relatam Varela e
Marinho:?°

A solugéo foi entdo ampliar o controle na venda desta soja aos
armazéns, que concentram a aquisicdo da soja dos
agricultores e sdo concentrados nas maos de poucas
empresas. Por meio de uma nova série de contratos, os
armazeéns passavam a ser controladores do uso da tecnologia
da Monsanto. Na chegada de um caminhdo de soja no

utilizagdo de insumos fornecidos diretamente pelo empresario industrial (sementes,
fertilizantes, embrides, etc). DUARTE, Alessandro. Contratos de integragdo vertical no
agronegocio. Alessandroduarte.jusbrasil.com.br. Artigos jusbrasil, 2014.

% SOPENA, Mauro Barcellos, BENETT], Rodrigo Alexandre. Regulamentagao e enforcement
em contratos agricolas de integragao vertical. Editora.unoesc.edu.br., 2013.

% VARELA, Marcelo Dias, MARINHO, Maria Edevalcy Pinto. Propriedade Intelectual e
exportacdo de soja — reflexdes a partir da experiéncia argentina e brasileira face aos julgados
pelas cortes europeias. In Plaza, Charlene Maria Coradini de Avila et al (Coord.) Propriedade
Intelectual na Agricultura, Belo Horizonte, 2012, p. 254-55.
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armazem, o produtor era estimulado a identificar se a soja era
ou nao transgénica. Caso alegasse espontaneamente a
transgenia da soja, pagava um valor de taxa de tecnologia
mais reduzido. Caso contrario, o responsavel pelo armazém
realizava um teste, com um kit fornecido pela Monsanto, que
identificava o teor de transgenia na soja. Caso o gene de
resisténcia ao flifosato fosse identificado, o valor da taxa de
tecnologia a ser pago era mais expressivo. (...) Restavam
ainda os ‘traders’, grandes empresas que exportam a soja
para a Europa. O controle dos ‘traders’ foi realizado
diretamente na Unido Europeia, por meio da exigéncia do
pagamento dos ‘royalties’s as empresas importadoras
brasileiras. No caso, toda a produgédo de soja é afetada,
mesmo aquela em farelo. Toda essa estrutura de contratos foi
possivel a partir da expectativa da obrigatoriedade do
pagamento de direito de propriedade intelectual. Os
exportadores pressionaram os atores inferiores da cadeia
produtiva para o pagamento de ‘royalties’. Os agricultores
acreditavam que havia direitos de propriedade intelectual,
qualquer que fosse o destino final de sua soja e aceitavam as
taxas cobradas pelos armazéns, legitimada pela existéncia de
uma patente.

Desse modo, sempre que o produtor adquiria a semente transgénica do
multiplicador ou distribuidor, ou ainda negociava a venda de sua producgéo de
soja futura com o armazém ou a trading, assinava um instrumento contratual
onde reconhecia os direitos de propriedade intelectual da Monsanto e
autorizava a deducgao de royalties sobre o valor que receberia pela venda do

produto®.

% Menciona-se, a titulo ilustrativo, clausula padrao disposta em contratos de compra e venda
se soja transgénica apresentados aos produtores por fradings e armazéns: “Clausula Quinta —
Da fixacdo do preco definitivo da mercadoria. (...) Paragrafo 2° - Do prego definitivo fixado
conforme acima, a COMPRADORA efetuara as retencdes determinadas pela legislagédo
vigente, quer sejam decorrentes de legislagédo federal, estadual ou municipal, tais como: (...) b)
Direitos de Propriedade Intelectual (DPI) devidos 8 MONSANTO DO BRASIL LTDA., com sede
em Sao Paulo (SP), inscrita no CNPJ n° 64.858.525/0001-45, pela utilizagdo da tecnologia
‘Roundup Ready’ (RRSB), declarada pelo VENDEDOR ou condicionada ao resultado dos
testes de transgenia a serem aplicados a cada carga recebida, neste caso um custo
complementar de RS 30,00 por Teste aplicado (por carga). Para as cargas que tiverem resultado positivo
(a soja contém o ‘gene Roundup Ready’), os valores acima (valor DPI e custo aplica¢cdo do teste) serdo
retidos em definitivo a favor da MONSANTO.” SOUZA JUNIOR, Sidney Pereira. Patente de invengdo em
biotecnologia transgenica. Tese de doutorado pela Ponticifia Universidade Catdlica de Sao Paulo, 2015.
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Canellas, ao se referir sobre os contratos de licenciamento entre as
multinacionais e outras empresas na Europa, em particular na Espanha,
assinala que as empresas titulares da tecnologia patenteadas e de variedade
vegetal, ou ambas conjuntamente (vez que a Europa admite a sobreposigcao de
exclusivas) outorgam a empresa interessada o monopolio para a produgao e
comercializagédo através de contrato de licenciamento. Neste referido contrato,
a empresa licenciada se obriga a pagar royalties assumindo a obrigacéo de
informar a empresa licenciante sobre a producdo e vendas de maneira
periodica.

Em consequéncia, o contrato entre o produtor-distribuidor e o agricultor
tem feicdo de contrato atipico marcado pelos riscos do excesso de autonomia

privada ou mesmo de mercado:

Mixto entre el contrato de compraventa, el contrato de licencia
de patente (o de licencia de obtencion vegetal, o de ambos), El
contrato de tecnologia o de cesion de Know-how (por la
transmision de conocimientos sobre las peculiaridades del
cultivo de OGM al agricultor durante el asesoramiento y control
de los expertos de la empresa biotecnologica durante la
siembra, cultivo y recoleccion, por 16 que se incluye el deber de
confidencialidad que vincula tanto al productor como o
agricultor) y el contrato de prestacion de servicios®'.

Note-se que a liberdade de contratar e a autonomia da vontade, quando
excessivas, criam dificuldades nas relagdes negociais, vez que ao inexistir
normas que regulem eficazmente os Acordos a seguranga juridica fica “a
deriva” gerando decisdes conflitantes nos tribunais e totalmente desprovidas de
suporte legal.

Além disso, 0 excesso de liberdade contratual gera efeitos paradoxais
que minam esta mesma “liberdade” de contratar.

Uma outra analise se faz necessaria (uma vez que existe uma pratica
usual no mercado de sementes) diz respeito ao pagamento de royalties pelo

produtor rural na oportunidade do pdés-plantio e calculado sobre o volume de

3" CANELLAS, Anselmo Martinez. El control de produccion de semillas transgénicas por meédio
de contratos. Faculdad de derecho — Universidad de Iés lles Balears. InDret, Revista para El
analisis del derecho, Barcelona, enero de 2012. Disponivel em: www.indret.com. Acesso em:
12/05/2015
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graos produzidos e nao sobre a saca de sementes adquiridas (apesar de que
nesta oportunidade também ha a cobranga de royalties).

Esta pratica usual perpetrada pelas empresas sementeiras além de ser
abusiva é ilegal, vez que gera uma série de distor¢gdes sobre o valor que
efetivamente pode ser cobrado a titulo de royalties ao produtor rural pelo uso
da tecnologia protegida.

Sidney Pereira® em sua tese de doutorado nos diz que:

Pense-se na seguinte situacdo: um produtor adquire
determinado numero de sacos de semente transgénica e
obtém um crédito de isencdo de pagamento de royalties até
um determinado limite de graos. Porém, pelo alto grau de
eficiéncia no planto e manejo da safra, obtém uma
produtividade maior que o limite estabelecido, sujeitando-se ao
pagamento de royalties pelo excedente. Paradoxalmente,
sofrera uma penalidade por conta de sua alta performance e
pagara royalties sobre a produgao que superar a produtividade
esperada pela quantidade de sementes adquirida, o que
afronta o principio da razoabilidade estabelecido pelo Direito.
E, se porventura produzir menos, ndo se permite, segundo
essa sistematica, a utilizacdo do crédito remanescente na
safra subseqliente. Embora, nessa situagao, ha que se aferir
se a n&o produtividade decorre do mal-uso da tecnologia, pelo
qual responde o produtor rural, ou pela ineficacia da tecnologia
patenteada, pelo qual responde a empresa de biotecnologia.

Outra distorgdo advém da contaminagdo da safra de soja
convencional pela soja transgénica, o que é motivo de grande
preocupacido, de modo que, mesmo ao produtor rural que
produziu soja convencional, visando a um mercado
diferenciado, e se viu prejudicado pela contaminacao da safra,
devera se sujeitar ao pagamento de royalties sobre toda a
produtividade na comercializagcdo do produto. Nao s6 sera
prejudicado pelo pagamento indevido de royalties, decorrente
de fato alheio a sua vontade e muitas vezes até desconhecido
por ele, como, igualmente, a provavel perda de prego na
venda do produto, levando-se em conta que o mercado de

%2 SOUZA JUNIOR, Sidney Pereira. Patente de invengdo em biotecnologia transgenica. Tese
de doutorado pela Ponticifia Universidade Catdlica de Sao Paulo, 2015.

% AVILA, Charlene de. Das patentes aos royalties - 0 caso da soja transgenica da monsanto.
Revista de propriedade intelectual, Direito e Constituicdo, 2015. Apontamentos sobre a
cobranga de royalties da soja RR1 e outras questdes emblematicas em propriedade intelectual.
Revista da ABPI, 134, 2015.
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soja convencional é bem mais restrito e, por isso, mais
valorizado internacionalmente.

Importante lembrar que esta pratica usual de cobranga abarca tanto as
tecnologias RR1 quanto a RR2 PRO. J& pronunciei em estudos anteriores™
que os calculos de valores de pagamentos de royalties respectivos e outras
restricbes consequentes devem tomar em conta n&o o valor da colheita (ou da
semente, se para uso reprodutor), mas exclusivamente ao ganho de resisténcia
ou produtividade resultante desta tecnologia.

O valor cobrado a titulo de royalties sobre a producdo advinda da
colheita é ilegal, pois trata a exclusiva como se fora um produto final e a
semente nunca sera um produto final. Assim, esta pratica restritiva, abusiva e
ilegal se sujeita as constricdes da legislacdo da defesa da concorréncia, uma
vez que toma como base de calculo para a cobranca dos royalties elemento
estranho objeto reivindicado da exclusiva.

34 «

Assim, no dizer de Denis Borges Barbosa™ “se o produto patenteado

pela Monsanto n&o é o produto da colheita, mas tao simplesmente um aparelho
que atua no processo industrial de plantio, cobrar royalties sobre a colheita é

cobrar sobre elemento nao patenteado”.

2. Quais os parametros legais para mensurar a cobranca de royalties nos
contratos ou acordos de licenciamento?

Iniciemos por dois Acordaos divergentes entre si:

APELACAO — PROPRIEDADE INDUSTRIAL — PATENTES -
REMUNERAQAO PELO USO DE PATENTE — ROYALTIES —
CONVENCAO ENTRE AS PARTES — RECURSO PROVIDO.

. Ora, a atribuicdo do INPI para averbar contratos que
envolvam cessdo de patentes, marcas e transferéncia
de tecnologia, previstas nas leis de propriedade
industrial (Lei 9.279/96), de remessa de dividendos para
o exterior (Lei 4.506/64) e do imposto de renda (Lei
4.506/64 e Dec. n. 3.000/99), tem por escopo: (1)
conferir eficacia contra terceiros, sem prejuizo dos

* BARBOSA, Denis Borges. Dois estudos sobre os aspectos juridicos do patenteamento da
tecnologia roundap ready no Brasil - a questao da soja transgenica, 2013.
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efeitos ja produzidos inter-partes, desde a assinatura;
(2) permitir a remessa de pagamento para o exterior, a
titulo de royalties; e (3) permitir a dedutibilidade fiscal de
valores remetidos para o exterior.

1. Da leitura dessas leis, e das demais que versam sobre
as atividades econdbmicas no pais, ndo se extrai
nenhum dispositivo que delimite valores ou percentuais
a_serem praticados pelas partes, no ambito de seus
interesses industriais e produtivos, denotando que as
diretrizes _econdmicas do pais, apods o advento da
constituicdo de 1988, tém sido todas no sentido de
primar _pela livre iniciativa e concorréncia de mercado,
com ampla abertura ao capital estrangeiro, a partir da
década de 90. (grifos nossos);

1. De modo que, diante do quadro legislativo vigente, n&o
pode o INPI, a seu exclusivo critério, adentrar o mérito
de negociagdes privadas, para impor condi¢des, a seu
critério, valendo-se de percentual engendrado para
outros fins — de dedutibilidade fiscal — resultando, ao
meu sentir, em erro invencivel na aplicacdo da lei. A
uma, por inexisténcia de atribuicido para tal ingeréncia.
A duas, por inexisténcia de norma ou politica publica de
delimitacdo de precos. A trés, por se tratar de ato de
pura especulacdo, dada a absoluta falta de
conhecimento técnico da autarquia das politicas de
precos de mercado e seus reflexos na producio,
existindo, como se sabe entes federativos
especialmente aparelhados para tal fim. E a quatro —
porgue sob a égide de um estado de direito e da livre
iniciativa ndo cabe ao aparelho do estado intervir onde
as partes ndo se sentem prejudicadas, sob pena de
substituir-se o _império _da lei, pelo assistencialismo.
(Apelacao Civel n. 2007.51.01.800906-6. Des. Messod
Azulay) (grifos nossos).

Entretanto, n&do é pacifica a jurisprudéncia, neste sentido:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRATO DE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. USO DE MARCA.
AVERBAGCAO, INPI. REMESSA DE ROYALTIES. EMPRESAS
COM VINCULO ACIONARIO. LIMITAGAO.

1. ()

2. A lei 9.279/96 somente retirou do INPI, ao revogar o
paragrafo unico do art. 2° da Lei 5.648/70, o juizo de
conveniéncia e oportunidade da contratagdo, ou seja, o
poder de definir quais as tecnologias seria mais adequado
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ao desenvolvimento econdmico do Pais. Esse juizo, agora,
€ unicamente das partes contratantes. Persiste, todavia, o
poder de reprimir clausulas abusivas, especialmente as que
envolvam pagamentos em moedas estrangeiras, ante a
necessidade de remessa de valores ao exterior,
funcionando, neste aspecto, no minimo como agente
delegado da autoridade fiscal.

3. Com o advento da lei n. 8.393/91, passou-se a admitir as
remessas entre empresas subsidiarias e matriz no exterior,
com as consequentes dedugdes, desde que observados os
limites percentuais na Portaria 436/58 do Ministério da
Fazenda, em seu item |, que trata dos royalties pelo uso de
patentes de invencédo, processos e formulas de fabricagao,
despesas de assisténcia técnica, cientifica, administrativa
ou semelhante (minimo de 1% e maximo de 5%). Ocorre
gue a mesma Portaria, em seu item I, atinente aos royalties
pelo uso de marcas de industria € comércio, ou nome
comercial, em qualquer tipo de producdo ou atividade,
dispde um percentual de remessa de 1%, quando o uso da
marca ou nome nhao seja decorrente da utilizacdo de
patente, processo ou féormula e fabricacdo. Em outras
palavras, a legislagcdo veda a imposi¢gdo de onerosidade
simultdnea na celebragdo de contratos de licenga de
marcas e de contratos de transferéncia de tecnologia.
Apelacgao desprovida. (Apelacao Civel n.
2006.51.01.511670-0, Des. Liliane Roriz).

Na analise dos precedentes acima, pode-se verificar que inexiste norma
ou politica publica que verse sobre a delimitagdo de valores ou percentuais
com relacdo aos contratos de licenciamento e/ou transferéncia para a fixacao
de royalties, (exceto para os contratos sob a égide das regras cambial e de
mercado). Geralmente, as partes contratantes possuem autonomia negocial na
estipulacao dos valores e percentuais respaldadas pelas forcas de mercado.

A fixagéo de royalties, em principio, estara condicionada a autonomia de

vontade entre as partes, cuja efetividade se efetuara as forgas de mercado:

O valor de uma patente & garantir ao seu titular a oportunidade
de mercado de utilizar, com exclusdo de todos os outros, uma
tecnologia. Assim, a autorizagao resultante de uma licenga
permite ao licenciado explorar essa oportunidade de mercado.
Enquanto o mercado especifico ao qual a autorizagao fornece
efetivamente a oportunidade de aceder existe, o valor da
licenca é a do acesso a tal mercado. Enquanto o preco da
licenca — o royalty — corresponder ao acesso, ha espaco para a
cobranga do prego. Quando n&o houver mais resultado
econdmico deste acesso permitido ao mercado, ou melhor,
quando o autorizado deixar de apreender como vantajoso tal
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acesso permitido, estabelece-se um limite real de cobranga do
royalty. J& se vé que os custos de desenvolver uma patente,
por mais relevantes que sejam para o dono da patente, sédo
supinamente irrelevantes para o licenciado. Uma tecnologia
carissima para seu titular pode ser completamente inutil para
um possivel licenciado, se para ele ndo da nenhuma
oportunidade de mercado™®.

Entretanto, as liberdades contratuais ndo sao ilimitadas, vez que em
algumas situagdes o licenciamento de uma tecnologia pode ser utilizado para
gerar politicas anticoncorrenciais ou clausulas abusivas e contraditérias aos
interesses publicos.

No entanto, sera facultada a intervencdo do Estado na economia a fim
de evitar abuso de poder econdmico com vistas a dominagdo de mercado, a
eliminagao da concorréncia e o aumento arbitrario dos lucros.

Assim, cabe a intervencdo do Estado quanto a liberdade de pactuacéao
sobre royalties quanto:

» Aos efeitos tributarios e cambiais;
» Aos efeitos das praticas anticompetitivas.

Denis Barbosa ao referir sobre as hipoteses em que a intervengao do
estado seja necessaria para condicionar a cobranga de royalties ou seus
efeitos mostra a relevancia a norma de defesa da concorréncia no que
concernem “as disposi¢coes relativas a base de calculo dos royalties, mas
igualmente, ao montante excessivo de tais pagamentos, ainda que a
demonstracdo de excessividade do pre¢co de uma licenga seja muitas vezes
dificil, e a compreensdo de precos nas hipoteses em que a licenciante,
diretamente ou através de empresas dependentes, exerce a atividade
licenciada, e os royalties impactam as condigbes de mercado das licenciadas

n&o vinculadas™®.

% BARBOSA, Denis Borges. Dois estudos sobre os aspectos juridicos do patenteamento da
tecnologia Roundup Ready no Brasil. A questdo da soja transgénica, 2013, p. 116-17.
% BARBOSA, Denis Borges. Op. cit., 2013, p. 120.
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3. As leis de patentes e cultivares nao prescrevem uma proibicao
expressa sobre o efeito indireto de uma patente de processo sobre uma
cultivar (patente de produto).

A maioria das legislagbes nacionais de propriedade intelectual se
conforma aos padrées estabelecidos pelo Trips que faculta aos Estados
membros adaptarem as normas de acordo com as especificidades inerentes de
cada pais.

Devido a faculdade conferida pelo Acordo Trips, o enunciado do artigo
42 da lei de propriedade intelectual patria, ndo veda o patenteamento de
plantas e animais como patentes de processo, tornando-se um normativo de
clausula aberta e, portanto sujeito as inumeras interpretacoes.

Como consequéncia, ha uma extensdo indireta da protecdo para as
patentes de produto quando as criacbes forem provenientes diretamente de
uma patente de processo.

A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu
consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com
estes propdsitos produto objeto de patente e processo ou produto obtido
diretamente por processo patenteado, art. 42, | e .

Por forga desse normativo as patentes de processo protege o produto
resultante do processo e, em consequéncia ha protecao indireta das patentes
de processo em um produto derivado de uma cultivar que, incondicionalmente
sdo protegidas por certificados de cultivar — constituindo em alguns casos uma
intercessao ou sobreposig¢ao de protegao entre as exclusivas.

Logo, por uma analise literal do enunciado do artigo 42, | e Il, tem-se que
o titular de patente de invengao, cuja protegdo abarca “novo” atributo de uma
planta, tal como um gene ou uma nova fungdo genética, constitui o direito de
explorar com exclusividade essa planta no Brasil ou vedar que terceiros a
utilizem comercialmente, sem sua autorizagdo, ou mesmo, cobrar por uma
contraprestacdo pelo uso da tecnologia protegida através de contratos de
royalties.

No entanto, note-se que os comandos do artigo 42 nao tém eficacia
plena e depende exclusivamente de uma condicionante crucial existente no

préprio normativo — qual seja?
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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 derivagao direta do produto ao processo sob pena
de tornar iluséria a proibicdo cogente do artigo 18, Ill da LPI que veda por
motivos de interesse publico, patentes do “todo ou parte dos seres vivos”.
Assim, enquanto na lei de patente existe uma vedacao implicita para as
condutas de terceiros para produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar,
sem o consentimento do titular, produtos e/ou processos abarcados pela

exclusiva, tém-se na lei de cultivares a nao violacao de certos atos:

»reservar e plantar sementes para wuso proprio, em seu

estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros cuja posse detenha;

» 0 uso ou venda como alimentos ou matéria-prima o produto obtido do

seu plantio, exceto para fins reprodutivos e;

» sendo pequeno produtor rural, multiplicar sementes, para doagao ou
troca, exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, no ambito de
programas de financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais
conduzidos por 6Orgaos publicos ou organizacbes nado governamentais,

autorizadas pelo Poder Publico.

E mais, quando se trata de material protegido pela lei de cultivares ha
vedacgao expressa contida no artigo 2° que obsta a sobreposigcao de exclusivas
sobre um mesmo objeto imaterial.

E assim o é segundo alguns preceitos normativos da UPOV de 1978, a
qual o Brasil optou ser signatario:

Da Convencgao original da Upov até a Convencao de 1978,
vigente até os anos 90, o direito do melhorista, ao contrario do

gue ocorreu no patenteamento, permitiu ao melhorista utilizar
livremente qualquer material genético protegido como um
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recurso inicial de variagdo com o propodsito de criar novas
variedades (a chamada “iseng¢do do melhorista”) (Upov 1978,
art. 5(3)); garantia também que o agricultor pudesse estocar
sementes da colheita para seu proprio plantio na safra
seguinte (o chamado “privilegio do agricultor”).

No caso de Estados membros da Unido cujas leis nacionais
permitiam a protecao tanto pelo direito do melhorista como por
patenteamento, proibia-se a “dupla prote¢do” da variedade por
direitos de melhorista e por patenteamento (Upov, 1978, art.
2(1)); Estabelecia-se, enquanto critério para requerer a
protecao que a variedade fosse distinta das outras variedades,
homogénea e estavel ao longo das geragdes, mas que nao
fosse uma nova invengdo. Portanto, poderia ser uma
variedade descoberta na natureza e nunca antes utilizada na
agricultura, desde que essa variedade fosse geneticamente
homo génea e estavel (Upov, 1978, art. 6); Da mesma forma,
concedia-se aos Estados signatarios o direito de excluir certas
espécies de qualquer forma de protecdo, segundo seus
interesses nacionais especificos (Upov, 1978, art.2(2)).
Tampouco, exigia que a variedade protegida oferecesse
alguma nova qualidade de utilidade e nem definia uma
“distancia minima” entre ela e alguma outra protegida®’.

O elemento central de distingdo entre patentes e cultivares € a existéncia
de limitagbes ao direito de cultivares, (inexistentes no sistema de patentes),
que desaparecem no caso de uma dupla protecdo, ou de uma extensao da
exclusiva patentaria no campo dos cultivares, assim como os institutos da
excegcao do melhorista (breeder's exemption) e o privilégio dos agricultores
(farmer’s rights) restardo como “contos da carochinha” frente a possibilidade de
sobreposigcao entre as exclusivas.

Assim, as limitacdes existentes na lei de cultivares sdo elementos de
equilibrio constitucional e de interesse publico e, uma vez verificado a
sobreposi¢cao entre as exclusivas em um mesmo objeto imaterial, além de
frustrar o preceito constitucional do interesse publico, o Pais ndo aproveita as

flexibilidades facultadas pelo direito internacional — TRIP’s. Assim sendo:

» Ao contrario do que ocorrem com reivindicacbes de produto, as

reivindicagdes de processo, cujos efeitos derivados através do artigo 42, | e |l

" Wilkson e Castelli apud PORTO, Patricia, C. R. Parecer Monsanto, 2015.
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da Lei 9.279/96 possam alcancar produtos consistentes no todo ou parte de

plantas e animais, sdo admitidos in genere no direito brasileiro®;

» A excecado a essa regra € a reivindicagao de produto que atinja um
microrganismo transgénico, como definido em lei. No entanto, essa excegéo
nao implica em protecdo do todo ou parte de planta ou animal além do nivel de

microrganismo.

» Por uma disposicao especifica da LPC, reivindicacbes de processo
nao controlam a criagdo, modificagao, uso e disposi¢ao de produtos que sejam
o todo ou parte de animais e plantas, quando tais produtos se constituam em

material protegivel pela Lei de cultivares™®.

Nessa seara, utilizando o critério da especialidade, verifica-se
que, havendo alteragao da variedade da espécie capaz de lhe
conferir a qualidade de cultivar, evidente a aplicagao do direito
dos melhoristas. Ja congregando o critério temporal, outra n&o
¢é solugdo, na medida em que a Lei dos Cultivares é posterior a
Lei de Propriedade Industrial; Na mesma medida, vislumbra-se
a opgao de aderir unicamente a Ata de 1978 da UPOV, que
lastreou a Lei de protegcéo aos cultivares, defluindo-se que o
legislador elegeu expressamente um tratamento mais benéfico
aos pequenos agricultores, ou seja, a mens legislatoris € no
sentido de prote¢cdo ao hipossuficiente, no caso o agricultor;
Desse modo, ainda que se considere que se trata de diplomas
especiais de mesma hierarquia, resolve-se também a aparente
antinomia, mediante interpretagdo conforme as regras em
questdo, aplicando-se ao caso em analise a incidéncia da
hipétese adequada ao tema, evitando-se o sentido que esteja
em descompasso com a Carta Maior*.

Os limites e efeitos de protecdo entre patentes e cultivares possuem
uma conformacdo especifica quanto as suas fungdes no desenho

constitucional, haja vista o artigo 5°, XXIX, da Constituicdo Federal que

% BARBOSA, Denis Borges. Parecer: Caso Sindicato Rural de Passo Fundo, FETAG e outros
versus Monsanto do Brasil Ltda.,, Monsanto Technology LLC em sede de embargos
infringentes, 2015.

% BARBOSA, Denis Borges. Parecer Monsanto, 2015.

“° BARBOSA, Denis Borges. Parecer Monsanto, 2015.
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assegura aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua

by

utilizacdo, bem como protecdo as criagcdes industriais, a propriedade das
marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o
interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e econémico do Pais.

Para se evitar a sobreposicdo de direitos que gera desequilibrio
constitucional, a lei de propriedade intelectual regulou de maneira distinta o
objeto de protecdo para os sistemas de patentes e cultivares. Note-se,
portanto, que cada direito possui um modelo constitucional que lhe confirma os
pressupostos de aquisicao em relacéo aos efeitos da exclusiva permeados pelo
principio da especialidade de protegao — Lex specialis derogat generali.

Nao existe hierarquia entre as Leis de protecdo de cultivares (suis
generis) e a de protegdo classica de propriedade intelectual ambas, séo
normas federais, assim “o critério aplicado aos conflitos existentes entre as

duas leis é cronoldgico e, desta forma, as disposi¢gdes da LPC que é de 1997,

quando em conflito com as normas da LPI, que é de 1996, prevalecem*'”,

Essa distincdo nao € de simples conveniéncia legislativa, mas
resultado direto de wuma constricdo constitucional: A
Constituicdo de 1988 prové uma solucao de equilibrio para
cada falha de mercado especifica: direitos de exclusiva
temporarios, em certos casos (patentes, direitos autorais);
direitos sem prazo, em outros casos (marcas); direitos de
exclusiva baseados na indisponibilidade do conhecimento, em
certos casos (patentes); em disponibilidade para apropriagéao,
em outros casos (marcas). O mesmo acontece em outros
textos constitucionais de outros paises. Essa especialidade de
solugdes constitui um principio constitucional da Propriedade
Intelectual, o chamado principio da especificidade de
protecdes. Ha desponderacao, dai ofensa a Constituicdo, em
assegurar — por exemplo — direitos eternos aquilo que a
Constituicdo reserva protecdo temporaria, ou assegurar a
protecdo que a Constituicdo especificou para inventos
industriais para criacdes abstratas®?.

“! Parecer: Caso Sindicato Rural de Passo Fundo, FETAG e outros versus Monsanto do Brasil
Ltda., Monsanto Technology LLC em sede de embargos infringentes, 2015.

*2 BARBOSA, Denis Borges. Direito de Autor. Questdes fundamentais de direito de autor.
Lumen Juris, 2013, p. 357.
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Assim, “é um abuso de direito tentar trazer indevidamente a um modelo

143

a funcao de outro”™”, no caso, considerar como patente o que nao é:

A regulagdo constitucional da cumulagdo da protecéo
presume exatamente a funcionalidade especifica de cada
exclusiva. Além de atender — em tese — a remuneracdo do
trabalho criativo, cada forma especifica de propriedade
intelectual tem uma funcdo determinada, um papel
constitucional a cumprir. Dai, ndo ha conflito entre a analise
utilitaria e a construgao de direitos humanos em face de uma
determinada criacdo. Esta funcao, nao se identifica na funcao
social dessa exclusiva, mas especializa tal fungdo. Através
dessa especializacdo, se cumpre o balanceamento de
interesses de cada caso, segundo uma ponderagao
constitucionalmente sancionada®.

Cada uso feito e destinacdo dada a um bem imaterial funcionalizam esse
bem de uma forma e, a protecdo conferida para esse bem em determinada
funcdo, sera diversa da protecdo dada ao bem quando estiver exercendo
funcdes diversas®®. Assim, se deve respeitar o modelo de protecao
constitucionalmente criado para cada funcdo exercida por um bem imaterial,
nao podendo ultrapassar os limites constitucionais estabelecidos para cada
modelo de protecéo*®.

Além disso, pela UPOV de 1978 a qual o Brasil é signatario e aplica

1*" a protecido de uma variedade de planta

internamente a norma internaciona
pelo sistema de direitos de prote¢do a cultivar exclui a protecdo do mesmo
objeto pela exclusiva patentaria: “a protecdo dos direitos relativos a
propriedade intelectual referente a cultivar se efetua mediante concessao de

Certificado de protecdo de cultivar, considerado bem movel para todos os

** BARBOSA, Denis Borges. Op. cit., 2013, p. 360.

* BARBOSA, Denis Borges. Ibidem, 2013, p. 361.

* PORTO, Patricia C. R.. Limites a sobreposi¢cdo de direitos de propriedade intelectual.
Trabalho de conclusédo da disciplina de direitos autorais COPEPI, 2009, p. 24.

*® PORTO, Patricia C. R. op. cit., 2009, p. 24.

# 1. Cada Estado da Unido pode reconhecer o direito do obtentor previsto pela presente
Convengao, mediante a outorga de um titulo especial de protegao ou de uma patente. Porém,
um Estado da Uni&o, cuja legislagdo nacional admite a protegdo em ambas as formas, devera
aplicar apenas uma delas a um mesmo género ou a uma espécie botanica. (artigo 2°, UPOV de
1978).
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efeitos legais e unica forma de protegao de cultivares e de direito que podera

obstar a livre utilizacdo de plantas ou de suas partes de reproducdo ou de

multiplicagdo vegetativa, no Pais”, (artigo 2° da LPC):
Com relacao a possibilidade o Unico direito permitido no pais a
ser validamente oponivel a livre utilizacdo de planta e suas
partes de reproducdo ou multiplicagdo vegetativa € o direito
conferido pelo Certificado de protecédo de cultivar — CPC, mais
nenhum outro. Nesse aspecto a lei é explicita e cogente, bem
como nao abre especo para qualquer interpretacdo diversa.
Ressalta-se que a imposigcdo da norma € que qualquer outro
direito de propriedade intelectual conferido a terceiros que nao o
garantido pelo CPC, mesmo que validamente concedido e
vigente, NAO sera oponivel contra qualquer pessoa para impedi-

la de utilizar livremente plantas e suas partes, sobre as quais o
direito alienigena direta ou indiretamente recaia.

Finalmente, para esse topico, considera que:

» As variedades de plantas de soja da Monsanto estao protegidas pelo
sistema de cultivar, premissa que permite e promove que o0s agricultores
livremente, reservem, doem e comercializem como alimento e matéria-prima as
sementes novas por forga do imperativo legal contido na LPC em seus artigos
10, I, Il eV,

» Enquanto o artigo 42 da LPI garante, em tese, ao titular de uma
patente a producdo, uso, venda ou porte por terceiros de sua tecnologia
patenteada, o artigo 10 da LPC diversamente, prescreve uma série de
condutas que nao violam o cultivar protegido, como a reserva de sementes
para uso proéprio (inciso I), venda como alimento (inciso Il) ou doagéo e troca

entre pequenos produtores (inciso IlI).

» As normas elencadas na lei classica de patentes sao inoponiveis — a
hipétese (mesmo em havendo patentes), por expressa exclusdo da Lei de

protecdo de cultivares (vedacdo a dupla protegéo do artigo 2°);

»Mesmo que ndo existisse o duplo Obice da Lei de protecdo de

Cultivares, uma patente de processo de manipulagdo de matéria viva, ndo tem

*8 PORTO, Patricia, C. R. op. cit., 2015.
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na semente nova o seu produto, bem como n&o acarreta a protecao desta, por
forgca dos enunciados dos artigos 18, Il paragrafo unico e artigo 42, Il da Lei
9.279/96.
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