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1. Monsanto do Brasil S.A., sociedade brasileira com sede em
Siao Paulo-SP, através dos seus ilustres advogados drs. [vo Gabrel
da Cunha, Marcos Velasco Figueiredo e Maria Isabel Bingemer,
consulta sobre questdes referentes a acdo awvil piblica que lhe
movem sindicatos rurais contra a cobranca de royalties sobre a co-
mercializacio de soja transgénica.

Os fatos

2. A 16 explicou nos autos ser empresa pioneira no desenvolvimen-
to de tecnologias limpas voltadas para uma agricultura mais susten-
tével, que contribuem para aliar producdo de alimentos com pre-
servacio ambiental. Os constantes investimentos em pesquisa e
desenvolvimento permitiram & ré oferecer produtos e soluges aos
agricultores, de forma a melhorar a producao de alimentos e a ida
dos trabalhadores do campo.

A pesquisa e desenvolvimento de produtos por meio de biotecno-
logia demanda tempo e altos investimentos, a fim de que seja con-
firmada sua seguranga e garantidos os beneficios. A titulo informa-
tivo, atualmente a Monsanto investe cerca de US$ 500 milhdes ao
ano em pesquisa. Assim, estd constantemente aprimorando produ-
tos e solugdes para a agricultura sustentével e mais lucrativa.

Na década de 1980, a ré comecou a desenvolver a tecnologia de-
nominada “Roundup Ready”, que, inserida na soja por processos
biotecnolégicos, a tornam tolerante a herbicida a base de glifosato,
usado para dessecacio pré e pos-plantio, conhecido por sua efici-
éncia em eliminar ampla gama de plantas daninhas. Essa toleran-
cia faz com que o agricultor possa aplicar apenas o herbicida a base
de glifosato sobre a soja, reduzindo os custos de producio e o ni-
mero de aplicagdes de herbicida.

O glifosato é um principio ativo de baixa toxicidade, desenvolvido
na década de 1970 que, desde entdo, figura como um dos mais
vendidos no mundo. Esse principio ativo é de dominio publico e
atualmente compde herbicidas fabricados e comercializados por
diversas empresas no Brasil.

A tecnologia “Roundup Ready”, desenvolvida pela ré, consti-
tui invengdo passivel de proteao por patentes. Dessa forma,

visando a garantir a propriedade e exclusividade da tecnologia
RR na soja, a ré depositou pedidos de patente em vérios paises,
inclusive no Brasil, onde obteve um leque de patentes validas e
regularmente concedidas pelo Instituto Nacional de Proprieda-

de Industral - INPI.

Nio obstante a protegdo conferida pelas patentes da ré, a tecnolo-
gia RR passou a ser ilegalmente utilizada no Eistado do Rio

Grande do Sul.

Diante da violagio piblica e notéria de suas patentes, a ré, em
conjunto com diversas associacdes, entidades de classe e repre-
sentantes da cadeia da soja no Brasil, desenvolveu um sistema de
cobranca de compensagio financeira pelos prejuizos decorrentes
da infracdo as suas patentes. Por meio deste sistema, na fase da
comercializagio do gro de soja RR, seria descontado do produ-
tor, com a sua anuéncia, um determinado percentual destinado a
reparagio da Monsanto.

O sistema adotado nio permite diividas sobre a presenga da tecnologia
RR na soja no momento da entrega da carga pelos produtores ou co-
operativas; caso a carga seja convencional ou corresponda a quantida-
de de sementes certificadas utilizadas para o cultivo, nada é devido.

O indice de adesdo ao sistema passou dos 99% entre os agriculto-
res, cooperativas, tradings e demais empresas atuantes no Rio
Grande do Sul, regularizando-se o setor produtivo.

A acéo

3. Os Sindicatos Rurais de Passo Fundo, Santiago e Sertio promo-
veram a presente “acéio coletiva” sob a alegacio de que a Monsanto
estd violando a Lei de Cultivares, que permite a reserva de graos para
plantios subsequentes sem pagamento de nova taxa de remuneragao a
propriedade intelectual, bem como impede que pequenos produtores
rurais efetuem doagdes ou trocas de sementes dentro de programas
oficiais, além de cobrarem royalties e indenizagdes indevidas.

Os autores pediram o reconhecimento dos direitos previstos na Lel
de Cultivares (Lei n® 9.456/1997), a condenagio da ré a se abster
de cobrar royalties e outras taxas sobre a comercializagio da soja,
a declaragdo de abusividade das taxas cobradas e a condenagéo da
ré  restituicio dos valores indevidamente cobrados.
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A propriedade industrial

4. A propriedade intelectual, na definigio da Convencio da
OMPI (Organizacgo Mundial da Propriedade Intelectual), é a
soma dos direitos relativos as obras literanas, artisticas e cientificas,
4s interpretagdes dos artistas intérpretes e as execugdes dos artistas
executantes, aos fonogramas e as emissoes de radiodifusio, as -
vengdes em todos os dominios da atividade humana, as descobertas
cientificas, aos desenhos e modelos industriais, as marcas indus-
triais, comerciais ¢ de servico, bem como as firmas comerciais e
denominacées comerciais, a protegio contra a concorréncia desleal
e todos os outros direitos inerentes  atividade intelectual nos do-
minios industrial, cientifico, literario e artistico.

J4 a propredade industrial, espécie da propriedade intelectual, na
definicéio da Convencéio de Paris, o conjunto de direitos que compre-
ende as patentes de invengdo, os modelos de utilidade, os desenhos ou
modelos industriais, as marcas de fabrica ou de coméreio, as marcas de
servico, 0 nome comercial e as indicagbes de proveniéncia ou denomi-
nagdes de origem, bem como a repressio da concorréncia desleal.

O diretto sobre a propriedade intelectual abrange a maténa relacio-
nada com a propriedade industrial, regulada pela Lein®9.279/1996;
artigo 5°, XXIX da Constituigio da Repiblica; o direito de autor
(Lei Autoral, Lei n° 9.610/1998; artigo 5°, XXVII ¢ XXVIII da
Constituicio da Reptblica), a Lei de Software (Lein® 9.609/1998)
e a Lei de Cultivares (Lei n° 9.456/1997).

Esse direito foi assim definido pelo mestre Jodo da Gama Cerquel-
ra: “é um direito privado patrimonial, de caréter real, constituindo
uma propriedade mével, em regra temporaria e resolivel, que tem
por objeto uma coisa ou bem imaterial; denomina-se por 1sso pro-
priedade imaterial, para indicar a natureza de seu objeto”.

O direito real é o que resulta da patente;
antes disso, ha um pnus em relagéo a
patente, que ¢ direito a aquisicdo de
propriedade, (direito formativo gerador)”
A Monsanto ¢ titular desse direito real.

1. CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2010. v. 1, p. 87.

A Constituicio Federal

5. Para o nosso exame, interessa o disposto no artigo 5°, inciso
XXIX, da Constituicao da Repiblica:
“A lei assegurard aos autores de inventos industriais privilégio tempo-
rério para sua utilizacio, bem como protecéio as criacfes industrias, a
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos
distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecno-
légico e econdmico do Pais”.

O preceito constitucional esté detalhado no Cédigo de Propnedade
Industrial, que explicita decorrer da patente, substancialmente, um
direito de bloguear, de impedir qualquer forma de utilizagio ndo
consentida (art. 42); assegura o direito & indenizacio pelo dano
decorrente do uso indevido (art. 44) e dispde sobre os recursos
procedimentais de que pode langar méo o titular para a protegao do
seu direito (artigos 198 e seguintes), além da definicio dos tipos
penais em que o infrator pode incorrer (artigo 183 e seguintes).

A disposigao constitucional vigente segue ¢ amplia antiga tradigio
do nosso Direito na protecio dos direitos do inventor, que se esten-
de de forma abrangente sobre todas as manifestagdes inventivas,
apenas podendo sofrer restricdes fundadas no interesse piblico,
iss0 6, “tendo em wvista o interesse social e o desenvolvimento tecno-
l6gico e econdmico do Pais”.

A dltima parte do inciso XXIX do artigo 5° da Constituigio (inte-
resse social e desenvolvimento) deve ser associada ao disposto no
inciso XX do mesmo artigo (“A propriedade atendera a sua
funcao social”), e ao artigo 170, incisos L, Il ¢ IV, da Constituigao
(respeito & propriedade privada, a funcdo social da propriedade e &
livre concorréncia), e esse comjunto de normas configura um regime
equilibrado entre o privilégio do autor, o desenvolvimento tecnoldgico
e o interesse social de protecdo a producdo agricola. A garantia da
propriedade em geral, e o privilégio do autor, em particular, além do
interesse do titular, existem para realizar a funcio social da proprie-
dade e assegurar o desenvolvimento tecnoldgico e economico do Pais.
Nio sdo principios contraditérios, mas conciliaveis. No Brasil, esse

2. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti, Tratado de Direito Privado. 2.
ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1956. t. 16, p. 256.
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equilibrio se estabelece com normas que permitem, de um lado, o
privilégio do inventor, que se tem hoje, majontariamente, como
sendo um fator indispensvel para o desenvolvimento tecnolégico,
base do desenvolvimento econémico ¢, de outro, com regras que
flexibilizam o privilégio decorrente da patente.

A protecdo & tecnologia RR tem
amparo constitucional.

A titulacio da Monsanto

6. A consulente ¢ titular de direitos de propriedade industrial, deten-
tora de patentes fornecidas pelo INPI referentes ao mvento da tecno-
logia “Roundup Ready” (RR), que é “um conjunto de elementos
genéticos organizados estruturalmente e ligados para codificar uma
protefna com agdo enzimética que confira tolerdncia ao herbicida gli-
fosato. Esses elementos genéticos sdo os contidos nas regides promoto-
ras, reivindicados pelas cartas patentes “PI 1101067-3, 2002 (cons-
trucio de DNA para melhorar a eficiéncia de transerigao), Pl
1101045-2, 2000 (sequéncia de DNA para intensificar a eficicia da
transcricio), PI 1101070-3, 2002 (genes quiméricos para transfor-
magio de células de planta usando promotores virais), P1 1100008-2,
2007 (5-Enolpiruvilshiquimato-3-fosfato sintases tolerantes ao glifosa-
to), PI 11000007-4, 1999 (Gene quimérico, vetor de clonagem ou
expressdo, vetor de transformagdo de planta, método de produzir uma
planta e plasmideo)” (nos autos, volumes Il e [V).

Nos termos do artigo 1° da Lei n°9.279, de 14 de maio de 1996,
a empresa consulente obteve a protecio dos direitos relativos
propriedade industrial mediante a concessdo das patentes de in-
vengdo acima indicadas.

Como se sabe, o autor da invengdo tem o direito de obter a patente,
aquele diretto formativo a que se refere Pontes de Miranda; obtida
a patente, o inventor tem por si a garantia da propriedade (art. 6°).

Podem ser submetidas ao NP as invencdes que atendam aos pressu-
postos do artigo 8°: “Art. 8° E patentedvel a invencio que atenda aos
requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicagao industrial”.

A lei enumera o que ndo € invengdo, € no seu elenco inclui:
“Art. 10. Nao se considera invencio nem modelo de utilidade:
X — o todo ou parte de seres vivos naturais e maleriais bioldgicos encontra-
dos na natureza ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germo-
plasma de qualquer ser vivo natural e os processos biologicos naturais”.

De outra parte, sao invencdes ndo patentedveis:
“Art. 18. Ndo sao patentedveis:

I - 0 que for contrério & moral, aos bons costumes e & seguranca, a
ordem e a satde piblicas;

Il - as substancias, matérias, misturas, elementos ou produtos de
qualquer espécie, bem como a modificacio de suas propriedades fisi-
co-quimicas e os respectivos processos de obtengio ou modificagdo,
quando resultantes de transformagio do nicleo atomico; e

I11 - 0 todo ou parte dos seres vivos, exceto os micro-organismos trans-
génicos que atendam aos trés requisitos de patenteabilidade — novida-
de, atividade inventiva e aplicagao industrial — previstos no art. 8°
que nio sejam mera descoberta.

Pardgrafo tnico. Para os fins desta Lei, micro-organismos transgéni-
c0s sa0 organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais,
que cxpressem, mediante intervengdo humana direta em sua composi-
¢io genética, uma caracterfstica normalmente nio alcangével pela es-
pécie em condigdes naturais”.

Disso se extrai que elementos genéticos obtidos mediante uma
atividade movadora e inventiva, com aplicagao industrial, que nao
representem partes de seres vivos para os efeitos do artigo 18 (I10),
que ndo resultem de mera descoberta da realidade natural, sao
patentedveis, o que explica e fundamenta a concessao das patentes
acima mencionadas, enquanto que as plamas ou partes das plantas

ficam excluidas do dmbito de protegio da Lei n® 9.279/1996.

Neste sentido cabe salientar que o INPI expressamente define
como patentedvel a classe dos elementos genéticos revindicados
nas patentes acima citadas ao definir no item 2.3 de suas Diretrizes
de Exame para a 4rea de Biotecnologia sob o titulo de “Reivindi-
cacoes de Produto” que moléculas e sequéncias de DNA (“poli-
nucleotideos”) e protefnas (polipetideos) sintéticos devem ser tra-
tados como compostos quimicos. Por conseguinte, a
patenteabilidade dessa matéria nao estd incluida nas proibigdes

dos artigos 10 e 18 da LPL:

“Reivindicacoes de Produto

2.2. Composto Quimico

2.2.1 A forma mais comum de reivindicagio é aquela que define
o composto quimico em termos de sua estrutura quimica (férmula
geral). No caso em que esta estrutura ndo é conhecida, o compos-
to pode ser definido em termos de suas propriedades fisicas, fisico-
quimicas efou bioldgicas, desde que os pardmetros usados sejam
suficientes para definir o produto sem ambiguidade e possam ser
claramente, e de forma exequivel, determinados, seja por informa-
¢oes contidas no relatério descritivo seja por procedimentos usuals
na técnica. Parimetros tais como ponto de fusio, forma cristalina,
viscosidade, solubilidade, etc., embora tteis em combinacio com
outros pardmetros, nao distinguem por si s6 0 composto em ques-
tao de, provavelmente, varios outros. Pardmetros que permitem
uma distincdo mais precisa sio, por exemplo, espectro de IR e
espectro de NMR, em combinagio com peso molecular.

2.3. Polinucleotideos e polipeptideos sintéticos

2.3.1 Cabem as observagdes acima para compostos quimicos, uma vez
que, de fato, s30 compostos quimicos, e o formato de apresentagio de tais
produtos deve obedecer ao estabelecido em Ato Normativo para tal”.

Os elementos genéticos e 0s métodos
reivindicados nas patentes acima
mencionadas s&o patenteaveis. A
Monsanto é a inventora da tecnologia
RR, patenteada.

%
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Requisitos da patente

6.a. Nos termos do artigo 8°, no que diz com as patentes em geral,
50 requisitos para a concessio da patente: a) novidade; b) atvidade
inventiva; ¢) aplicagio industrial; d) ndo se tratar de mera descoberta.

A invencao ¢ “toda realizacio, todo processo, toda méquina, fabr-
cagio ou composicio de matérias, assim como todo aperfeicoamento
de um deles, apresentando o cardter da novidade e da utilidade”
(art. 2° da Lei sobre Patentes do Canada). Luiz Guilherme Lourei-
1o fornece conceito compreensivo de invengdo: “E uma criagao da
inteligéncia humana, que se utiliza das forgas naturais para a solugao
efetiva de um problema novo e que visa & satisfa§éo das necessidades

”

praticas ou de ordem técnica da humanidade”.

A invencio pode ser classificada, segundo o seu objeto, em inven-
¢io de produtos ou de processos. Produto é um objeto matenal que
se distingue por suas caracteristicas de constituicao. Processo ¢
todo o meio que, dentro de uma aplicagdo que lhe ¢ dada, conduz
4 obtencdo de um resultado ou de um produto.

Ha atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, ndo

decorra de maneira evidente ou bvia do estado da técnica (art. 13).
“Tudo aquilo que a ciéncia e as artes revelaram ao espirito humano, o que
constitui o acervo da cwvilizagio, com o fito pratico e objetivo de atender a
satisfacio das necessidades humanas, constitui obra da técnica. Tudo o
que estiver revelado por descrigio escrita ou oral, ou por uso ou qualquer
outro meio, constitui o estado da técnica. O que néo foi revelado ou usado
nao se integra no estado da técnica, constituindo, por conseguinte, novida-
de, e, em caso de invengdo, suscetivel de privilegiabilidade™.*

A invengio tem “novidade” quando néo acessivel ao pablico antes da

data de depésito do pedido de patente (art. 11 da Lei n® 9.279/1996).

H4 aplicacao industrial quando a invencio puder ser utilizada
ou produzida em qualquer tipo de industria (art. 15), af incluida
a producio agricola.

A descoberta consiste na revelagio daquilo que 4 existe como
fenémeno natural. Porém, ndo se cuida de simples descoberta o

3. LOUREIRO, Luiz Guilherme. Patente e biotecnologia. Revista de Direito Mercantil,
Sao Paulo, n° 116, p. 26, 1999.

4. REQUIAO, Rubens. Aspectos da nova Lei da Propriedade Industrial: doutrina. Rio
de Janeiro: 1D, 1996. p. 530.

conhecimento obtido mediante intervengao do homem na natu-
reza — caso dos autos, em que houve a utilizagio da recombina-
¢io genética, por melo de técnicas de engenharia genética e de
conhecimentos de biologia molecular para criar a soja RR.

A tecnologia RR retine os requisitos legais
para a concessdo da patente protetiva de
invengéo industrial previstos na lei (art. 8°).

Material genético patenteado pela Monsanto

6.b. Ja antes da Lei de 1996, sustentava-se que “a invengio que usa
ou emprega agentes bioldgicos é patenteavel para os processos quimi-
cos de obtencio ou modificagio de substéncias (...). As patentes con-
cedidas em tais casos sdo patentes industriais, o que significa dizer:
concede-se o privilégio porque o processo biotecnolégico inventado
constante do pedido é novo, licito e suscetivel de utilizagdo ou aplicagdo
industrial. Reconhecer a aplicagio industrial a processo que usa ou
emprega agentes biolgicos significa que, no Brasil, invengdes biotec-
nolégicas sio consideradas invengdes industriais, € a invengdo biotec-
nolégica um produto industrial, ndo um produto da natureza” .

No sumério da invengio patenteada pela Monsanto sob n® 1100008-2,
constou; “E. apresentada uma molécula de DNA compreendendo
DNA que codifica uma EPSP (espécie de enzima) sintase tolerante ao
glifosato, cineticamente eficiente, As EPSPS sintases da presente mven-
¢io reduzem a quantidade de superprodugio da enzima EPSPS em
uma planta transgénica necessaria para que a enzima mantenha ativida-
de catalitica enquanto ainda confere toleréncia ao glifosato” (fl. 771).

A patente concedida & Monsanto corres-
ponde a uma intervengdo transgénica que
conferiu tolerancia ao glifosato, o que acon-
teceu no plano dos elementos genéticos
expressamente excluidos da restrigéo do
inciso Ill, do artigo 18, da Lein® 9.279/1996.

5. DOMINGUES, Douglas Gabriel. A propriedade industrial na Constituigio Federal
de 1988. Revista Forense, Rio de Janeiro, n° 304, p. 75, 1988.
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O TRIPs e a matéria patenteavel

6.c. A Convencao de Paris para a Protecio da Propriedade Indus-
trial (1883), segundo a Revisio de Estocolmo de 1967, aqui
promulgada pelo Decreto n° 75.572/1975, ¢ o texto mais impor-
tante, abrangente e sistematico sobre a propriedade intelectual.

Quando se tratava da sua atualizagio, em 1980, foi deaidida — por
insisténcia dos EUA e dos demais paises desenvolvidos — a trans-
feréncia da discussdo para o 4mbito do GATT — Acordo Geral
de Tanfas e Comércio. A Rodada Uruguai do GATT levou &
formagao da Organizagdo Mundial do Comércio e, entre os vinte
e oito acordos firmados, estd o TRIPs (Agreement on Trade-Re-
lated Aspects of Intellectual Property Rights — Acordo sobre As-
pectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao
Comércio), que exigiu dos membros da OMC a concessao de pa-
tamares minimos de protegdo as patentes. O Decreto n° 1.355, de

30 de dezembro de 1994, promulgou o TRIPs no Brasil.

Sem revogar o comjunto de regras que resultou da Convengo de
Panis com a sua atual redacio, que é o texto fundamental de pro-
teio da propriedade industrial, e sem instituir um regime dnico de
patentes, o TRIPs permite um sistema flexivel e adequado as ne-
cessidades de cada pafs e ndo impede a protecdo de direitos sociais.

O TRIPs ¢ um tratado, nos termos do que ficou acordado na Conven-
¢ao de Viena sobre Direitos dos Tratados de 1980, e assim como defi-
nido por Francisco Rezek: “Um acordo formal, concluido entre sujeitos
de direito internacional pablico e destinado a produzir efeitos juridicos™.?

Entre seus principios basicos estd o de perseguir o desenvolvimento
sGcio-econdmico, como a transferéncia de tecnologia e o incremento
do comércio internacional. Sdo seus objetivos: “(...) a redugio de
distorgdes ao coméreio internacional, a adogio de um patamar mini-
mo de protegao dos direitos de propriedade intelectual a ser observa-
do em Ambito mundial, a redugdo do comércio internacional dos
bens contrafeitos, a harmonia nas relagdes internacionais e a transfe-
réncia de tecnologias”.” Denis Borges Barbosa anotou a importancia
dos objetivos do Acordo, que sdo: “Os de fazer com que a protecio

6. RESEK, Francisco. Direito dos Tratados, p. 21.
7. LOUREIRO, Luiz Guilherme Vieira. Patente e biotecnologia, Revista de Direito

PARECER

¢ a aplicacio de normas de protegio dos direitos de propriedade
contribuam para a promogao da inovacio tecnolégica e para a trans-
feréncia e difusio de tecnologia, em beneficio mtuo dos produtores
¢ usudrios de conhecimento tecnoldgico e de uma forma conducente
a0 bem-estar social e econdmico e a um equilibrio entre direitos e
obrigagtes (...). O TRIPs igualmente admite a instituigio e aplica-
¢io de necessérias medidas apropriadas para evitar o abuso dos di-
reitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o
recurso a praticas que limitem de maneira injustificvel o comércio ou
que afetem adversamente a transferéncia internacional de tecnologia.
(...) Clara est4 a regra de um balanceamento equitativo de direitos e
obrigacbes, entre produtores e usudrios de tecnologia, numa forma
que conduza ao bem-estar econdmico e social”.}

Na Secéio 5 — Patentes, art. 27 — Matéria Patentedvel, consta do
TRIPs:

1. Sem prejuizo do disposto nos paragrafos 2° e 3° abaixo, qualquer
mvengao, de produto ou de processo, em todos os setores tecnoldgicos,
serd patentedvel, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e
seja passivel de aplicagdo industrial. Sem prejuizo do disposto no pa-
ragrafo 4° do art. 65, no pardgrafo 8° do art. 70 e no pargrafo 3°
deste artigo, as patentes serdo disponiveis e os direitos patentérios
serdo usufruiveis sem discriminagdo quanto ao local de invencao,
quanto a seu setor tecnoldgico e quanto ao fato de os bens serem im-
portados ou produzidos localmente.

(i)

3. Os Membros também podem considerar como nio patentedvels:
a) métodos diagndsticos, terapéuticos e cirdrgicos para o tratamento
de seres humanos ou de animais;

b) plantas e animais, exceto micro-organismos e processos essencial-
mente bioldgicos para a producdo de plantas ou animais, excetuando-
se 0s processos nao biologicos e microbiolégicos.

Nio obstante, 0s Membros concederdo protecio a variedades vegetais, seja
por meio de patentes, seja por meio de um sistema sui generis eficaz, seja por
uma combinagao de ambos. O disposto neste pardgrafo serd revisto quatro
anos apds a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.

8. BARBOSA, Denis Borges. Propriedade intelectual: a aplicagio do acordo TRIPs. 2.
ed. Rio de Janeiro: Limen Junis, 2005. p. 58-59 ¢ 81.

Mercantil, Sao Paulo, n° 116, p. 23-24, 1999
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Esse dispositivo contém, entre outros, trés principios que nos inte-
ressam: a) 0s micro-organismos sao patenteaveis; b) elementos tais
como moléculas de DNA e proteinas ndo estio incluidos em ne-
nhuma proibigio e ¢) cultivares podem ter protecio sob regime
proprio, regido por legislacao especial.

O Acordo permite a concessio de patente, tanto para produto,
como para processo, conforme expressa referéncia feita no n° 1 do
art. 27. Quando se trata de produto, a patente confere ao seu titu-
lar o direito exclusivo de ewitar que terceiros sem seu consentimen-
to produzam, usem, cologuem a venda, vendam ou importem com
esses propdsitos aqueles bens.

Exige-se que se trate de invencao, isto é, de um resultado criativo
gerado pela atividade humana, e néo de simples descoberta do que
estd na natureza; ¢ preciso que sufja uma modificacio do que
existia anles, isto é, que a agao do inventor traga consigo uma no-
vidade, e que essa nova invencao seja passivel de exploragdo indus-
trial, quer dizer, que sirva a atividade econdmica de um modo geral
(incluindo af a agricultura).

As restricoes estio no paragrafo 3°, que enumera as hipGteses
das invencoes no patentedveis, entre elas: “animais que néo
sejam micro-organismos; plantas que ndo sejam micro-organis-
mos (mas quanto is variedades de plantas deve haver um siste-
ma de protegdo especifico); processos essencialmente biolégicos
para producdo de animais e de plantas, exceto processos nio
biolégicos ou microbiolégicos”.”

O Brasil optou por instituir um regime especial para as plantas,

que ndo sao patentedveis, dando protegio aos direitos relativos
A propriedade intelectual referente a cultivar nos termos da Lei

n’ 9.456, de 25.04.1997.

Vale transcrever as pertinentes observacdes que nesse sentido foram
feitas por Selemara Berckembrock Ferreira Garcia a respeito do

art. 27 do Acordo:

9. BARBOSA, Denis Borges. Propriedade intelectual: a aplicagao do acordo TRIPs. 2.
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 67.

Esse dispositivo disciplina que a protegdo pelo sistema de patente
deve estar disponivel para qualquer invengdo, qualquer que seja o
produto ou processo, em todos os campos da tecnologia, desde que
esses produtos ou processos sejam comprovadamente novos, envol-
vam um passo inventivo e sejam passiveis de aplicacdo industrial.
Prevé que certas invencoes poderdo ser excluidas do processo de
protecio por patentes, quando estiverem contra a ordem piblica e a
moralidade, incluindo-se também como motivos para exclusdo a
proteco 4 vida ou saiide humana, animal ou vegetal, ¢ sérios preju-
fz0s a0 meio ambiente, e permite aos paises signatarios excluir da
patenteabilidade plantas e animais. Ou seja, o presente artigo delega
a cada pais signatdrio a responsabilidade de proteger suas cultivares

por meio de legislacio §uEl§cneri§ ou_por meio de patentes ou por

uma cominaco de ambos.

A doutrina que se dedica 4 interpretagdo desse texto, e das demais
disposicdes legais sobre patentes tem predominantemente recomen-
dado que as exclusdes devem sempre ser entendidas restritivamen-
te: 0 que o acordo ou a lei ndo excluem expressamente, ha de se
entendido como patenteavel.

Segundo o TRIPs, a invengéo tecno-
logica efetuada pela ré podia ser ob-
jeto de patente, pois apresenta 0s
requisitos de inventividade, novidade
e utilidade para a produgéo de soja,
néo resultou de simples descoberta, e
ndo se inclui entre as restrigbes pre-
vistas no paragrafo 3° porquanto se
frata de material genético especifico
que ndo pode ser considerado planta
e nem animal.

Invengbes nao patenteaveis

6.d. O artigo 18 da Lei da Propriedade Industrial versa sobre as
invencdes nio patentedveis, e para o que nos interessa tem as duas
disposigdes abaixo transcritas:

10. GARCIA, Selemara Berckembrock Ferreira. A protecdo juridica das cultivares no
Brasil: plantas transgénicas e patentes. Curiliba: Jurug, 2004. p. 70.
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