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Proposta para neutralizar os efeitos deletérios da sobreposicao de
direitos entre patentes e cultivares no material propagativo de plantas

Proposition to neutralize the deleterious effects of overlapping rights for
patents and plants varieties in propagation material of plants

Charlene de Avila'

“Para o saudoso mestre e amigo Denis Borges Barbosa”

Resumo

A sobreposicédo entre os direitos de patentes e cultivares ampliou-se com as
denominadas tecnologias modernas de melhoramento vegetal. Diante deste
fato a lei referente aos direitos de propriedade intelectual ndo acompanhou as
inovagdes no campo biotecnoldgico, haja vista a auséncia de limites ou mesmo
uma neutralizacdo legal relativo aos efeitos indiretos de uma patente de
processo do material genético de plantas quanto a patentes de produto
(sementes per si e derivados) que venham a harmonizar e equilibrar as
legislagdes pertinentes a matéria. Alias, a discussao se arrasta ha algum tempo
nos Tribunais quanto a indagagdo de quais os processos e tecnologias que
devem ser abrangidos pelo conceito de "modificacdo genética" e, por sua vez,
quais os resultados decorrentes dessas tecnologias podem incidir no termo
"organismos geneticamente modificados”, incidencias de dupla protecgéao,
pagamentos de royalties, entre outras questdes. O estudo analisara a
intercessao entre patentes e cultivares em uma variedade vegetal e/ou plantas
e buscara uma proposta para neutralizar e/ou solucionar os conflitos existentes
da sobreposicdo entre as distintas exclusivas e leis nacionais relativas a
materia.

Palavras-chave: Patentes. Cultivares. Licenciamento Cruzado. Patentes
Dependentes.

Abstract

The overlap between patent rights and cultivars increased with the so-called
modern technologies of plant breeding. Considering this fact the law relating to
intellectual property rights did not follow the innovations in the biotech field,
given the absence of limits or even a legal neutralization on the indirect effects
of a process patent the genetic material of plants for product patents ( seeds
itself and derivatives) which will harmonize and balance the laws relevant
matter. In fact, the discussion has gone on for some time in the courts as the
question of what processes and technologies to be covered by the concept of

! Advogada. Mestre em Direito Empresarial. Consultora juridica em matéria de
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"genetic modification" and, in turn, which results from these technologies can
focus on the term "genetically modified organisms modified ", incidences of
double protection, royalty payments, among other issues. the study will examine
the intersection between patents and cultivars in plant variety and / or plants
and seek a proposal to neutralize and / or resolve conflicts of overlap between
unique and different national laws on the matter.

Keywords: Patents. Plant Variety. Cross-Licensing. Dependent Patent.
Apontamentos preliminares:

Duas questdes importantes tanto no ambito tedrico, quanto pratico
fizeram-me debrucgar sobre o presente tema.

A primeira delas foi reavivar a discussao que o saudoso mestre Denis
Borges Barbosa prop0s a fim de solucionar a clausula aberta do artigo 42 da lei
classica de patentes, bem como artigos 43 e artigo 70 do mesmo diploma legal,
principalmente quando verificado a sobreposigdo de direitos entre patentes (de

processo e de produto) em cultivares.

A segunda é a importancia da relagao entre a propriedade intelectual e o
setor agricola brasileiro, principalmente porque as duas maiores agdes judiciais
de propriedade intelectual em todo mundo advém do Brasil e sdo relativas a
area agricola, (inclusive colaborei como parecerista em uma das acgodes
integrando a equipe de Denis Borges Barbosa Advogados), bem como “o
grande papel que tém desempenhado a modernizagdo € 0 progresso
tecnolégico das atividades agricolas e pecuarias que representam papéis
fundamentais das exporta¢des brasileiras”.

Deve-se, entretanto assinalar que os esforcos de introducdo de novas
tecnologias baseadas em progressos cientificos se concentraram
essencialmente em beneficio da agricultura e pecuaria intensivas, favorecendo

a producédo para exportacdo”?.

2 SILVA, LUIZ HILDEBRANDO PEREIRA DA. Ciéncias bioldgicas e biotecnologia: realidades e
virtualidades. Sdo Paulo Perspec., Sao Paulo, v. 14, n. 3, July 2000 . Encontrado em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
88392000000300011&Ing=en&nrm=iso>. Visitado em 10 de abril de 2016.
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Assim, volto a frisar que no direito brasileiro no momento em que
escrevo o presente artigo, um dos elementos mais importantes e centrais é a

relacdo entre a propriedade intelectual e o setor agricola.
Introducgao

Questdes quanto aos limites de incidéncia e aplicabilidade sobre a
intercessao dos direitos de exclusiva especialmente no Brasil estdo distantes
de serem solucionadas e quando verificada a sobreposicdo de exclusivas em
um mesmo objeto imaterial ttm-se uma série de problemas técnicos, juridicos,
legais e administrativos que extrapolam matéria constitucional e os direitos
adquiridos.

O registro de cultivares € um sistema de patentes de produto, sendo que
o “produto” é o material propagativo dos elementos de variedades vegetais.
Essa premissa se antepde diretamente ao sistema de patentes, uma vez que o
artigo 18, inciso Il, da Lei de Propriedade Industrial, deixa claro que nao se
concedera patente industrial a produtos, variedades de plantas e animais.

Mas, como explicar que determinada empresa € titular de uma patente
sobre uma semente sendo que a norma é clara em estabelecer que € defeso
outra forma protecao sobre a sementes que nao a lei de cultivares? Ou mesmo,
como é que o INPI concede patente para esse produto, quando a lei de
cultivares diz que é proibido?

Em linhas gerais responderiamos que o Certificado de Protegdo de
Cultivar € uma “patente” de planta, que, se fosse mesmo patente, seria de
produto. Nao se protegem tecnologias de processo com o Certificado. No
entanto, se tal tecnologia ndo for “essencialmente bioldégica” podera ser
protegida pelas patentes classicas, as concedidas pelo INPI.

Entretanto, o problema é mais complexo, principalmente pela propria

definicdo de alguns termos, como por exemplo, “processo essencialmente
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bioldgico e intervengdo humana”, “material bioldgico e produto”, como também
algumas lacunas e limitagdes na lei patentaria que regulamentam a matéria®.

Para se adequar ao tipo de tecnologia, os requisitos intrinsecos das
patentes e dos cultivares sdo comparaveis, porém distintos entre si.

Ja escrevi anteriormente sobre os requisitos diferenciadores entre um
sistema e outro, entretanto, vale mencionar que entre o sistema de patentes e
o de cultivares a protecéo por cultivares abandona a no¢gdo de conhecimento,
cuja novidade cognosciva como um dos elementos basicos do balanceamento
de interesses constitucionais quanto ao sistema de patentes, n&o se verifica na
Lei de cultivares, melhor dizendo:

A novidade é um requisito comum para todos os direitos de exclusivas
da propriedade intelectual. Entretanto, a novidade é coisa muito especial.

Como um dos elementos basicos do balanceamento de interesses
constitucionais, a novidade quanto as patentes industriais importa em que o
invento em questdo jamais tenha sido dado conhecimento ao publico, em
qualquer parte, de qualquer maneira.

Assim, & o conhecimento, que destroi a novidade das patentes
industriais. Esse tipo de novidade ndo é que consta da norma dos cultivares, a
Lei n® 9.456/1997. Para a Lei de Cultivares, havera novidade quando a criacao
nao foi disponibilizada no mercado territorial.

Diferentemente, da Lei de Protecao de Cultivares, a Lei de Propriedade
Intelectual classica exige o conhecimento intelectual e n&o somente o
comercial para a verificagdo da novidade da criagdo. Além de novidade, a
cultivar deve ser distinta uma das outras pelos critérios agrotécnicos, i.e,
distintividade, homogeneidade, estabilidade e novidade (comercial).

Exige-se, assim, a novidade cognoscitiva absoluta nas patentes
industriais em oposi¢cado a novidade de mercado ferritorial, para as variedades

vegetais.

® Para saber mais vide: Plaza, Charlene de Avila. Interface dos direitos protetivos em

propriedade intelectual: patentes e cultivares. Revista da Associagao Brasileira de Propriedade
Intelectual — ABPI — n. 112, mai/jun de 2011.
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Em suma: na protecdo das variedades vegetais na proporgdo em que
sdo excluidas da protecado as ideias, tecnologias, etc., a novidade cognoscitiva
€ irrelevante ao equilibrio de interesses.

O objeto da protecao do direito exclusivo sobre as cultivares & a solugéo
técnica, expressa em informagdo genética, tal como contida num elemento
vegetal classificado como cultivar.

Enquanto tal informacédo assegure a reprodutibilidade da solugao
técnica — que ela seja estavel de geracdo a geragdo e homogénea a cada
espécime no qual se aplique — e satisfizer os requisitos de novidade e
contributo minimo (além das demais exigéncias legais) o Estado constituira a
exclusiva pertinente.

E essa relagdo necessaria com a materialidade do elemento vegetal que
constitui um dos tracos distintivos da protecdo oferecida pelas patentes,
quando a lei nacional o admite.

Outra questdo é o contexto social e humano em que a tecnologia
agricola se desenvolve e difunde.

Patente proibe incondicionalmente o uso da tecnologia protegida, salvo
algumas excecgdes (por exemplo, uso em pesquisa, ou formulagdo dos
medicamentos em farmacias de manipulagdo para necessidades pessoais do
paciente que nao sejam atendidas nas formulagdes industriais).

As leis de cultivares, porém, segundo os tratados internacionais, tendem
a permitir o replantio da mesma semente pelo agricultor, Embora esse aspecto
esteja sendo muito questionado pela Embrapa e alguns outros investidores em
tecnologia agricola, € um aspecto crucial do sistema®.

A incorporacao do Brasil ao tratado internacional da Unido de protecao

de obtengado vegetal — UPOV assimilou paradmetros das Atas ou revisdes de

* Sobre essa questdo, vide Borges Barbosa, Denis andLessa, Marcus, The New Brazilian
Government Draft Law on Plant Varieties (Or... How a Developing Country May Want to
Enhance IP Protection Because It May Actually Need It) (June 6, 2009). Peter Yu, Second
Summer Institute in Intellectual Property, Biotechnology and Agricultural Sciences, Drake
University Law School, 2009. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1415406

PIDCC, Aracaju, Ano V, Volume 10 n2 02, p.147 a 178 Jul/2016 | www.pidcc.com.br



CHARLENE DE AVILA
152

1978° e de 1991, criando uma situacdo bem peculiar, pois néo se ateve a uma
Ata em especifico.

Deste fato, alguns efeitos deletérios foram verificados, como por
exemplo, a total inobservancia pela Ata de 1991 quanto a proibicdo da
intercesséo entre patentes de invengéo e cultivares em um sé bem imaterial.

O Brasil incorporou aspectos das duas Atas® e optou por obrigar-se
internacionalmente pela revisdo de 1978 que proibe explicitamente a dupla
protecédo dos direitos de exclusiva.

Parece-me claro que quanto a incidéncia da intercessao entre patentes e
cultivares’ em um mesmo objeto imaterial a legislagdo nacional de propriedade

intelectual ndo traz em seu bojo limitagdes satisfatérias e, quando o faz ndo ha

® UPOV- Union international pour la protection des obtentions vegetables. Textes 1978 e 1991.
Vide: http://www.upov.int/fr/publications/.

® A lei brasileira de protecdo a cultivares formatou-se pelas seguintes caracteristicas: Proibe a
dupla protegdo considerando a Unica forma de protegdo legal de cultivares a concessao de
certificado de protecdo de cultivar (segue os moldes da Upov de 1978). Deve a variedade, para
gozar de protecdo ser distinta, homogénea, estavel e nova — (segue os moldes da Upov de
1991). O requisito “novidade” foi introduzido, ndo existindo na Ata de 1978 e permanecia como
elemento a ser definido pela legislagdo nacional. Hoje, por forca do artigo 3°, V, define a
novidade de cultivar como: nova cultivar: a cultivar que nao tenha sido oferecida a venda no
Brasil ha mais de doze meses em relacdo a data do pedido de protecao e que, observado o
prazo de comercializagdo no Brasil, ndo tenha sido oferecida a venda em outros paises, com o
consentimento do obtentor, ha mais de seis anos para espécies de arvores e videiras e ha mais
de quatro anos para as demais espécies. Introduz a protegao para a variedade essencialmente
derivada a partir de variedades reconhecidas, (segue os moldes da Upov de 1991); Reconhece
o direito de protegdo para todas as espécies, ressaltando que estas serdo definidas
progressivamente, através de atos da autoridade competente; Reconhece retroativamente,
para fins de derivacdo essencial, variedades que ndo tenham sido colocadas a venda até dez
anos antes da promulgacdo da lei. Igualmente reconhece os direitos sobre variedades que
tenham sido comercializadas até doze meses antes da solicitagdo de direitos de protecao;
Mantém a isencdo do direito do obtentor, ressalvando a exigéncia de autorizagao do titular da
cultivar utilizada, (Na Upov de 1991, fica a critério de cada pais a adogdo ou ndo em sua
legislagdo da permisséo para o agricultor reutilizar a semente protegida para seu uso préprio);
Protege por prazo inferior ao estipulado pela Upov de 1991 — 15 anos para as variedades de
culturas e 18 anos para arvores e videiras — Ata de 1978. Na Ata de 1991 a duragao da
protecao de cultivares passa de 15 anos para 20 anos e, de 25 anos para as arvores. O
privilégio do agricultor — facultativa — autorizacdo do reemprego na propria producédo de
material de propagacédo de variedade protegida. A Ata de 1978 permite o privilégio dos
agricultores, enquanto a Ata de 1991 deixa a cargo do governo nacional - Consultar: UPOV-
Union international pour la protection des obtentions vegetales. Textes 1978 e 1991. Vide:
http://www.upov.int/fr/publications/.

’ Cultivar deriva da expressdo em inglés cultivated variety e que segundo ponto de vista
agronémico deve ser distinta de outros cultivares, homogénea, estavel e possuir denominagéo
prépria. Assim declara o artigo 3°, IV da Lei de protecéo de cultivares: V- cultivar: a variedade
de qualquer género ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguivel de outras
cultivares conhecidas por margem minima de descritores, por sua denominagao prépria, que
seja homogénea e estavel quanto aos descritores através de geragdes sucessivas e seja de
espécie passivel de uso pelo complexo agro florestal, descrita em publicacdo especializada
disponivel e acessivel ao publico. No ambito da LPC o termo “cultivares” é considerado
sinénimo de variedade de planta ou variedade vegetal.
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previsdo consistente a uma neutralizacdo relativa a patente de processo
incidente em plantas quanto a patentes de produto.

A excecgao encontra-se na lei de cultivares que traz alguns mecanismos
limitadores como o farmer’s right e o breeder’s right8 e a proibigao pelo artigo
2° da lei de cultivares a dupla protecéo.

No entanto, quando o caso € a biotecnologia vegetal existe a
problematica contida no artigo 42, | e Il da lei de patentes (lei 9.279/96) que
protege o “processo ou produto obtido diretamente do processo patenteado”. E
por qué?

Pela lei de propriedade intelectual brasileira € defeso com base no artigo
18, patentes de plantas como produto. Entretanto, ndo ha vedacédo para
patentes de processo de plantas ou animais, haja vista o artigo 42, | e Il da Lei
9.279/96, em que a patente de processo abarca o produto resultante do
processo.

Ja a lei extravagante — de Biosseguranca® atentou para a magnitude do
problema da sobreposigdo entre as exclusivas e vedou o patenteamento (ou
qualquer negdcio juridico) relativo a determinadas tecnologias que importam
em neutralizacdo — através do sistema de patentes - do principio de que
cultivares s6 s&o protegidos sob a condicdo de se manterem as qualidades
especificas geragao apds geragao.

Como anteriormente mencionado, o balanceamento de interesses dos

sistemas de patentes e cultivares sao radicalmente diversos, simplificando:

® Pelo farmer's right ndo fere o direito de propriedade sobre a cultivar aquele que reserva e
planta sementes para uso proprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros
cuja posse detenha. Usa e vende como alimento ou matéria prima o produto obtido do seu
plantio, exceto para fins reprodutivos. O Breeder’s right utiliza a cultivar protegida como fonte
de variagdo no melhoramento genético ou na pesquisa cientifica.

° Lei n° 11.105, de 24 de marco de 2005 (Biosseguranga). Art. 60 Fica proibido: (...) VIl — a
utilizagdo, a comercializagdo, o registro, o patenteamento e o licenciamento de tecnologias
genéticas de restricdo do uso. Paragrafo Unico. Para os efeitos desta Lei, entende-se por
tecnologias genéticas de restricdo do uso qualquer processo de intervengdo humana para
geragdo ou multiplicagdo de plantas geneticamente modificadas para produzir estruturas
reprodutivas estéreis, bem como qualquer forma de manipulagdo genética que vise a ativagcao
ou desativacdo de genes relacionados a fertilidade das plantas por indutores quimicos
externos.
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Os efeitos da protecdo sdo limitados, assim o direito exclusivo de
reproducao se limita a producao para os fins de comercializacao, a oferta para
venda e a venda de sementes ou material de plantacido da variedade. Isto
confere ao fazendeiro a possibilidade legal - supondo que ele tenha a
capacidade técnica de fazé-lo - de produzir sua propria semente sem ter que
pedir uma licenga ou de pagar royalties.

Em segundo lugar, o direito que é atribuido ndo compreende quaisquer
direitos em variedades futuras que sejam criadas (mas nao produzidas por uso
repetido) a partir da variedade protegida.

Verifica-se trés caracteristicas suplementares na comparagdo com as
patentes:

1- A extensao da protecéo € restrita e ndo compreende, em geral, os

produtos da variedade;

2- N&o existe um sistema de dependéncia (exceto no caso especifico
de variedades que exijam uso repetido de outra variedade para sua
producao comercial) e,

3- Nao ha reivindicagdes que possam definir seu campo de protecao
(Doc. UPQV (A) /X11/3, p. 9).

Note-se que ha limitacbes e/ou exceg¢des ao direito de cultivares, como
mencionado anteriormente e que, por sua vez, se tornam inexistentes no
sistema de patentes quando verificado a sobreposicdo de direitos em um
mesmo bem imaterial ou a extensao indireta da protecdo patentaria na seara
dos cultivares.

. Dessa premissa, verifica-se, que ha uma extensao indireta da protegao
para as patentes de produto quando estas criagdes forem diretamente
provenientes de uma patente de processo.

Desse modo, ha conjungdo das duas leis, mas com interpretacbes
separadas o que traduz em questionamentos juridicos, tais como: se a lei
classica de propriedade intelectual e a lei de protecao de cultivares podem ser
aplicadas concomitantemente, vez que pelo enunciado do artigo 2° da lei de
cultivares a unica forma de protecado a novas variedades no Brasil é conferido

pelos Certificados de protecao de cultivares.

PIDCC, Aracaju, Ano V, Volume 10 n2 02, p.147 a 178 Jul/2016 | www.pidcc.com.br



ISSN ELETRONICO 2316-8080

PROPOSTA PARA NEUTRALIZAR OS EFEITOS DELETERIOS DA SOBREPOSIGAO DE DIREITOS
ENTRE PATENTES E CULTIVARES NO MATERIAL PROPAGATIVO DE PLANTAS.

155

Assim, temos problemas tedrico-praticos e contratuais, além de conflitos
estruturais referentes as diferengas especificas de modelos de protecao, vez
que o mesmo objeto imaterial podera ser protegido por duas ou mais

exclusivas envolvendo reivindicagdes concomitantes de protecao.

Algumas singularidades entre as Atas de 1978 e a de 1991:

Note-se que a legislacdo nacional de protegdo a cultivares além de
resguardar os direitos dos melhoristas que é o detentor dos direitos morais de
uma criacao prescrevem limitagcdes a esta protecao — a excec¢ao do melhorista
(breeder’s exemption) e o privilégio dos agricultores (farmer’s rights), a fim de
conferir um equilibrio na outorga do direito de exclusiva.

A expressao “privilégio do agricultor” foi reconhecida com o advento dos
regimes de PVP, em especial aqueles alinhados a Ata de 1978, (a Ata de 1991
nao previne tal direito) estabelecendo que os agricultores troquem plantas e
sementes entre si e com outros agricultores e realizem campos de formacéo de
novas sementes para replantio, mesmo de variedades protegidas, mas sem
intencdo comercial.

A Ata de 1978 em seu artigo 5.3 dispde que “a autorizagdo do obtentor
nao € necessaria para a utilizacido da variedade como fonte inicial de variagao
com a finalidade de criar outras variedades”.

Entretanto, a reciproca nao é verdadeira quando se trata do privilégio do
agricultor, vez que a protegcdo conferida pela Ata de 1978 concentra-se na
exploragdo comercial das variedades protegidas, permitindo que a mesma seja
explorada pelo uso ndo comercial de sementes ou do material de propagacéo,
sem a necessidade de prévia autorizagcdo do obtentor, ou seja, 0 uso néo
comercial.

Assim sendo, a Ata de 1978 deixa uma lacuna em aberto, de maneira
tacita, para que se permita, em nivel nacional, proteger os direitos e privilégios
do agricultor sobre o uso de sementes e material de propagagdo em suas

préprias colheitas.
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Quanto a protegdo conferida aos obtentores existe uma obrigacédo de
terceiros solicitar o consentimento do titular para produzir com fins comerciais,
colocar a venda ou comercializar material de reproducdo ou de multiplicacao
vegetal da variedade protegida.

Ou seja, a Ata de 1978 reserva uma condicionante ao privilégio dos
agricultores permitindo que os mesmos guardem o material de reprodugéo ou
multiplicagdo vegetativa de uma variedade protegida e a utilizem em colheitas

posteriores em sua propriedade, desde que a finalidade n&o seja a venda ou

comercializacao deste material.

Ja na Ata de 1991 o artigo 14 prescreve os atos praticados em relagéo
ao material de reprodugao ou de multiplicacdo da variedade protegida que
requerem autorizacdo do obtentor para a producdo ou a reproducdo; o
acondicionamento para reproduc¢ao ou multiplicacéo; o oferecimento a venda; a
venda ou qualquer outra forma de comercializagao; a exportagdo; a importacao
e a detencao para qualquer dos fins acima mencionados.

Em consequéncia, a Ata de 1991, estreitou os direitos de melhorista em
relacdo a legislagdo de patentes, havendo quase que uma equiparagao entre
ambos, permitindo-se inclusive a intercessao de protegéo.

A lei de cultivares brasileira formatada em consonancia com a Ata de
1978 assegura em seu artigo 9° a protegédo a reprodugao comercial, vedando
com que terceiros, sem autorizagdo e durante o prazo de vigéncia do
certificado, produzam com fins comerciais ou oferecam a venda o material de
propagacao de cultivar.

Por outro lado, o artigo 10, Ill determina que inexiste violagao do direito
do obtentor aquele que utiliza a cultivar como fonte de variagdo no
melhoramento genético ou na pesquisa cientifica.

Assim, nao constituem violagcao a protecéo de cultivares os atos de:

—reservar e plantar sementes para uso préprio, em seu estabelecimento
ou em estabelecimento de terceiros cuja posse detenha;

—0 Uuso 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 doacao ou

troca, exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, no ambito de
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programas de financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais
conduzidos por oOrgaos publicos ou organizagbes n&do governamentais,
autorizadas pelo Poder Publico.

No caso da Iimitagé\o10 que permite que pequenos produtores rurais
multipliquem as sementes para fins de troca, apesar de retratar uma conduta
de natureza econdmica, seu cunho cooperativo faz com que escape da
exclusividade outorgada pelo Certificado fugindo da caracterizagdo do art. 9°
da lei 9.456/97™".

Para dirimir controvérsias a respeito daqueles que podem realizar tais
condutas, a Lei de Protecdo de Cultivares, traz a definicdo daqueles que se
enquadram no conceito de pequeno produtor rural e que atendam
simultaneamente os seguintes requisitos:

|- explore parcela de terra na condicdo de proprietario, posseiro,
arrendatario ou parceiro;

Il — mantenha até dois empregados permanentes, sendo admitida ainda
o recurso eventual a ajuda de terceiros, quando a natureza sazonal da
atividade agropecuaria exigir;

Il — ndo detenha, a qualquer titulo, area superior a quatro mddulos
fiscais, quantificados segundo a legislagdo em vigor;

IV — tenha, no minimo, oitenta por cento de sua renda bruta anual
proveniente da exploragdo agropecuaria ou extrativa e;

V — resida na propriedade ou em aglomerado urbano ou rural préximo.

Feitas essas consideragbes, importante destacar que o direito dos
agricultores de guardar, intercambiar, doar e reutilizar sementes préprias com
outros agricultores pode se tornar ilusério se a variedade vegetal incorporar

material genético protegido por patentes de processo, uma vez que o titular da

1% por excegao, as limitagdes ao direito do obtentor ndo séo aplicadas para a cultura da cana-
de-agucar mediante regra expressa descrita no paragrafo 1° do art. 10 quando direcionada
para uso proprio, persistindo a necessidade do produtor rural de cana-de-agucar a obtengao da
permissao do titular da variedade protegida que se pretende utilizar.

" Art. 9° A protecdo assegura a seu titular o direito a reprodugdo comercial no territério
brasileiro, ficando vedados a terceiros, durante o prazo de prote¢do, a produgdao com fins
comerciais, o oferecimento a venda ou a comercializagdo, do material de propagacao da
cultivar, sem sua autorizagao.
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exclusiva patentaria podera impedir tais praticas que sio vitais para a
seguranga alimentar.

Haja vista o caso sob judice12 entre a multinacional Monsanto do Brasil,
Monsanto Technology LLC versus os produtores gauchos - Sindicato Rural de
Passo Fundo e outros - que contestaram os procedimentos adotados pela
empresa, vez que os impedia de reservar produtos de suas colheitas para
replantio e comercializacdo, além da proibicao de doar e trocar sementes
dentro de programas oficiais e cobrar de forma arbitraria, ilegal e abusiva
royalties sobre sementes e grédos descendentes da chamada soja Roundup
Ready (RR)".

A fim de neutralizar o conflito existente, a legislagdo de patentes devera
incluir em suas normas, excecodes e limitagdes a fim de permitir aos mesmos
moldes dos regimes PVP ou cultivares que versam sobre o farmers rights,
como exemplo, a salva e o reutilizo de sementes proprias.

Pelo artigo 11 da Diretiva Europeia relativa as invengdes
biotecnolégicas, esses atos s&do admissiveis, muito embora sujeitos ao
pagamento de uma contraprestacdo aos criadores (0os pequenos agricultores
estdo isentos desse pagamento).

Carlos Correa™ nos diz que a excegao pode ser igualmente prevista
sem remunerac¢ao independentemente do tamanho da propriedade rural. Este

seria componente chave de um regime legal sensivel as politicas de seguranga

?Apelacdo Civel: n° 70049447253 (n° CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000) 2012.

Apelantes: Monsanto Technology LLC, Monsanto do Brasil LTDA.

Apelados: Sindicato Rural de Passo Fundo e outros.

Litisconsortes: Sindicato Rural de Jatai; Associagao dos Agricultores de Dom Pedrito.
Assistentes: Associagéo Brasileira de Sementes e Mudas — ABRASEM, Agrobio Associagao de
Emp. Biotecnologia, Agricultura e Agroindustria.

APELACAO CIVEL. ACAO COLETIVA. DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. SOJA
TRANSGENICA. LEI DE PATENTES E LEI DE PROTECAO DE CULTIVARES. RAZOES DE
AGRAVOS RETIDOS AFASTADAS E PRELIMINARES SUPERADAS.

'® Para entender sobre o caso vide: AVILA, Charlene. Das patentes aos royalties — o caso da
soja transgénica da Monsanto. Revista de propriedade intelectual — Direito Contemporaneo —
Constituicdo — PIDCC. Edigdo 03/2013, junho./2013, ISSN eletrénico 2316-8080. AVILA,
Charlene. Apontamentos sobre a cobranga de royalties da soja RR1 e outras questdes
emblematicas em propriedade intelectual. Revista de propriedade intelectual — Direito
Contemporaneo — Constituicdo — PIDCC, edi¢ao 07/2014, out./2014. ISSN eletrénico 2316-
8080. www.pidcc.com.br

" CORREA, Carlos. TRIPS - relate patent flexibilities and food security. Options for developing
countries. Policy Guide, September, 2012.
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alimentar'®, uma vez que reduziria os custos de producdo e promoveriam a

diversificagdo das fontes de abastecimento de sementes.

Das distintas abordagens legais e jurisprudenciais sobre as patentes de
plantas e variedades vegetais

Diferentemente das Convencbes de Paris e Berna, o Acordo Trips
estabeleceu regras de padrbées minimos para a protecdo dos direitos de
propriedade intelectual os quais abarcam obrigagdes relativas ao escopo,
objeto e duragdo desta protegdo®.

Partindo do principio que o fundamento legal da patenteabilidade de
plantas, em geral, &€ construido sobre os mesmos principios basicos como os
que prevalecem para outras invengdes, ou seja, que qualquer tipo de invengao
em qualquer tipo de tecnologia pode ser considerado patenteavel, (artigo 27 do
Trips).

Estabelece o Acordo, por outro lado, um rol de invengdes que podem ser
consideradas nas respectivas legislagcbes dos paises membros, como nao

acobertadas pelo direito de exclusiva'’.

A seguranga alimentar é definida como sendo “quando todas as pessoas, em todos os
momentos, tém acesso a uma alimentagido suficiente, segura e alimentos nutritivos para
satisfazer as suas necessidades dietéticas e preferéncias alimentares para uma vida ativa e
saudavel. Artigo 1 da Declaragao de Roma de 1996 sobre a Seguranca Alimentar Mundial”.

'® A Convencio de Paris preserva a base territorial dos direitos de propriedade intelectual, nao
cria novas leis substantivas nem obriga que os membros adotem novas leis. Ela permite,
portanto, consideravel variagado no escopo e duragao da protegao de propriedade intelectual. A
Unica restrigdo imposta na autonomia dos membros de implementar suas proprias politicas e
leis de propriedade intelectual € que as mesmas néo podem discriminar contra estrangeiros de
outros paises-membros, (Oddi 1987; Sell, 2003).

1 -Sem prejuizo do disposto nos paragrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invengao, de produto ou
de processo, em todos os setores tecnoldgicos, sera patenteavel, desde que seja nova,
envolva um passo inventivo e seja passivel de aplicagao industrial.

Sem prejuizo do disposto no paragrafo 4 do art.65, no paragrafo 8 do A.70 e no paragrafo 3
deste Artigo, as patentes ser&do disponiveis e os direitos patentarios serdo usufruiveis sem
discriminagao quanto ao local de invengao, quanto a seu setor tecnoldgico e quanto ao fato de
0s bens serem importados ou produzidos localmente. Para os fins deste Artigo, os termos
"passo inventivo" e "passivel de aplicagao industrial" podem ser considerados por um Membro
como sindnimos aos termos "ndo obvio" e "utilizavel". 2 - Os Membros podem considerar como
nao patenteaveis invengdes cuja exploragdo em seu territério seja necessario evitar para
proteger a ordem publica ou a moralidade, inclusive para proteger a vida ou a saude humana,
animal ou vegetal ou para evitar sérios prejuizos ao meio ambiente, desde que esta
determinagao nao seja feita apenas por que a exploragao € proibida por sua legislagao.
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Assim sendo, qualquer invencédo de produto ou de processo podera ser
patenteada em todos os setores tecnoldgicos, inclusive na agricultura, desde
que respeitados certos requisitos condicionantes (novidade, atividade inventiva
e aplicabilidade industrial), além de estabelecerem rol de exce¢bdes que podem
ser consideradas pelos paises-membros, como nao incidentes aos
mecanismos de patentes em suas legislagdes.

Faculta o Acordo Trips em seu artigo 27 (1) que os paises membros
excluam da patenteabilidade, invengdes cuja exploragao em seu territério seja
necessaria evitar para proteger a ordem publica e os bons costumes.

Inclusive essa premissa legal visa também a proteger a vida, a saude
humana, animal ou vegetal, ou evitar sérios prejuizos ao meio ambiente, desde
que esta prerrogativa ndo seja apenas porque a exploragao é proibida por suas
legislagdes.

No entanto, o Trips ao conferir standards minimos de protecdo a
propriedade intelectual para os paises-membros, desconsiderou as assimetrias
entre eles e, por consequéncias, varios desequilibrios sdo constatados, haja
vista, concessdo de patentes amplas, contradicbes legais e jurisprudenciais
quanto a interpretacdo literal de normativos que tratam sobre limites e
excegdes/exclusbes de patentes que geram desequilibrios entre paises
detentores e usuarios da tecnologia protegida18.

E mais, a faculdade conferida pelo Trips'® aos paises membros em
proteger plantas pelo sistema de propriedade intelectual classica ou por um

sistema sui generis ou a complementaridade® dos dois sistemas gerou um

3 - Os Membros também podem considerar como nao patenteaveis: a) métodos diagndsticos,
terapéuticos e cirdrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais; b) plantas e
animais, exceto microorganismos e processos essencialmente bioldgicos para a produgao de
plantas ou animais, excetuando-se 0s processos nao bioldgicos e microbiolégicos. Nao
obstante, os Membros concederao protegao a variedades vegetais, seja por meio de patentes,
seja por meio de um sistema "sui generis" eficaz, seja por uma combinagdo de ambos. O
disposto neste subparagrafo sera revisto quatro anos apds a entrada em vigor do Acordo
Constitutivo da OMC.

® AVILA, Charlene. Notas sobre patentes de novas formas polimoérficas. Revista de
propriedade intelectual, Direito contemporaneo e Constituicao — PIDCC, ano 1, Ed. 01, p. 01-
38, 2012. Vide: www.pidcc.com.br

19 Segundo o artigo 27 de TRIPs, os Estados-membros poderiam excluir dos seus sistemas de
patente a protecdo dos inventos referentes as plantas e animais (como produto), mas
obrigatoriamente deveriam constituir sistema proprio para a protegéo de variedades de plantas.
'\ sobreposicdo de exclusivas através de patentes e certificados de cultivares pode ser vista
sob duas perspectivas principais. Uma delas decorre da complementaridade entre as formas
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potencial problema teorico e pratico de interfaces de Pl onde o mesmo objeto
pode ser protegido por duas ou mais exclusivas envolvendo reivindicagdes
concomitantes de protecdo e, por conseguinte gerando conflitos pelas
diferencas estruturais e especificas de cada modelo de proteco?’.

Enquanto o patenteamento de plantas é um assunto incerto em alguns
sistemas Iegaiszz, a concessao de patentes para variedades de plantas é
amplamente reconhecida no artigo 23 (b) do Trips, seja por mecanismos de
patentes, um sistema sui generis ou a combinacdo de ambos.

Assim, cada pais € facultado excluir da patenteabilidade plantas e
animais e processos essencialmente bioldgicos para obtengédo de plantas. Por
outro lado, ndo fazem parte dessa exclusdo facultativa, microorganismos,
processos nao bioldgicos e microbioldgicos.

Embora as plantas sejam excluidas da patenteabilidade, em muitos
paises, o ambito da exclusdo varia sistemas juridicos nacionais®. As plantas
sdo protegidas por patente de produto, enquanto as células e genes de plantas

sdo elegiveis para a protecao conferida pela patente de processo.

de protecao. No caso da protecao de plantas pela legislagao brasileira de cultivares os direitos
de exclusiva é obtida por meio de concessdo de certificados de protegdo de cultivares. A
contrario senso, as variedades vegetais, em tese, podem ser protegidas através da Lei n°
9.456/1997 e, concomitantemente, os processos de inser¢gdo que tenham por objeto genes
manipulados geneticamente e os préprios genes, se patenteados abarcardo a protecdo pela
Lei n°® 9.279/1996. Além de que, no sistema de patentes, a protecdo de um processo se
estende aos produtos obtidos diretamente por ele, por forga do artigo 42, | e I, o que, no caso
das plantas, pode ser entendido como abarcando ndo s6 a primeira geragdo resultante do
processo, como as ulteriores. Plaza Charlene de Avila, Santos, Nivaldo dos. A interpenetracdo
de direitos de protegdo em propriedade intelectual: o caso das patentes de invengao cultivares.
Anais Conpedi, 2010 — vide: www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3132.pdf

21 O invento sera considerado com tal se contiver a tecnicidade em seu objeto, em sua
aplicagao e em seu resultado. Protege-se, assim, uma solugéo técnica para problemas técnicos
visando a satisfagao de fins determinados, de necessidades de ordem pratica.

2 por exemplo, a Suprema Corte do Canada decidiu no que diz respeito ao ambito de
aplicagao da exclusao da patenteabilidade das plantas, que formas de vida superiores ndo sao
abrangidos pela definicdo de "invengao" previsto pela Lei Patente canadense (Harvard
College v. Canada (Comissario de Patentes), [2002] 4 SCR 45). O Supremo Tribunal
considerou, no entanto, em Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser a patenteabilidade de genes e
células de plantas geneticamente modificadas.

o) Japao € um exemplo de um pais em que sao permitidas patentes sobre plantas. A
legislagdo nacional japonesa n&o contém nenhuma disposigao para as plantas ou variedades
vegetais, que sdo, por conseguinte, na medida em que patenteavel a invencéo satisfazer os
critérios de novidade, aplicacdo industrial inventiva e sujeitas uma divulgagdo adequada. O
Escritério de Patentes japonés adotou diretrizes para as invengdes em areas especificas, como
a engenharia genética e certos tipos de invengdes bioldgicas.
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Portanto, a questdo da exclusao da patenteabilidade de plantas n&o se
limita as plantas em si, mas também sobre suas partes subcelulares, incluindo
células e genes, bem como métodos de melhoramento de plantas.

Note-se a defini¢cao legal de “planta inteira”: a planta com todas as suas
partes passiveis de serem utilizadas na propagagao de uma variedade cultivar.
Por oposicao ao material propagativo, e aos elementos vegetais em geral, a
planta inteira se define pelo composto de todas as partes passiveis de serem
utilizadas na propagacédo de uma cultivar®*:

O objeto da protecao do direito exclusivo sobre as cultivares é a solugéo
técnica, expressa em informagdo genética, tal como contida num elemento
vegetal classificado como cultivar. Enquanto tal informagdo assegure a
reprodutibilidade da solugédo técnica — que ela seja estavel de geragdo a
geracdo e homogénea a cada espécime no qual se aplique — e satisfizer os
requisitos de novidade e contributo minimo (além das demais exigéncias
legais) o Estado constituira a exclusiva pertinente.

E essa relagdo necessaria com a materialidade do elemento vegetal que
constitui um dos tracos distintivos da protecdo oferecida pelas patentes,
quando a lei nacional o admite.

O elemento vegetal é o corpus mechanicum que suporta e incorpora o
bem imaterial, objeto da protecdo: é sobre esse bem, ou corpus mysticum,
tomado na sua peculiar relagdo com o elemento vegetal pertinente, que a
exclusividade incide:

Uma vez que se distinguem o bem intangivel, ou incorpéreo,
dos bens tangiveis perante os quais reagem os sentidos, é
necessario reencontrar essa distingdo no livro de papel ou
pergaminho e a poesia, elocugao ou imagem visual que nele se
encerra. O bem incorpdreo subsiste, muitas vezes, além de
qualquer suporte, mas pode habitar o livro, maquina ou planta.
Tal distingdo entre o corpdéreo (a que se da o nome de corpus
mechanicum) e o bem imaterial (a que se da o nome de corpus
mysticum) tem enormes consequéncias para o direito’.

** BARBOSA, op. cit. O objeto e dos limites ao direito sobre cultivares — doutrina e precedentes
correntes, 2014.

% BARBOSA, Denis Borges. Do bem incorporeo a propriedade intelectual, 2009. Disponivel
em: denisbarbosa.addr.com/teoria.pdf. Acesso: 24 de maio de 2016.
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O material de propagacédo - uma semente - pode ser comida, ou dela
extraida oleo combustivel, nem por isso havera direito exclusivo do titular do
Certificado. Nao é por ser material de propagacéo, mas por ser ele usado como
tal, que se exerce o direito.

Importante salientar que a exclusdo de patentes para variedades
vegetais n&o implica a exclusdo para plantas, como o caso da maioria dos
paises europeus, enquanto os EUA ndo prevé a exclusao especifica em
relacdo a patenteabilidade dos organismos vivos?®.

Tanto o EPC como a Diretiva 44/98 da Unido Europeia sobre as
invengdes biotecnologicas preveem que as plantas sdo patenteaveis se a
viabilidade técnica da invengcdo ndo se limita a uma determinada variedade
vegetal.

Como resultado, a protecao por mecanismos de patentes esta disponivel
em alguns paises como, por exemplo, os da Unido Europeia, para grupos de
plantas que abrangem mais do que uma variedade, desde que o titular da
patente nao alegue uma variedade vegetal como tal®’.

Dessa maneira, em algumas reivindicagées28 toda criacdo e seus
componentes que ndo seja uma variedade de plantas em si, sdo abarcadas
pelos mecanismos de patentes.

No direito brasileiro, ndo obstante uma invengcao preencha todos os
requisitos legais para o patenteamento, sera ela excluida quando envolver

animais e plantas, exceto microorganismos transgénicos, (art. 18, lll).

% As plantas podem ser protegidas através de uma patente de utilidade (35 USC § 101), uma
patente de planta (35 USC § 161) ou de um certificado de variedades vegetais (7 USC § 2321).
# Como exemplo dessa declaragao, produtos derivados de métodos de cruzamento e selegao
(sementes, frutos, plantas, material de reprodugéo); todas as etapas do processo de criagéo,
com excegdo da combinagdo de cruzamento e selegdo subsequente (tal como a selegéo
anterior ao método de cruzamento); plantas e animais descritos ou selecionados por sua
condicdo genética ou caracteristicas genotipas); todas as plantas e animais com uma
mudanga em sua condigdo genética que ndo é causada pela combinagdo de todo o genoma
por mutagénese aleatdria, entre outros casos, j& mencionados neste estudo, mas, nao
exaustivamente. Variedades de plantas, até entao, proibidas de abarcar a protecao patentaria,
desde que ndo se enquadrem como variedades vegetais sdo reivindicadas explicitamente,
criando assim, precedentes absurdos sob “os arrepios da lei”. Vide: Avila, Charlene, op. cit, no
relo, 2015.

® Vide: O caso pimenta da Jamaica. Em maio de 2013, o Instituto Europeu de Patentes (EPO)
concedeu uma patente (EP 2140023) a Syngenta cujo processo baseou-se em melhoramento
convencional de plantas.

PIDCC, Aracaju, Ano V, Volume 10 n2 02, p.147 a 178 Jul/2016 | www.pidcc.com.br



CHARLENE DE AVILA
164

Muito embora, em um sentido comum o termo “microorganismo” nao
abarcar “células” e seus componentes subcelulares, na pratica os escritérios de
patentes europeus — EPO? ampliaram sobremaneira o conceito a fim de incluir
na incidéncia patentaria, células de materiais vegetais e suas partes™.

Os limites e efeitos de protecdo entre patentes e cultivares possuem
uma conformacdo especifica quanto as suas fungdbes no desenho
constitucional, haja vista o artigo 5°, XXIX, da Constituicdo Federal que
assegura aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua
utilizacdo, bem como protegcdo as criagdes industriais, a propriedade das
marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o
interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e econémico do Pais.

E como bem apregoado pela jurisprudéncia patria:

% A EPO tentou a seguinte explicacdo para o conceito de “processo essencialmente bioldgico”
para efeitos de concessao ou recusa de uma patente de processo: um processo para produgao
de plantas ou animais, que se baseia no cruzamento sexual de genomas inteiros e na posterior
selecdo de plantas ou animais é excluida da patenteabilidade como sendo material
essencialmente bioldgico, mesmo que outras medidas técnicas relacionadas com a preparagao
da planta ou animal ou o seu ulterior tratamento estiverem presentes na reivindicagao antes ou
apos as etapas de cruzamento e selecgado, (ver G/1/08 e G/2/07). Vide: http://www.epo.org/law-
practive/legal-texts/html/guidelines/e/g_ii 5 4 2.htm

*® Nos Estados Unidos inclui-se na categoria de material biolégico: bactéria, fungo, inclusive
levedura, algas, protozoarios, celular eucariéticas, linhagens celulares, hidridomas, plasmideos,
virus, tecidos celulares de plantas, liquens e sementes. O Manual United States Patents and
Trademark Office, 2012 acrescenta que o material biologic inclui aquele que é capaz de replica-
se direta ou indiretamente. Ainda nos Estados Unidos, ndo ha distingdo para efeitos de
patenteamento padréo entre as plantas e variedades de plantas, como na Europa, ha, assim, a
possibilidade de se ter patente de invengdo de variedades de plantas, se tais invengoes
atenderem os requisitos (em tese, mais elevados) do que a da protecéo de cultivares.

No tocante a protegédo especifica de cultivares, a lei americana prové dois caminhos diversos:
para as plantas que reproduzem sexualmente e, separadamente, para as plantas que se
reproduzem assexualmente. Diz o 35 USC 161 que “quem quer que invente ou descubra e
reproduza assexuadamente qualquer variedade de planta distinta ou nova, inclusive variagcbes
de gomo cultivadas, mutantes, hibridos, e plantas recém encontradas, além da planta
propagada por tubérculo ou uma planta encontrada em um estagio ndo cultivado, pode obter
uma patente para tal, esta sujeito as condi¢gdes e necessidades desse direito”. Os meios desse
direito relativo a patentes para invengdes deverao ser aplicados para patentes para plantas,
exceto quando determinado de outra forma®®.Assim, o sistema de protecdo de plantas nos
Estados Unidos segue de forma muiltipla, isto é, ha a protegdo abarcada por um sistema de
patentes e a protegao de plantas reproduziveis assexualmente — Plant Patent Act, 35 U.S.C.
161 e, ao mesmo tempo, ha um sistema alinhado aos termos da International Union from the
protection of new varieties of plants — UPOV de 1991, o Plant Variety Protection Act, voltado
para a protecdo de plantas reproduziveis sexualmente.Consoante o Manual of patent
examining procedure — MPEP — UPSTO, por os Estados Unidos seguir a forma multipla de
protecdo para plantas, patenteamento convencional (35 U.S.C. 101); patenteamento especifico
para plantas (PPA) dedicado a plantas reproduziveis assexualmente ou a prote¢ao sui generis
para plantas (PVPA) direcionadas para plantas reproduziveis sexualmente, ndo s&o
necessariamente excludentes, suscitando, portanto, ndo raras vezes, debates relativamente
novos e geracédo de jurisprudéncias. Vide: Avila, Charlene. As especificidades das patentes do
material genético de plantas. Revista PIDCC, 2014.
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A protegao constitucional de concesséo do direito temporario
de exclusividade ao titular de uma patente, inserta no inciso
XXIX do artigo 5° da Lei Maior, s6 se justifica para retribuir
pesados investimentos relativos a novidade, atividade
inventiva, a par da utilizagao industrial, pelo que ja ndo se pode
sustentar uma concessao de tal natureza se a matéria ja se
encontra no estado de técnica e qualquer técnico da area
poderia ter chegado as mesmas conclusbes de utilizagdo dos
componentes da mesma formula objeto de protecao de
patentes anteriores. (Tribunal Regional Federal da 2° Regiéo,
1° Turma Especializada. JC. Marcia Helena Nunes. AC
2004.51.01.525105-9, DJ 30.09. 2008).

Segundo os artigos®' 10 e 18 da lei patria, uma variedade de cultivar
transgénica ndo pode alcangar a protegdo classica por patentes de produto.
Entretanto, seu melhoramento vegetal, através de métodos biolégicos ou néo,
sera protegido através de certificados de protegao de cultivares, a unica forma
de protegao legal por for¢a do enunciado do artigo 2° da Lei 9456/97.

O artigo 8° da lei de cultivares®® diz que a protecdo da cultivar recaira
sobre o material de reproduc¢ao ou de multiplicagdo da planta inteira, ou seja, o
objeto de protecdo de uma planta a protege como um todo, bem como o
conjunto de suas caracteristicas.

Note-se que a protecéo direta ndo é sequer o cultivar, mas o material de
propagag:éoa3 deste (art. 9°., art. 37) como, por exemplo, sementes, estacas,
tubérculos e brotos e outras partes das plantas®.

Essa protegdo assegura a seu titular o direito de reprodugcédo comercial

no territério brasileiro, ficando vedados a terceiros durante o prazo da protecao,

%" Lei 9.279/96 — art. 10. N&o se considera invengdo nem modelo de utilidade: (-...) XI- o todo ou
parte de seres vivos naturais e materiais biolégicos encontrados na natureza, ou ainda que
dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos
bioldégicos naturais.

Art. 18. Nao sdo patenteaveis: (...) o todo ou parte dos seres vivos, exceto microorganismos
transgénicos que atendam aos trés requisitos de patenteabilidade — novidade, atividade
inventiva e aplicagao industrial — previstos no artigo 8 e que ndo sejam mera descoberta.

2 Art. 8° A protecao da cultivar recaira sobre o material de reprodugcédo ou de multiplicacao
vegetativa da planta inteira.

% O material de propagacéao é definido pela lei de cultivares como toda e qualquer parte da
planta ou estrutura vegetal, o que inclui sementes, na sua especifica definicdo legal. E, assim,
tanto o polo ativo quanto o passivo de um procedimento de reproducédo ou multiplicacéo.

* Com excegao a cana-de-agucar o qual o artigo 10, 1° da lei de cultivares especifica que o
direito do obtentor se estende até o material que se destina para fins de processamento
industrial, ou seja, a protecao se estende até o produto final.
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a producao com fins comerciais, o oferecimento a venda ou a comercializagao
do material de propagacao da cultivar, caso nao haja autorizagao para tanto.
Com efeito, todo o material propagativo € protegido pela Lei de
cultivares, ou seja, qualquer parte de uma planta de cultivar protegida utilizada
na reproduc¢ao ou multiplicagao e sua funcionalidade como tal.
Assim, o limite de protegdo sui generis encontra-se na materialidade da
planta em si, em suas partes ou na estrutura vegetal protegendo a sua

reprodugao e multiplicagao de modo integral.

Proposta para neutralizar os efeitos da sobreposicao de direitos entre
patentes e cultivares

Vamos imaginar que uma patente de processo incida sobre as
qualidades e propriedades de uma semente produzida por uma espécie de
cultivar. Podera o titular da patente de processo proibir irrestritamente, para
quaisquer fins  mercadolégicos, a ulterior utilizagcdo, importagao,
armazenamento e/ou venda das sementes derivadas destas cultivares em que
foi realizada a modificagdo e manipulagdo genética? Ou somente podera o
titular proibir a utilizagdo com fins mercadolégicos desta mesma derivagao
quando tais sementes sejam produzidas e/ou utilizadas para produzir alimento,
ou para fins de pesquisa cientifica ou quaisquer substancias com propriedades
terapéuticas?

E ainda, imaginemos, nas hipoteses da patente ter como objeto
sequéncias genéticas, proteinas e células derivadas de plantas geneticamente
manipuladas (por exemplo, mediante a inser¢ao de genes “forasteiros”), bem
cComo 0S processos que permitem a manipulagdo genética, destinadas a
conferir maior resisténcia das plantas assim germinadas a determinados tipos
de pesticidas e herbicidas, permitindo um notdério acréscimo de producdo de
estas cultivares por hectare.

Ou mesmo a recusa de um agricultor em adquirir sementes
geneticamente modificadas — se surpreende, por via de insetos polinizadores e
do vento, os seus campos de cultivo “invadidos” por uma variedade de cultivar
protegida por patentes, como também, a ndo segregacido entre as sementes

convencionais com as transgénicas ( armazenadas nos mesmo silos,
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transportes) e, por consequéncia, o agricultor € demandado nos Tribunais para
indenizar o titular da patente e cessar a alegada pratica de multiplicagdo da
variedade de cultivar geneticamente modificada.

Todos esses exemplos acima mencionados assentam em casos concretos
discutidos, ou em discusséo nos tribunais.

Note-se os casos entre sojicultores e a Monsanto nos nossos Tribunais
pela cobranga indevida de royalties. Sabemos que pelo artigo 61, a detentora
da tecnologia poderia cobrar pela tecnologia (do processo) quando licenciasse
uma instituicdo de pesquisa. Essa instituicdo por sua vez, de posse desse
conhecimento, venderia ao produtor de semente e que depois venderia ao
agricultor. Infelizmente isso n&o acontece.

A detentora da tecnologia fatura quando vende a tecnologia para uma
instituicdo de pesquisa, recebe quando essa instituicdo vende para uma
sementeira, as sementeiras pagam para fazer a multiplicagdo e por sua o
produtor rural paga ao adquirir as sementes. Além de absurdo tais praticas
usualmente utilizadas pela empresa multinacional, s&o lesivas a agricultura
nacional e para aqueles que a produz, como também afronta a nossa
legislacao.

Assim, devido as caracteristicas e especificidades do material biologico,
principalmente em alguns casos a replicabilidade ou autoreplicabilidade,
reclama-se a consagragdao de um regime juridico especial no que concerne o
alcance de protecdo do direito de patente que sobre tais matérias, processos
ou usos possam vir ser concedido, a fim de socializar os lucros em prol da
agricultura nacional e de quem a produz.

Por outro lado, a proposta de uma possivel neutralizagdo para a
denominada sobreposicdo de exclusivas, principalmente pelo mecanismo da
licenga por dependéncia resolveria o problema do ndo esgotamento de direitos
quando da patente biotecnolégica aos moldes do artigo 43 e da extenséo
indireta entre patentes de processo e de produto do artigo 42, todos eles
relativos a lei 9.279/96.

Assim vejamos:
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Como dissemos anteriormente, o material propagativo da planta é
protegivel pela Lei 9.456/97, bem como os processos que tenham por objeto
genes manipulados geneticamente e insertos na variedade vegetal abarcarao a
protecao da lei 9.279/96 — se patenteados.

De acordo com a lei classica de propriedade intelectual em seu artigo 42
a patente confere a seu titular o direito de impedir terceiro, sem seu
consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com
esses propositos:

I- produto objeto de patente,

II- processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§1° - ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros
contribuam para que os outros pratiquem os atos estipulados neste artigo.

§2° ocorrera violagado de direito da patente de processo, a que se refere o
inciso Il deste artigo, quando o possuidor ou proprietario ndo comprovar,
mediante determinagédo judicial especifica, que o produto foi obtido por
processo de fabricagéo diverso daquele protegido pela patente.

A protecdo por patente que se refere o artigo 42°° confere a seu titular
os direitos exclusivos quando:

I. O objeto de uma patente for de produto, para evitar que terceiros sem o
consentimento do titular: fabrique, use, coloque a venda ou importe para esses

efeitos o produto. Isto €, a tecnologia de um objeto fisico determinado;

Art. 42. A patente confere a seu titular o direito de impedir terceiro, sem seu consentimento, de
produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com esses propositos: |- produto objeto de
patente, II- processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. §1° - ao titular da
patente € assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que os outros
pratiquem os atos estipulados neste artigo. §2° ocorrera violagdo de direito da patente de
processo, a que se refere o inciso Il deste artigo, quando o possuidor ou proprietario néo
comprovar, mediante determinacao judicial especifica, que o produto foi obtido por processo de
fabricagdo diverso daquele protegido pela patente. (o préprio texto de TRIPs sublinha a
incompletude do presente artigo, ao indicar que necessariamente a patente também incluira
pelo menos “o direito de cedé-la ou transferi-la por sucessao e o de efetuar contratos de
licenga”). Mais ainda, esse teor negativo € complementado pelos dispositivos penais do art.
183, que configuram, em conjungdo com este art. 42, um complexo ilégico e desconforme.
BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; BARBOSA, Denis Borges. O Cdédigo de propriedade
industrial conforme os tribunais. Comentado com precedentes judiciais, Lumem Juris, 2011.
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II. O objeto de uma patente for um processo, para evitar que terceiros sem o
consentimento do titular: use, oferte para venda, venda ou importe o produto
obtido diretamente do processo patenteado.

Note-se que pelo sistema de patentes, a protecdo de um processo se
estende aos produtos obtidos diretamente por ele, o que no caso das plantas,
por ser entendido como abarcando ndo s a primeira geragdo resultante do
processo, como as ulteriores e até mesmo os produtos resultantes do
processo.

Dessa premissa, verifica-se que ha um problema constitucional quando
da concesséo de patente sobre um processo biotecnologico para a criagdo de
uma planta transgénica, porque em um primeiro momento pode conferir ao
titular, em tese, os mesmos direitos de propriedade sobre essa planta criada a
partir do processo patenteado.

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 com uma nova fungao, 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 pelo uso da tecnologia protegida.

Note-se, porém, que a protecdo conferida aos produtos fabricados com
processos patenteados de acordo com o artigo 42, | e Il; a estes, se dara a
tutela equivalente ao dos produtos patenteados somente enquanto provenham
efetivamente do processo reivindicado, desde que o “produto seja obtido

diretamente por processo patenteado”, e € neste aspecto ha que observar o

limite estabelecido em lei.

Portanto, o ponto crucial deste enunciado é a expressao “diretamente”,
isto é: se o produto & objeto de modificagbes posteriores a aplicagdo do
processo patenteado, ou € absorvido como uma parte secundaria de um

complexo maior, ndo ha aplicagao deste dispositivo. “Um parafuso feito por um
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processo patenteado ndo trara sob o controle do titular da patente o carro onde
ele foi parafusado”®.

Nao obstante, a lei de cultivares em seu artigo 2° disciplina que a
protecao dos direitos relativos a propriedade intelectual referente a cultivar se
efetua mediante a concessdao de Certificado de Protecdo de Cultivar,
considerado bem movel para todos os efeitos legais e unica forma de protegéo
de cultivares e de direito que podera obstar a livre utilizacdo de plantas ou de
suas partes de reprodugao ou de multiplicagéo vegetativa, no Pais.

Dessa forma, o artigo mencionado veda a cumulagdo de direitos de
protecdo e confere direito ao agricultor melhorista de afastar outras
modalidades de protecéo.

Existe em nossos tribunais uma série de equivocos quanto ao conceito
de produto como senso comum e invento como solugdo técnica para
problemas técnicos que se expressa em um objeto. Alertava Denis Barbosa
que:

(...) a patente ndao protege o produto no sentido do senso
comum, mas a solugao técnica para um problema técnico
(invento) que se expressa num objeto. E o bem imaterial ou
corpus mysticum, aqui coexistencial a um objeto. Grande
numero de equivocos nos pleitos de infragdo esta na confusao
entre o produto de senso comum e o invento, que pode ser até
mesmo invisivel no produto. Veda-se a concorréncia ndo dos
produtos do senso comum, que devem ficar livres para
beneficio da livre iniciativa, mas o emprego do invento,
vedacao essa em beneficio da dinamicidade da inovagao. Nas
raras hipéteses de uma invencao de um produto inteiro, havera
sim uma igualdade entre a no¢ao de produto do senso comum
e o desta Lei*’.

A fim de solucionar ou mesmo neutralizar os problemas constitucionais
que a cumulagcdo de direitos proporciona o mestre Denis Borges Barbosa
sugere a insergao de um § 3° para o enunciado do artigo 42 da lei 9.279/96:

Artigo 42:

36 BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; BARBOSA, Denis Borges. O Cddigo de propriedade
industrial conforme os tribunais. Comentado com precedentes judiciais, Lumen Juris, 2011.

% BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; BARBOSA, Denis Borges. O Codigo de propriedade
industrial conforme os tribunais. Comentado com precedentes judiciais, Lumem Juris, 2011.
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§ 3° - “o disposto no inciso Il do caput, no tocante aos produtos
diretamente obtidos por processos patenteados, ndo sera aplicavel as
cultivares suscetiveis de prote¢cao segundo legislagao propria”.

O referido doutrinador esclarece que uma vez que se faga chegar ao
agricultor material de propagagao (ou seja, o elemento que é protegivel por
registro de cultivares) que porventura se tenha protegido por patentes, o
agricultor tera, em relagao a tal material, exatamente as mesmas faculdades
que teria, se tal material fosse protegido por registro de cultivares.

Na verdade, o escopo da proposta neutraliza os efeitos de uma patente
de processo para plantas quanto a patentes de produto, como por exemplo,
uma planta de uma tecnologia de microrganismos transgénicos e incide
diretamente nas regras do artigo 43 da Lei 9.279/96, com as seguintes

insercoes:
Art. 43 (...)

VIlIl- A venda ou outra forma de comercializacgdo de material de
propagacdo vegetal a um agricultor pelo titular da patente ou com seu
consentimento para o uso agricola implica a permissdo de o agricultor utilizar o

produto de sua colheita nas hipéteses previstas no art. 10 da lei 9.456/97%,

38 Artigo 10. Nao 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; II- usa ou vende como alimento ou matéria-prima o produto
obtido de seu plantio, exceto para fins reprodutivos; llI- utiliza a cultivar como fonte de variagédo
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 6rgaos publicos ou organizagdes nao governamentais, autorizados pelo Poder
Publico. §1° Nao se aplicam a s disposi¢cdes do caput especificamente para a cultura de cana-
de-agucar, hipétese que serdo observadas as seguintes disposi¢cdes adicionais, relativamente
ao direito de propriedade sobre o cultivar: |. para multiplicar material vegetativo, mesmo que
para uso préprio, o produtor obrigar-se-a a obter a autorizagdo do titular do direito sobre a
cultivar; 1. Quando, para a concessao de autorizagéo, for exigido pagamento, ndo podera este
ferir o equilibrio econémico-financeiro da lavoura desenvolvida pelo produtor; Ill. Somente se
aplica o disposto no inciso | as lavouras conduzidas por produtores que detenham a posse ou
dominio de propriedades rurais com area equivalente a, no minimo a quatro maédulos fiscais,
calculados de acordo com o estabelecido na Lei n. 4.504 de 30 de novembro de 1964, quando
destinadasa produgdo para fins de processamento industrial; IV. As disposicbes deste
paragrafo ndo se aplicam aos produtores que, comprovadamente, tenham iniciado, antes da
data da promulgagdo desta lei, processo de multiplicagdo, para uso préprio, de cultivar que
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O disposto no artigo anterior ndo se aplica: (...)

Paragrafo unico: Considerando a destinagao do sistema de patentes ao
interesse social, ao desenvolvimento econdmico e social do Pais, e levando em
conta especialmente as necessidades de saude publica, assim como o
propdsito de estimular os investimentos na obtengdo de novas tecnologias, a
decisao judicial podera declarar num caso especifico que o disposto no art. 42
nao se aplica em outros casos que nao os mencionados neste artigo, quando a
hipétese em questdo nao conflite de forma néo razoavel a exploragdo normal
da patente e néo prejudique de forma ndo razoavel os interesses legitimos de
seu titular.

Em se tratando de patentes biotecnoldgicas, existem especificidades e
condicionantes distintas daquelas aplicadas & matéria nao biolégica. Pelo artigo
42 da lei de propriedade intelectual classica ndo se verifica a aplicagdo da
norma que apregoa que “a terceiros, no caso de patentes relacionadas com
matéria viva, utilizem, ponham em circulagdo ou comercializem um produto
patenteado, que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da

patente ou por detentor de licenga, desde que o produto patenteado ndo seja

utilizado para_multiplicacdo ou propagacao comercial da matéria viva _em
causa’, (art. 43, VI).

O enunciado do artigo 43 abarca um rol de limites ao exercicio dos

direitos exclusivos determinados pelo artigo 42 da Lei 9.279/96 que neutraliza,

em tese, os efeitos da intercessao entre exclusivas.

Assim sendo:

venha a ser protegida § 2°. Para efeitos do inciso Ill do caput, sempre que: I. for indispensavel
a utilizacdo repetida da cultivar protegida para producdo comercial de outra cultivar ou de
hibrido, fica o titular da segunda obrigado a obter autorizagédo do titular do direito de protecéo
da primeira; Il. Uma cultivar venha a ser caracterizada como essencialmente derivada de uma
cultivar protegida, sua exploragdo comercial estara condicionada a autorizagédo do titular da
protecdo desta mesma cultivar protegida; § 3° Considera-se pequeno produtor rural, para fins
do disposto no inciso IV do caput, aquele que, simultaneamente, atenda os seguintes
requisitos: |. explore parcela de terra na condi¢gao de proprietario, posseiro, arredantario ou
parceiro, Il. Mantenha até dois empregados permanentes sendo admitido ainda o recurso
eventual da ajuda de terceiros, quando a natureza sazonal da atividade agropecuaria o exigir,
lll. Ndo detenha a qualquer titulo, area superior a quatro moédulos fiscais, quantificados
segundo a legislagao em vigor; IV. Tenha, no minimo, oitenta por cento de sua renda anual
proveniente da exploragao agropecuaria ou extrativa, e V. resida na propriedade ou em
aglomerado urbano ou rural préximo.

% BARBOSA, Denis Borges. Proposta para regular a intercessdo entre patentes/cultivares,
2010. Vide: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos.200/economia/patente cultivar.pdf

PIDCC, Aracaju, Ano V, Volume 10 n2 02, p.147 a 178 Jul/2016 | www.pidcc.com.br


http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos.200/economia/patente_cultivar.pdf

ISSN ELETRONICO 2316-8080

PROPOSTA PARA NEUTRALIZAR OS EFEITOS DELETERIOS DA SOBREPOSIGAO DE DIREITOS
ENTRE PATENTES E CULTIVARES NO MATERIAL PROPAGATIVO DE PLANTAS.

173

» Independentemente de a semente estar impregnada pelo elemento
genético protegido por patentes, qualquer outro ato posterior, relativo ao
produto patenteado ou do processo patenteado, fugira do controle do titular do

privilégio;

» Nestes casos, o prescrito no artigo 43 sobre a exaustido de direitos

redimiria ou neutralizaria o controle.

O referido doutrinador*® também procura minimizar a intercessdo dos
direitos de exclusivas utilizando os moldes pertinentes ao exemplo da Unido
Europeia, no tocante a reciproca licenca de dependéncia entre as duas
modalidades de prote¢do (emenda ainda a Lei 9.279/96) referendando, para
tanto, o artigo 70 para contemplar a autorizagédo estatal aquele que criou uma
patente dependente, inclusive regulamentar o pagamento razoavel de royalties
ao detentor da patente dominante.

Na lei de cultivares, o cultivar para os efeitos de dependéncia € uma

protecdo de patente de produto, mas por forga do artigo 1° da mencionada lei

uma patente de invengao nao restringe a utilizagdo em uma cultivar, sendo-lhe,
portanto, inoponivel.

Com relagéo ao artigo 70, propde o doutrinador a insergéo do artigo 70-
A:

Artigo 70 A:

Quando o requerente ou titular dos direitos previstos pela lei n.° 9.456,
de 25 de abril de 1997 nao puder explorar o respectivo cultivar sem infringir
uma patente anterior, ser-lhe-a facultado solicitar ao Instituto Nacional da
Propriedade Industrial licenga compulsoria, ndo exclusiva, da invencao
protegida pela patente, sujeita ao pagamento da remuneragdo calculada na
forma do art. 73 desta Lei.

“ BARBOSA, Denis Borges. O objeto e dos limites ao direito sobre cultivares — doutrina e
precedentes correntes, 2014.
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Como paragrafo unico do artigo 70-A, sendo a licenga concedida, o
titular da patente tera direito a uma licenca cruzada em condicdes razoaveis,
para utilizar a variedade protegida.

Segue como proposta a inser¢ao do artigo 70-B:

Artigo 70 B:

Quando o titular de uma patente relativa a uma invengao biotecnologica
nao puder explora-la sem infringir um direito de registro de cultivares, ser-lhe-a
facultado solicitar ao 6rgdo competente para a emissdo do respectivo
certificado de registro uma licenga obrigatéria para a exploragdo nao exclusiva
da variedade protegida por esse direito, sujeito ao pagamento de uma
remuneracgao adequada. Concedida tal licenga, o titular do registro de cultivar
tem direito a uma licenca cruzada, em condi¢gdes razoaveis, para utilizar a
invencéao protegida, (paragrafo unico).

Por fim, a proposta de insergdo do artigo 70-C, quando das hipoteses

dos artigos 70-A e 70-B desta lei, os requerentes das licengas deverao provar:

(A) que solicitaram, sem obterem, ao titular da patente ou do registro de

cultivar uma licenca voluntaria;

(B) a variedade vegetal ou a invencéo representa um progresso técnico
importante de interesse econdmico consideravel relativamente a invencéao
reivindicada na patente ou a variedade vegetal protegida.

A licenga compulsoria estabelecida nos artigos 68 ao 71 da lei 9.279/96
abarca quatro modalidades, tais sejam: licenga por abuso de direitos, licenga
de dependéncia (artigo 70); licenga por interesse publico; e licenga legal que o
empregado concede a seu empregador.

Aqui nos interessa a licenca de dependéncia:

O mecanismo da licenga de dependéncia do artigo 70 da lei patentaria
podera ser aplicavel tanto para patente de processo quanto a de produto e
ocorre quando o aperfeicoamento ou exploragdo de uma patente depender
necessariamente da utilizacdo de outra e, cujo titular denegar a autorizagao

para o licenciamento voluntario.
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A licenga de dependéncia é alicercada nos seguintes requisitos
objetivos, a fim de demonstrar a necessidade de sua concessao:

» a necessidade de demonstracdo de dependéncia entre os inventos;

» aliada ao fato de a nova patente representar robusto avango em face
do estado da arte anterior e, por fim,

» a expressa inviabilidade de acordo com o titular da patente

dominante.

Em que pese a auséncia de maior complexidade para o entendimento de
tal licenga, observa-se que ela esta a servico de um valor constitucional de
extrema relevancia na seara cientifico-tecnolégica: a promogédo do progresso
da nacdo. Além de sua presenga como clausula finalistica expressa no art. 5°,
XXIX da CF, o desenvolvimento do Pais €, ainda, cuidado detalhadamente na
regulamentacao da ciéncia e tecnologia, prevista nos seus artigos 218 e 219 da
Constituicao*'.

O avanco tecnolégico € intimamente vinculado a busca por solugdo de
problemas dos brasileiros, visto que sua promocao é habil a auxiliar o
desenvolvimento econdmico e social. Dessa forma, ao invés de unicamente
possibilitar a consecucdo de anseios privados; a licenca de dependéncia
apresenta-se como um instrumento capaz de viabilizar o desenvolvimento
tecnoldgico do Brasil, por meio da harmonizagao entre os interesses do titular
da patente dominante, da dependente e, de forma indireta, da coletividade
beneficiada com a evolugao cientifica*?.

De instituto afeito a clausula finalistica da nossa carta magna, a licenga
por dependéncia € um mecanismo capaz de harmonizar as prerrogativas do
particular e o interesse social, sendo, deste modo, alcada ao papel de
instrumento de essencial importancia no contexto do direito de patentes, pois

sua previsao permite que se estabelegca um equilibrio entre o interesse privado

*" LEONARDOS, Gabriel Francisco; RIBEIRO de CASTRO, Raul Murad. Notas em defesa da
licenga compulséria: da fundamentagéo a eficacia. Revista eletrénica do IBPI — Revel.
*2 LEONARDOS, Gabriel Francisco; RIBEIRO de CASTRO, Raul Murad. Notas em defesa da
licenga compulséria: da fundamentagéo a eficacia. Revista eletrénica do IBPI — Revel.
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do titular e os interesses publicos que possam vir a contrapor-se a ele,
garantindo a realizacdo dos objetivos e fungdes préprias do ordenamento
juridico e evitando distor¢des, como é o caso da sobreposi¢ao entre patentes e
cultivares.

Denis Barbosa ao referir-se a clausula finalistica inserida no art. 5°, XXIX
da Constituicdo Federal é categorico em asseverar que a propriedade industrial
— ai incluida a patentaria — ndo esta unicamente destinada a consolidacédo das
finalidades genéricas do interesse social e do bem publico, sendo, desse modo,
insuficiente sua adequacéo a funcio social, assentada no art. 5°, XXIIl, como
elemento valorativo a todas as espécies de propriedade.

Nessa linha, a previsdo pela Constituicdo de fins especificos para a
propriedade industrial, no art. 5°, XXIX, ndo estaria relacionado com a
funcionalizagdo em geral, bem como também n&o albergaria outros propdsitos
alheios aquele rol, mesmo que considerados de alta relevancia.*?

Neste raciocinio, o propdsito constitucional finalistico do artigo 5°, inciso
XXIX é assegurar aos autores de inventos industriais privilégio temporario para
sua utilizacdo, bem como protecado as criagdes industriais, a propriedade das
marcas, aos nhomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o
interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e econémico do Pais.

Portanto, o escopo de tal hipétese de licenga compulséria é privilegiar
incentivo as pesquisas cientificas, de modo obter o avango tecnoldgico pelo
qual vem a ser preconizado pela entidade estatal, e € que se vé quando a
patente anterior se torna mais aperfeicoada e eficaz.

Neste diapasdo e em consonancia com o artigo 70 § 2° quando a
patente do processo € dependente em relagcdo ao patente do produto ou vice-
versa, ou seja, se a patente do processo representar substancial progresso
cientifico ensejara a obtengdo da licenga obrigatéria do produto, sendo
conferido ao titular da patente licenciada o direito a licenca compulséria da

patente dependente, além dos royalties justos.

*3 BARBOSA, Denis Borges. Bases constitucionais da propriedade intelectual. Versao corrente
do capitulo de mesmo nome do livro Uma Introdugdo a Propriedade Intelectual, 32. ed.. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 85. Disponivel em
http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/bases4.pdf. Acesso em 20/06/2016.
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Deste modo, o proprietario da patente originaria também fara jus a
exploracao da licenga compulsoria da patente dependente pela qual veio a ser
objeto de aperfeicoamento, assim como o detentor dos direitos da patente

dependente.
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