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Resumo:
O presente artigo aborda a possibilidade de coexisténcia, sobre um mesmo
objeto, da protecédo de cultivares e patentes de invencao biotecnoldgicas, ou
seja, dois bens imateriais e dois direitos de exclusividade provenientes de
sistemas diferentes.
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Abstract:
This article discusses the possibility of co-existence, on the same object, of
the plant variety protection and the biotechnological patent, two intangible
assets and two exclusive rights from different intellectual property systems.
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1. Introducgao

Para se remontar ao inicio da ideia de concessao de bens intangiveis,
o direito a exclusividade surgiu a partir da concesséo de privilégios dos mais
variados tipos e finalidades, tais como o priviégio de vender com
exclusividade um produto; fornecer vinhos a corte, etc. Em um primeiro
momento nao se buscava privilegiar uma novidade criada pelo agraciado,
mas sim de se conceder o monopdlio sobre um determinado comércio ou
determinada industria. Com o Estatuto do Monopdlio Inglés rompeu-se essa
concepgao de privilegio e passou-se a “privilegiar’ quem efetivamente
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trouxesse novidades para o entdo Reino Inglés e esta concepgéo
paulatinamente passou a irradiar-se para toda a Europa (BRUCH, 2013).

A revolugdo francesa, de certa forma, transformou privilégios em
direitos de propriedade. E dentre estes a invencio passou a ser concebida
como uma espécie de propriedade de seu inventor: um direito de
exclusividade sobre um bem intangivel, ao invés de um privilégio provisério e
revogavel.

Segundo diversos autores, notadamente baseados na teoria
schumpeteriana, este direito de exclusividade possui trés fungdes: a) o
incentivo a pesquisa e recompensa; b) a divulgacdo dos direitos e das
tecnologias; e c) a transformacdo do conhecimento tecnologico em objeto
suscetivel de troca. (CARVALHO, 1983, p. 57).

Estas fungdes também se fundamentam no interesse social da
existéncia destes direitos de propriedade industrial. Se a sociedade nao
percebesse beneficios decorrentes da atribuicdo desta exclusividade, este
nao se sustentaria. Promove-se e concede-se esta exclusividade com vistas
a promover o progresso, mediante invengdes de processos e produtos que
tornem a vida melhor. Portanto, muito mais que um direito do inventor, € um
direito da sociedade (REMER, 2003).

Desta maneira, se as inovagdes auxiliam no progresso e este provoca
melhorias no bem estar social, tem-se um circulo virtuoso: a invengao gera
um titulo que possibilita a exclusividade, a qual gera lucro, que permite o
investimento em pesquisa e desenvolvimento que geram novas invengdes. A
aplicagado industrial dessas invengdes e sua comercializagcdo geram
desenvolvimento industrial, o que gera desenvolvimento econémico e por fim,
o bem estar social. (CARVALHO, 1983, p. 57-58).

Observando-se o ciclo que se forma a partir desta exclusividade,
conclui-se que é esta apropriabilidade que garante o continuo investimento
em inovagdes. Sem a exclusividade, esta inovagao poderia ser copiada, o
que nao permitiria que o inventor recebesse o lucro extraordinario e nao
fosse incentivado a investir novamente em pesquisas, estagnado assim, o
ciclo da dinamica capitalista e, por consequéncia, do progresso da sociedade.
Assim, o atendimento a manutencio do ciclo da dinamica capitalista implica
no cumprimento de um interesse social no progresso da humanidade.

A loégica que se encontra sob estes mecanismos de protegao ja foi
descrita por inumeros autores, notadamente SCHUMPETER (1982),
URBANSKI (1995) e PIMENTEL, (1999). Uma visao interessante &
apresentada por Stiglitz (2012) ao tratar sobre o tema no ambito de bens
publicos globais. Segundo o autor um bem publico possui duas propriedades
fundamentais: “um consumo nao rival — o consumo de um individuo nao
diminui o consumo de outro — e a nao exclusao — ¢é dificil, se ndo impossivel,
excluir um individuo do usufruto do bem” (STIGLITZ, 2012, p. 353). E este
deve ser compreendido como global, em oposi¢cdo a bens publicos locais,
para que seus beneficios se estendem a todos. Quando o autor fala disso,
esta tratando do conhecimento de maneira particular.

Para Stiglitz (2012, p. 354)
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[...] se as empresas ndo podem se apropriar dos retornos da
producdo de conhecimento, entdo terdo incentivo limitado de
produzi-lo: ao decidirem o quanto investir, examinarao apenas os
retornos obtidos por elas, ndo os beneficios estendidos aos outros.

E neste aspecto que os governos buscam um equilibrio entre
“aumentar o grau de apropriagao dos retornos com o conhecimento, emitindo
protecao de patentes” por um lado, mas durante um periodo limitado e em
troca da revelacdo completa do conhecimento que sera temporariamente
exclusivo, por outro.

Esta concepgao estabeleceria um direito temporario de exclusividade
sobre este conhecimento, que garantiria o “retorno de suas atividades
inovadoras ou pela cobranga por meio do uso de uma patente (licenciamento)
ou pela cobranca de um pre¢co de monopdlio sobre o produto”. Em troca,
sobre deste conhecimento inicial, os governos induzem a produg¢ao de mais
conhecimento.

E o ponto étimo de equilibrio se encontra na medida exata em que se
estabelece a amplitude e o ambito de aplicagdo de uma reivindicagao de
patente / da protecdo de uma nova cultivar: isso seria aplicavel apenas a este
repolho, a todos os repolhos ou a todos os tipos de plantas? E a escolha
desta extens&o que fara com que o sistema de protegao seja mais ou menos
eficiente, para a sociedade ou para o obtentor da protecéo (STIGLITZ, 2012).
Se for apenas para um repolho, sera ineficiente para o titular do direito de
propriedade industrial. Se for para todas as plantas indiscriminadamente e
sem comprovacao, podera bloquear novos inventos.

Em face disso, questiona-se a possibilidade de haver protecoes
concomitantes em uma mesma planta.

Para tanto, deve-se considerar que a analise se da, no ambito do
direito brasileiro, em face das duas formas de protecao existentes: patentes
de invengdo e protecdo de novas cultivares. Como objeto do trabalho,
analisa-se as semelhancas e diferengcas dos dois sistemas, verifica-se o
objeto de protegdo abrangido por cada uma destas e busca-se aferir se ha
esta possibilidade da existéncia concomitante de dois bens imateriais e dois
direitos de exclusividade sobre eles provenientes de sistemas diferentes em
um mesmo objeto: uma planta.

Sobre este aspecto ressalta-se que ha diversos posicionamentos
doutrinarios no Brasil, que partem desde a impossibilidade de uma existéncia
de dupla protecdo, decorrente da interpretacao literal e ndo sistematica do
art. 2 da Lei n°® 9.456/1997, do que decorre a protecdo apenas por meio do
instituto das novas cultivares as plantas. Bem como a interpretacdo que
compreende a possibilidade de se promover efetivamente uma dupla
protecao sobre plantas, o qual contraria a literalidade do inciso IX do art. 10,
dispostos no inciso lll e o paragrafo unico do art. 18, ambos da Lei n°
9.279/1996 (BRUCH et al, 2015).

A afirmacao se refere a possibilidade de protecdo decorrente de cada
sistema. De um lado a protegcdo de uma planta inteira, desde que seja
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distinta, homogénea, estavel, que tenha nome proprio e ndo tenha sido
comercializada antes do prazo legal, por meio da Lei n°. 9.456/1997. De
outro lado, a possibilidade de protecdo de microrganismos transgénicos, o
produto decorrente destes, o processo de produgao destes, dentre outros,
que seja novo, tenha atividade inventiva e aplicag&do industrial, e que possa
influenciar, alterar, modificar, inibir, etc., sejam caracteristicas fenotipicas ou
genotipicas, em plantas, por meio da Lei n® 9.279/1996 (BRUCH et al, 2015).

Assim, como hipétese a questao levantada, considerando-se que tanto
a protecdo da nova cultivar quanto da patente de invencdo podem coexistir
em uma mesma planta, permitindo, neste caso, a existéncia de mais de um
titular de direitos, sugere-se a possibilidade da existéncia simultanea de
direitos provenientes de diferentes sistemas sobre uma mesma planta.

2. Propriedade industrial de plantas: A convivéncia de dois sistemas

A possibilidade da protegao envolvendo seres vivos é recente, datado
do século XX, notadamente com relacdo a protecdo de plantas. Ao contrario
das demais areas tecnoldgicas abrangidas, a prote¢cao de cultivares apenas
comeca a ser referida, de maneira expressa, em acordos internacionais, com
a criagcao da Uniao Internacional para a Protecdo de Novas Variedades de
Plantas (UPOV) (UPQV, 2015).

Todavia, € somente por meio da discussao e aprovagao do Agreement
on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights — TRIPS, no ambito
da Organizacdo Mundial do Comércio (OMC), que a obrigatoriedade da
existéncia de alguma forma de protegao relacionada a plantas se torna algo
global, considerando-se que hoje 161 paises séo signatarios deste tratado e
membros desta organizagdo (WTOa, 2015).

Este Acordo tem origem na necessidade de se elaborar um conjunto
de principios, regras e disciplinas multilaterais sobre o comércio de bens
contrafeitos e na exigéncia de se fixar objetivos basicos de politica publica
dos sistemas nacionais para a protecdo da propriedade intelectual
(BUAINAIN e VIEIRA, 2004). Trata-se de um acordo que estipula uma
protecdo minima da propriedade intelectual em nivel mundial, para corrigir a
pratica de infracdes a esta tutela, elevando o nivel de protecdo a todos os
Membros e garantindo esta prote¢do mediante procedimentos judiciais pré-
determinados que sejam ageis e efetivos (DEL NERO 2004, p. 47-50) .

No presente artigo, trata-se das normas relacionadas com a protegao
de plantas, que estdao dispostas na secdao 5 do TRIPS, que trata
especificamente do direito de patentes. Especificamente, no artigo 27 estao
elencadas quais matérias que os Membros sido obrigados a proteger
mediante patentes. Segundo o item 1, qualquer invenc¢do, de produto ou de
processo, em todos os setores tecnoldgicos, sera patenteavel, desde que
seja nova, envolva um passo inventivo e seja passivel de aplicag&o industrial.
Como excegdes gerais, 0s membros podem considerar como nao
patenteaveis as invengdes cuja exploragdo seja necessaria evitar para
proteger a ordem publica, a moralidade, a vida humana, vegetal e animal, ou
para evitar prejuizos para o meio ambiente, de acordo com o disposto no item
2 do artigo 27 (WTOb, 2015).
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Os Membros também podem considerar ndo patenteaveis plantas e
animais, conforme o artigo 27, item 3, alinea b. Contudo, é obrigatdria,
conforme o artigo 27, item 3, aliena b, a protecdo de espécies vegetais,
podendo esta protecdo se dar por patentes ou por um sistema diverso
(WTODb, 2015). E a partir deste dispositivo que se adota no Brasil, o sistema
criado pela UPOV, denominado protec¢ao de cultivares (UPOV, 2015).

O TRIPS e a OMC, sao internalizados no ordenamento juridico
brasileiro pelo Decreto Presidencial n°. 1.355/94. E o Decreto Presidencial n.
3.109/1999 internaliza a UPOV, de 2 de dezembro de 1961, revista em
Genebra, em 10 de novembro de 1972 e 23 de outubro de 1978 (BRUCH,
2010).

Todavia, os Tratados firmados pelo Estado Brasileiro, no ambito
internacional, ndo geram, limitam ou alteram direitos internamente. Adotou-
se, por praxe, mesmo apods sua internalizacdo, a formulacdo de leis
especificas visando dar aplicacao e efetividade interna ao conteudo destes
Tratados, de acordo com os interesses internos. Assim, interessa
particularmente a este artigo a Lei n°. 9.297/1996 (LPI) e a Lei n°. 9.456
/1997 (LPC) (BRUCH, 2010).

2.1 Protegao de cultivares

Por meio da Lei n°. 9.456 /1997, passa-se a proteger no Brasil uma
nova variedade vegetal, que seja distinguivel de outros cultivares e espécies
vegetais por um conjunto minimo de caracteristicas morfoldgicas, fisiolégicas,
bioquimicas ou moleculares, herdadas geneticamente. Essas caracteristicas,
denominadas descritores, devem se mostrar homogéneas e estaveis através
das geragdes sucessivas.

O depdsito de pedidos para protegao de cultivares, que engloba novas
cultivares e cultivares essencialmente derivadas, se da junto ao Servigo
Nacional de Protecéo de Cultivares (SNPC), 6érgao vinculado ao Ministério da
Agricultura, Pecuaria e Abastecimento (MAPA) (BRASIL, 2015). Esta
protecdo nao deve ser confundida com o Registro Nacional de Cultivares
(RNC), também realizado pelo MAPA; registro este necessario para que
mudas e sementes possam ser multiplicadas e comercializadas
independentemente do direito de exclusividade, conforme dispbde a Lei n°.
10.711, de 5 de agosto de 2003, destacado no Quadro 1.

Quadro 1: Diferengas dos requisitos SNPC x RNC

Protecdo de Cultivares Registro de Cultivares

Objetivo Garantir os direitos de propriedade | Habilita estas a serem produzidas e

industrial para o obtentor e o | comercializadas no Brasil.

melhorista. Pode-se ter cultivares registradas

Pode-se ter a protecdo de uma | que sao produzidas e

cultivar, sem que sua comercializagdo | comercializadas sem pagamento

seja permitida. de royalties, pela nao protegdo ou

estar em dominio publico.

Fundamento Legal Lei n° 9.456/1997 Lein®10.711/2003

Lei de Protecao de Cultivares - LPC Lei de Sementes
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Instrumento Técnico DHe - Distinguibilidade, | VCU — Valor de Cultivo e Uso
Homogeneidade e Estabilidade
Finalidade Assegurar 0s direitos de | Constituigdo de um banco de
exclusividade do seu titular referente | informacdes agrondmicas,
ao uso destas. fornecendo dados ao poder publico

O titular pode licenciar, cobrar | referente a origem do material e ao
royalties, ceder e impedir que | seu responsavel no Brasil.
terceiros a utilizem sem a sua
autorizagao.

Fonte: BRUCH et al, 2015.

Esta distingdo é interessante, posto que sem o registro de uma
cultivar, a mesma ndo pode ser comercializada legalmente no Brasil. Além
disso, todas as sementes e mudas adquiridas pelos produtores devem ser
provenientes de sementeiros e viveiristas registrados no MAPA, cujos
campos de sementes e mudas estejam também registrados no MAPA, e
cujas sementes e mudas tenham sido devidamente aprovadas, tendo
passado pelos testes de campo e laboratério.

Mesmo os produtores que reservam sementes ou mudas para safras
seguintes, devem inscrever seus campos de sementes ou mudas no MAPA,
para que esta semente ou muda seja considerada como tal e tenha sua
procedéncia comprovada.

Sem esta comprovagao, aquele que comercializa ou que utiliza as
sementes salvas ou as mudas refeitas, ficam sujeitas as infragées previstas
na Lei n. 10.711/2003, que inclusive pode implicar no perdimento destas.

2.1.1 Requisitos para Concessao

No direito brasileiro, uma cultivar € definida com base nos seguintes
requisitos, estabelecidos no art. 3°, IV da LPC. Trata-se de uma:

Quadro 2: Definigdo de Cultivar.

Variedade: qualquer género ou espécie vegetal superior

Distinquivel: se distingue claramente de qualquer outra cultivar cuja
existéncia na data do pedido de protecdo seja reconhecida por margem
minima de descritores (art. 3°, VI, da LPC).

Denominacdo propria: esta deve ser Unica, ndo podendo esta ser referida
de outra forma, ndo pode se constituir apenas de forma numérica, devendo
ser diferente da denominagao de uma cultivar preexistente e ndo podendo a
sua denominagao induzir a erro quanto as caracteristicas intrinsecas ou
quando a procedéncia geogréafica ou comercial da cultivar (art. 15, LPC).

CULTIVAR

Homogénea: apresenta variabilidade minima quanto aos descritores que a
identificam, quando utilizada em plantio em escala comercial (art. 3°, VII, da
LPC).

Estavel: mantém a homogeneidade dos descritores ao longo de geragdes
sucessivas, quando reproduzida em escala comercial (art. 3°, VIII, da LPC).

Espécie: passivel de uso pelo complexo agroflorestal e ter sido descrita
pelos descritores que a compde.

Linhagem: linhas parentais dos hibridos
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Fonte: Elaboragao prépria.

Todavia, para a cultivar ser considerada nova e, portanto, passivel de
protecdo, além de apresentar os requisitos supra mencionados, distingue-se
— e este é o carater de novidade que a lei da a nova cultivar — por a mesma
nao ter sido oferecida a venda no Brasil ha mais de 12 meses em
relacao a data do pedido de protecao e em outros paises, com o
consentimento do obtentor, ha mais de 6 anos para espécies de arvores e
videiras ou ha mais de 4 anos para as demais espécies (art. 3°, V da LPC).
Portanto, o que distingue uma cultivar de uma nova cultivar € o carater
temporal de novidade, que se expressa nao no sentido compreendido como
algo novo em termos absolutos — como o é no caso de patentes — mas sim,
algo que nédo tenha sido comercializado durante um determinado periodo

temporal.

Neste sentido, Oliveira (2011a, p. 117) esclarece que “o quesito
novidade nao tem relagcédo alguma com a atividade inventiva, como faz crer a
primeira vista. Sob a 6tica da LPC, o atributo de novidade diz respeito ao
tempo de comercializagéo.” (sem destaque no original)

Ja a cultivar essencialmente derivada, também passivel de protecao,
além de observar a novidade temporal, sera uma cultivar derivada da cultivar
inicial ou de outra cultivar essencialmente derivada, sem perder a expressao
das caracteristicas essenciais que resultem do gendétipo ou da combinacéo
de gendtipos da cultivar da qual derivou, exceto no que diz respeito as
diferencgas resultantes da derivacio e distinta da cultivar da qual derivou por
margem minima de descritores (art. 3°, IX da LPC).

Feitos os referidos esclarecimentos, estabelece o art. 4°, LPC, que “é
passivel de protecdo a nova cultivar ou a cultivar essencialmente
derivada, de qualquer género ou espécie vegetal, que seja distinta,
homogénea e estavel, com denominagédo propria € que seja considerada
nova nos termos da lei.

Vale ressaltar ainda que, os descritores utilizados para expressar a
distinguibilidade da cultivar se referem as variagbes atribuiveis as
caracteristicas morfoldgica, fisioldgica, bioquimica ou molecular da espécie, e
que sejam herdadas geneticamente (art. 3°, I, da LPC).

Portanto, ndo se trata especificamente da protecdo de cultivares
melhores do que aqueles ja existentes, mas sim de cultivares diferentes
daquelas ja existentes.

Para cada espécie ha um conjunto de caracteristicas, ou descritores,
previamente descritos. E dentre estes que o titular do direito devera optar
quando fizer a solicitagdo do pedido de protecgao.

Assim, dentre cada espécie e visando harmonizar as diretrizes de DHE
a serem utilizadas para estabelecer os descritores destas, a disposicdo nas
tabelas de descritores segue a uma determinada ordem botanica de
desenvolvimento da planta, estabelecida pela UPOV: 1) Sementes; 2)
Plantula; 3) Planta inteira; 4) Raiz; 5) Sistema radicular ou outros érgaos
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subterraneos; 6) Caule; 7) Folhas; 8) Inflorescéncia; 9) Flor; 10) Fruto; 11)
Graos.

E dentro de cada um destes, segundo a espécie, sdo estabelecidas
caracteristicas que deverao ser apontadas. Por exemplo: dentro do descritor
semente, caracteristica cor genética do hilo, esta pode se apresentar nas
coloragdes cinza, amarela, marrom clara, marrom média, preta imperfeita e
preta. O que o depositante devera indicar &, para aquela caracteristica, qual
se apresenta em sua cultivar (Figura 1).

Figura 1— Exemplo de descritor

A AN

Eretn ereto a semi-ereto semi-ereto semi-ereto a horizontal horizontal

Fonte: SNPC (2015): Formulario de Descritores minimos para Soja (Glycine max (L.)
Merrill) , Data da publica¢do dos descritores: 19/10/2009.

Todavia, segundo Lovato (2011), pode-se utilizar um descritor
especifico, que ndo esta ligado as caracteristicas morfoldgicas da planta,
como do uso de caracteristicas de resisténcia as doencgas.

Neste caso a forma de expressdao poderia ser resistente,
moderadamente resiste e suscetivel. Claro que estes descritores baseados
em doencgas, para que possa ser incluido como descritor de uma espécie,
devera ser, segundo Lovato (2011): a) Expressa a partir de um genétipo
especifico ou de uma combinagdo de gendtipos; b) Suficientemente
consistente e repetivel dentro de um mesmo ambiente; c) Ter suficiente
variacao de niveis de expressao a fim de estabelecer distinguibilidade entre
as cultivares; d) Apresentar definigdo precisa e reconhecida; e) Possibilitar
avaliagcao de homogeneidade.

Outra questao bastante controversa trata da introdugdo de marcadores
moleculares no ambito da prote¢cado de cultivares. Hoje, segundo Aviani e
Santos (2011, p. 156) :

As técnicas moleculares vém sendo utilizadas no ambito da
protecao de cultivares como ferramentas auxiliares nas analises
dos processos — por exemplo, na comprovagao da origem genética
da cultivar (teste de paternidade), na identificagdo de cultivares em
casos de uso indevido e em atividades de fiscalizagéo.

[.]

Ainda que ndo tenham carater decisivo, os perfis genéticos
(“fingerprinting”) de cultivares, obtidos por meio de marcadores,
podem ser anexados ao pedido de protecao pelos obtentores para
fins de caracterizagao de cultivares.

[.]

Caso as diferencas entre os DNAs de cultivares ndo sejam
relacionadas a uma expressao fenotipica, a técnica molecular é
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empregada complementarmente as analises efetuadas, na maioria
dos casos, para planejamento de testes comparativos entre
cultivares. Assim, a cultivar candidata a protecao sera considerada,
de fato, distinta quando os descritores morfolégicos, fisiolégicos
ou bioquimicos usualmente empregados forem suficientes para
diferencia-la das demais conhecidas. (sem grifo no original)

Portanto, estes marcadores servem mais como subsidio para a
identificacdo das cultivares do que para efetivamente realizar a sua
distingao, posto que, ao final, a protegao conferida esta atrelada a expressao
fenotipica que €& dada pelos descritores morfologicos, fisioldégicos ou
bioquimicos, ou seja, ao que a plana expressa efetivamente, a sua
“fotografia” externa. O que se protege, € a expressdo, e ndo a genética de
uma planta, por meio do instituto da protecao de cultivares.

Para Aviani (2011a, p. 41):

A énfase dada a caracteristicas tem uma razao pratica: € por meio
de um conjunto predefinido de caracteristicas que a cultivar pode
ser inicialmente descrita (por isso, o nome descritor & utilizado
como sindnimo de caracteristica), permitindo determinar quais
delas diferenciam a nova cultivar de outras variedades conhecidas.
(com grifo no original)

Assim, “o direito de propriedade sobre uma cultivar sé pode ser
exercido pelo titular a partir do momento em que ele pode identificar essa
cultivar” (AVIANI, 2011a, p. 41). Portanto, € este conjunto de descritores, que
distinguem a cultivar, que garantirdo o direito de exclusividade.

Por outro lado, € a manutencdo destes descritores ao longo das
geragdes que garantira a manutencgao do direito tendo em vista que, a partir
do momento em que as caracteristicas perderem a estabilidade, esta deixa
de ser a cultivar que foi protegida e passa a ndo ser mais possivel identificar
a cultivar que foi objeto de protegao.

Ressalta-se que, no Brasil, o teste que determina a distinguibilidade,
homogeneidade e estabilidade de uma cultivar, também denominado de
DHE, é realizada pelo préprio titular da cultivar, e seus resultados sao
relatados por este no pedido de protegao.

Trata-se de um sistema declaratério de protecao, no qual € o titular do
direito que declara quais sdo as caracteristicas da cultivar a ser protegida. A
lei determina que ele fornega uma amostra viva ao SNPC, que servira para
que eventualmente se cultive — seja a semente, o bulbo ou outra parte do
material de propagacgédo — como forma de verificar a declaragdo. Esta amostra
viva fara parte de uma colegcao a ser mantida pelo SNPC durante todo o
periodo de duracgéo da protecao (OLIVEIRA, 2011b).

Todavia, esta amostra viva nao funciona como um banco de acesso a
material genético protegido por direito patentario, ndo se pode solicitar
acesso a ele. Esta colegao de amostras vivas tem como objetivo servir como
prova da planta protegida. E por isso que a novidade esta relacionada
diretamente com a comercializacao da cultivar, e ndo com outro quesito, pois
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somente desta forma ela se torna disponivel a sociedade, podendo servir de
fonte de pesquisa, ser comercializada, etc.

2.1.2 Duragao

A protegdo referente a nova cultivar ou a cultivar essencialmente
derivada tem a duragdo de 15 anos como regra e 18 para videiras, arvores
frutiferas, arvores florestais e arvores ornamentais. O prazo de protecao
comegca a contar a partir da expedig¢ao do certificado provisorio.

2.1.3 Abrangéncia da Protecao

No Brasil, essa protecéo recai somente sobre o material de reprodugao
ou multiplicacdo vegetativa da planta. Segundo Aviani (2011b), podem ser
considerados como exemplos de materiais propagativos as sementes, as
mudas, os tubérculos, as estacas e os brotos, dentre outros.

A autora ressalta ainda que (AVIANI, 2011b, p. 66):

Outras partes das plantas também podem ser consideradas
materiais propagativos, a partir do momento que sejam utilizadas
para tal finalidade. Com o crescente desenvolvimento tecnolégico,
metodos de reprodugdo de plantas tornam-se cada vez mais
acessiveis e € possivel multiplicar algumas espécies em curto
periodo de tempo. Mediante cultura de tecidos, por exemplo,
obtém-se um grande numero de clones com o uso de diferentes
partes da planta como material inicial para propagagéao.

Contudo, nao estdo abrangidas a planta e suas partes, quando o uso
for diverso da reprodugéo ou multiplicagao vegetativa da cultivar protegida.

Por fim, somente sdo passiveis de protecdo, mediante a protecado de
uma nova cultivar ou de cultivar essencialmente derivada, as espécies que
tenham todos os seus descritores ja estabelecidos e sua protecédo ja
autorizada pelo SNPC. Em janeiro de 2006 haviam 69 espécies descritas e
autorizadas (BRUCH, 2006). Hoje sao 155 espécies (BRUCH et al, 2015).

2.1.4 Direitos Conferidos

Segundo o art. 9° da LPC, ao titular da prote¢ao do cultivar € garantido
o direito a reprodugdo comercial, podendo ele usar, gozar, dispor e reaver a
cultivar de quem quer que, sem a sua autorizacao, oferega a venda o material
de propagacado da cultivar, com fins comerciais. Trata-se de um direito
positivo, combinado com o direito negativo de excluir terceiros do uso deste
material para fins de reproducéo.

Todavia, embora pareca simples a compreensdo de que o direito se
estende ao material de propagacao que for utilizado com fins comerciais,
Aviani (2011b) alerta para a seguinte questéo:

A definicdo de cultivar pressupde a possibilidade de ela ser
multiplicada por geragdes sucessivas. Uma vez disponivel no
mercado, uma cultivar protegida esta sujeita a ser facilmente
reproduzida sem o conhecimento do seu titular.
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A maioria das pessoas sabe, por exemplo, que para produzir uma
nova muda de Violeta (planta ornamental do género Saintpaulia)
basta introduzir uma folha no solo e rega-la. Desse modo, é
possivel criar mudas idénticas a planta da qual foi retirada a folha.
No entanto, se a planta inicial se tratasse de uma cultivar protegida
e as plantas obtidas fossem destinadas ao comércio, 0 momento
do plantio da folha ja seria considerado uma clara violagdo ao
direito do titular da protecéo.

Se as plantas fossem mantidas apenas no ambito doméstico,
porém, a situacdo seria considerada uma exceg¢ao que nao feriria o
direito do titular.

]

No caso de uma cultivar, o controle do uso nao autorizado € ainda
mais dificil, pois mesmo quando se destina a producdo de graos o
produto gerado pode ser utilizado como semente, [...]

Deste forma, em que pese a existéncia do direito, ha uma grande
dificuldade na sua concretizagédo. Seja pela dificuldade de se implementar um
sistema integrado em todo o Brasil que monitore a origem das mudas e
sementes comercializadas, seja porque as pessoas que as comercializam por
vezes desconhecem que se trata de variedades protegidas. Acoplado a isso,
ha um numero expressivo de exceg¢des ao direito do melhorista que
complementa este cenario.

2.1.5 Excegoes

A abrangéncia da protecdo e do direito conferido s&o limitados
legalmente pelo o que dispde no art. 10 da LPC. Conforme esse dispositivo,
nao fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que:

1) reserva e planta sementes para uso proprio, em seu
estabelecimento;

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

3) utiliza a cultivar como fonte de variagdo no melhoramento genético
ou na pesquisa cientifica; e

4) aquele que, sendo pequeno produtor rural, multiplica sementes para
doacao ou troca exclusivamente com outros pequenos produtores rurais.

Além destas limitagdes, ha a possibilidade da decretagao da licenca
compulséria e declaracdo de uso publico restrito, conforme o artigo 28 e
seguintes da Lei n° 9.456/1997.

2.2 Patentes de Invengao

Em cada ordenamento juridico ha peculiaridades para a concessao
desse direito. Basicamente, se busca ressaltar aqui quais sao as principais
peculiaridades do direito brasileiro em relagcdo ao tdpico patente de invencao
aplicado a plantas, notadamente patentes biotecnolégicas. No direito
brasileiro, a protecdo mediante patentes de invengao se da com base na Lei
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n° 9.279, de 14 de maio de 1996 (LPI) e esta protecao, diferente da protecao
de novas cultivares, se da no ambito do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial — INPI.

2.2.1 Requisitos para concessao

Dispbe o art. 8° da LPI que é patenteavel a invengado que seja nova,
apresente atividade inventiva e possua aplicagao industrial.

A novidade é apresentada como um conceito negativo: para ser novo
o invento ndo deve ter se tornado publico, ressalvado o periodo de graga,
nao pode estar compreendido no estado da técnica e ndo deve ter
precedentes. Por exemplo, “uma patente que reivindica um fragmento de
DNA, trata somente do fragmento isolado — e ai pode residir a novidade, e
nado do fragmento tal como disposto na natureza” (CHAMAS; BARATA,
AZEVEDO, 2004).

A atividade inventiva € o que nao decorre de maneira evidente ou
Obvia do estado da técnica, quando aferida por um técnico no assunto. A
obviedade e a evidéncia, decorrentes do estado da técnica € de dificil
determinagao por sua latente subjetividade. Assim, poderiam ser identificadas
por quatro etapas, segundo Jones (1994): a) identificagdo do conceito
inventivo abrangido pela invengdo; b) verificagdo do que um técnico
experiente, mas nao imaginativo, consideraria na data do depdsito do pedido
como sendo de conhecimento geral do assunto; c) identificacdo das
diferengas existentes entre o estado da técnica e a invengao; d) identificacdo
das diferencas entre as etapas ébvias a um técnico no assunto e aquelas que
requerem algum grau de trabalho inventivo, considerando-se total
desconhecimento da invencédo referida. Seguindo-se esses passos se
poderia garantir uma certa objetividade na avaliagdo da atividade inventiva.
(WOLFF, 1997).

Por aplicacado industrial entende-se a possibilidade de utilizacdo ou
producédo de uma invengdo em algum tipo de industria. “A tendéncia no
campo biotecnoldgico € exigir que se associe uma fungado clara a sequéncia
de DNA — um carater mais operativo; meras associacdes ndo sao aceitas”
(CHAMAS; BARATA; AZEVEDO, 2004). A interpretagao do INPI, com relagéao
ao conceito de aplicagao industrial, é flexivel, sendo aplicavel para industrias
agricolas, industrias extrativas e demais produtos manufaturados. Contudo,
deve ser possivel reproduzir o processo ou fabricar-se o produto com uma
certa escala industrial minima, trazendo certa homogeneidade a aplicagao do
processo e ao produto final (SOUZA; APPEL; SOUZA, 2004, p. 22).

A regra é que material biolégico deve ser associado a uma fungéo
para ser considerado invengao. Para requerer a patente de uma determinada
sequéncia genética, a esta deve-se associar uma finalidade. Por exemplo: o
gene de uma bactéria é isolado da natureza; descobre-se em parte deste a
funcdo de resisténcia a stress hidrico; esta parte do gene é inserida em uma
planta, com a fungao especifica de torna-la tolerante ao stress hidrico, por
meio da diminui¢do do consumo de agua da planta em determinadas fungdes
noturnas. O que se protege € a funcdo associada ao material genético.
Todavia, ndo basta o simples isolamento do material da natureza.
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A patente também deve descrever de forma clara e suficiente a
invencao, de maneira que possa ser reproduzida por um técnico no assunto,
pois este é um dos principais fundamentos do sistema de patentes: revelar a
sociedade o conteudo da invencdo em troca da protecdo da propriedade
desta, com a possibilidade de excluir terceiros de sua exploragéo.

Tendo em vista que ha uma grande variabilidade da matéria viva, bem
como ha uma complexidade do processo de obtencdo de um novo
organismo, eventualmente surgem problemas para se realizar a completa
descrigao e publicagdo do invento biotecnologico (SOUZA; APPEL; SOUZA,
2004, p. 22). Para neste caso, considerando que o Brasil ndo é signatario do
Tratado de Busdapeste, os microorganismos deverao ser depositados na
instituicdo autorizada no Brasil, com a finalidade de complementar o requisito
legal de suficiéncia descritiva para a publicagdo do invento.

2.2.2 Patenteabilidade

A LPI estabelece, também, um rol de invengdes que nao sao passiveis
de prote¢cdo mediante patentes, podendo ser estas compreendidas em dois
grupos: aquelas que nao sao passiveis de patenteabilidade por ndo serem
novas, nao apresentarem atividade inventiva ou aplicagdo industrial,
elencadas no artigo 10; e aquelas proibidas por determinagédo legal,
elencadas no artigo 18.

Dentre os objetos e processos que n&o supririam os critérios de
patenteabilidade, o artigo 10 elenca, no seu inciso IX, o todo ou parte de
seres vivos naturais e materiais bioldgicos encontrados na natureza, ou ainda
que dela isolados, inclusive 0 genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo
natural e os processos biolégicos naturais.

Dentre os objetos e processos que, embora se constituindo em
invencdes, ndo sao passiveis de serem protegidos por meio de patentes de
invengdo, o artigo 18 elenca, em seu inciso lll, o todo ou parte dos seres
Vivos.

Contudo, o mesmo inciso Ill determina que essa impossibilidade nao
se estende aos microrganismos transgénicos, desde que que sejam novos,
apresentem atividade inventiva e aplicagédo industrial e que ndo sejam meras
descobertas. Vale ressaltar que o mesmo art. 18, paragrafo unico, da LPI,
define microrganismos transgénicos como:

[...] organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais,
que expressem, mediante intervencdo humana direta em sua
composi¢cao genética, uma caracteristica normalmente nao
alcancgavel pela espécie em condi¢des naturais.

Um dos problemas é efetivamente definir o que esta compreendido da
definigcdo fornecida pela lei para microrganismos transgénicos, para que seja
possivel compreender quais sao passiveis de serem patenteaveis. Ha uma
série de processos e produtos derivados da biotecnologia, a questao esta em
verificar qual a extensdo que se deu ao significado de ‘microrganismo’ e de
‘transgénico’.
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Segundo Marques (2002), dentre os processos utilizaveis na
biotecnologia, destacam-se:

a) A utilizagdo de material biolégico (inclusive microbiolégico) para a
producao de outros produtos ou matérias;

b) A intervencdo sobre matérias bioldégicas ou microbioldgicas;

c) Os processos através dos quais sao produzidas matérias bioldgicas ou
microbioldgicas.

Salvo processos biolégicos naturais que sédo considerados nao
patenteaveis por ndo apresentarem o requisito da novidade e serem
considerados como descobertas, os demais processos acima elencados
seriam passiveis de protecdo mediante patente de invencéo.

Para Marques (2002), dentre os produtos destacam-se:
a) Proteinas extraidas, sintetizadas ou purificadas a partir de fontes naturais;
b) Acidos nucleicos;
c) Genes e sequéncias de genes;
d) Oligonucleotideos;
e) Vetores de clonagem (plasmideos, fagos, cosmideos);
f) Virus, bactérias;
g) Organismos parasitarios;
h) Células e linhagem de células; (exceto no Brasil)
i) Vegetais e partes de vegetais. (exceto no Brasil)

Dentre os produtos da biotecnologia, salvo: 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
natura segundo os artigos 10, IX, posto que considerados descobertas, e o
todo ou parte dos seres vivos, considerando-se como tais os aqueles
pertencentes aos reinos animalia, plantae e fungi que nao entrem na
concepgao de microorganismos, conforme o art. 18, Ill da LPI, todos os
demais sao passiveis de protecdo mediante patente de invencgao, desde que
novos, com aplicagao industrial e atividade inventiva, posto que passiveis de
serem caracterizados como microrganismos ou outras partes de
microorganismos, desde que modificados pela agdo humana.

2.2.3 Vigéncia

A vigéncia da patente, no Brasil, conforme artigo 40 da Lei n
9.276/1997, é de 20 anos a contar da data do depdsito, e de 10 anos a contar
da concesséo do pedido, prevalecendo o prazo mais longo.

o

2.2.4 Direitos conferidos

A patente de invencdo confere ao titular o direito a possibilidade de
impedir terceiros de, sem o seu consentimento, produzir, usar, colocar a
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venda, vender ou importar os produtos objetos da patente e o processo ou
produto obtido diretamente por processo patenteado, segundo disposto no
artigo 42 da Lei n° 9.279/1996.

2.2.5 Limitagoes

O direito a protecao da propriedade industrial é limitado pelo disposto
no artigo 43 da Lei n°® 9.279/1996, o qual permite que:

1) Terceiros nao autorizados, em carater privado e sem finalidade comercial,
possam utilizar os produtos e processos patenteados;

2) Possam ser realizados, sem a autorizagao do titular, estudos e pesquisas
cientificas ou tecnolégicas com finalidade experimental, com os produtos e
processos patenteados;

3) Terceiros possam fazer circular produtos fabricados de acordo com
patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado
interno diretamente pelo titular da patente ou com o seu consentimento;

4) Terceiros, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem,
sem finalidade econdémica, o produto patenteado como fonte inicial de
variagao ou propagacao para obter outros produtos;

5) Terceiros, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem,
ponham em circulagdo ou comercializem um produto patenteado que tenha
sido introduzido licitamente no comércio nacional pelo detentor da patente ou
licenca, desde que o produto patenteado n&o seja utilizado para multiplicagao
ou propagagao comercial da matéria viva patenteada.

2.3 Anadlise comparativa entre a protegcao de cultivares e a patente de
invengao

Com o objetivo de visualizar mais claramente as semelhangas e
diferencas entre estes dois institutos, buscou-se na doutrina mais recente
uma tabela comparativa, a qual apresenta de forma sintética os principais
aspectos do direito brasileiro relacionados ao tema, conforme Quadro 3.

Quadro 3: Diferengas entre os sistemas de Patentes de Invencgao e Protegao
de Novas Cultivares

Patentes de Invengao Protecao de cultivares
Responsavel pela | INPI/MDIC SNPC / MAPA
concessao da
protecao
Protecao Microorganismos transgénicos que | Nova cultivar ou cultivar essencialmente
atendam aos requisitos de | derivada de todos os géneros e espécies
patenteabilidade. Organismos que | vegetais descritos.
expressem, mediante intervengao
humana direta em sua composicdo
genética, uma caracteristica normalmente
ndo alcangavel pela espécie em
condi¢des naturais
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Exclusdes O todo ou parte de seres vivos Espécies ndo vegetais (fungos superiores e
animais)
Requisitos para | Novidade, Atividade inventiva, Aplicagdo | Novidade, distinguibilidade, homogeneidade,
concessao industrial e Suficiéncia descritiva estabibilidade e denominagéoo propria

Grau de Publicizagao

Descrever de forma clara e suficiente
o

realizagdo por técnico no assunto e
indicar a melhor forma de execugao.
Deposito do material novo quando nao
puder ser descrito.

q

Descrigao da cultivar e depdsito da amostra
viva para fins de contra-prova.

Reivindicagao

Reivindicagéo genérica, do gene, do vetor
de transferéncia do gene, do processo de
obtencéo, etc.

Reivindicagéo da cultivar

Direitos

Exclusdo de terceiro de, sem o seu
consentimento: produzir, usar, colocar a
venda, vender ou importar com estes
propositos produto objeto da patente e
processo ou produto obtido diretamente
por processo patenteado.

Reprodugdo comercial no territério brasileiro.
Exclusdo de terceiros, sem o seu
consentimento da: reprodugdo com fins
comerciais, oferecimento a venda ou a
comercializagdo do material de propagacéo
da cultivar.

prioridade

Primeiro a depositar o pedido

Primeiro a depositar o pedido

Fonte: Elaborado com base em Bruch et al, (2015)

Todavia, o foco mais importante desta analise comparativa encontra-
se nos limites que cada uma das formas de protecdo impde ao direito de
exclusividade, limite este reconhecido legalmente, conforme Quadro 4.
Nestes se encontra a grande diferenga da regulamentagdo dada aos dois
institutos no Brasil.

Quadro 4: Diferengas entre os Limites legais estabelecidos para o sistema
de Patentes de Invencao e o sistema de Protecdo de Novas Cultivares

Patentes de Invencao

Protecéo de cultivares

Limites

Temporais - 20 anos do depésito ou 10 anos da | - 15 anos para cultivares em geral a partir da
concessao para patente concessao do certificado provisério.
- 15 anos do depdsito ou 7 da concessdo | - 18 anos para videiras, arvores frutiferas,
para modelos de utilidade florestais e ornamentais, a partir da

concessao do certificado provisério.

Territoriais - Pais onde é feito o depodsito do pedido | - Pais onde é feito o depdsito do pedido de
de patente de invengdo ou modelo de | protecdo de nova cultivar ou cultivar
utilidade. essencialmente derivada.

Legais - atos sem fins comerciais - Uso proprio
- pesquisa e experimento - uso como fonte de variagdo para fins de
- Uso de matéria viva como fonte de | pesquisa

propagagdo para obtengdo de outros
produtos

- uso da cultivar como fonte de variagdo para
obtencdo de outros cultivares

- venda para consumo

- uso por agricultores

Compulsérios

- Interesse Privado

a) exercer os direitos decorrentes da
titularidade da patente de forma abusiva;
b) praticar abuso de poder econémico por
meio do uso do direito de patente;

c) nédo explorar o objeto da patente ou
ndo utilizar o processo patenteado no
territério nacional no prazo de trés anos,
ressalvados os casos de inviabilidade
econdmica;

e) comercializar o produto de maneira
insatisfatéria no mercado nacional;

d) titular de uma patente anterior ndo
firmar acordo com titular da patente
dependente quando esta consistir em
substancial progresso técnico

- interesse publico

a) interesse publico

b) emergéncia nacional

- interesse privado
a) comercializar o produto de maneira
insatisfatéria no mercado nacional;

- interesse publico
a) emergéncia nacional
b) abuso de poder econémico

Esgotamento de
Direitos

- primeira colocagdo no mercado interno
por titular ou terceiro autorizado, salvo o

- primeira colocagdo no mercado interno por
titular ou terceiro autorizado, salvo o uso
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uso para multiplicagdo ou reprodugédo | para multiplicagdo ou reprodugéo.
com fins comerciais.

Fonte: Elaborado com base em Bruch et al, (2015)

3. Possibilidade de prote¢ao simultanea de uma mesma planta pelos
institutos da patente de invengao e da protecao de cultivares

O que se protege com os direitos de propriedade industrial (DPI) € a
protecao de ativos intangiveis que observem a legislagao vigente, objetivando
a promogao da inovagéao tecnoldgica, do progresso e do bem estar social.

E em virtude desse pressuposto que se estabelece o direito de
exclusividade para o titular da patente. Esta exclusividade esta
intrinsecamente relacionada a inovacdo implementada, que nem sempre
abrange por inteiro um produto, mas muitas vezes somente um atributo
deste. No caso dos DPI relacionados as plantas ha uma grande dificuldade
em se verificar este limite: qual € o atributo protegido e qual é o produto que o
inclui.

Estabelecida a dicotomia entre produto e atributo, deve se ter claro
sobre qual recai a propriedade industrial. Parece obvio que é sobre a parte
onde se deu a inovagao tecnoldgica, ou seja, sobre o atributo, e ndo sobre
aquilo que ja existia, que é o produto.

Se uma nova maquina € inventada, a protecéo recaira sobre toda ela.
Se um novo dispositivo de uma maquina ja existente é inventado, a protecao
recaira sobre este dispositivo. Se o que se inventou foram uma nova maquina
e um novo processo de se fabricar esta maquina, a protecao recaira sobre o
processo e a maquina resultante deste. Mas se a maquina ja era conhecida e
apenas 0 processo € novo, a protegdo deve se restringir ao processo, nao
podendo alcancgar a respectiva maquina ja existente (Figura 2).

Figura 2- Abrangéncia do direito de propriedade industrial em uma maquina.
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Se ocorre a
INVENCAO
da maquina

Se ocorre a Se ocorre 3
INVENCAO INVENCAO do 9 %
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A maquina pertence ao INVENTOR ] o &
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Fonte: BRUCH et al (2015)
Legenda: A parte hachurada indica a abrangéncia do direito de propriedade industrial,
a parte branca indica sua exclusao.

Isso é légico quando se trata de maquinas. Mas o que fazer com uma
maquina protegida que, depois de produzida, pode se autorreplicar? A quem
pertence o direito de propriedade industrial sobre as maquinas derivadas?
Aquele que criou a maquina original ou aquele que a fez se autorreplicar?
Agora, substitua “maquina” por “planta” e questione-se.

Para responder a estas questdes, pode ser aplicado as plantas a
racionalidade utilizada na descrigdo da abrangéncia da propriedade industrial
de uma maquina. Na aplicacdo desta racionalidade as plantas, deve-se de
inicio considerar o fato de que a protecédo das plantas se da de duas formas:
patentes de invengao e protegéo de cultivares e a logica proposta abrange de
forma diferente as duas formas de protecao.

Assim, enquanto na patente de invengdo a protecdo abrange tudo
que estiver contido no relatério descritivo, no caso da protecao de cultivar
a protecdo abrange apenas o material de propagag¢ao. Todavia, enquanto
no Brasil ndo ha permissdo para se patentear uma planta ou partes dela,
permite-se que sua protegdo integral mediante a protegdo de cultivares
(BRUCH et al 2015).

Ha trés possibilidades de protecao:

a) protecdo da planta — abarcada pela protecao de cultivares

b) protecdo de uma fungdo para um determinado gene, nucleotideo,
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plasmideo, proteina — abarcado pela protecdo mediante patente de invengao.

c) protecdo para o processo de insercdo deste gene, nucleotideo,
plasmideo, proteina - abarcado pela protecdo mediante patente de invencéo.

4.1 Protecao da planta — nova cultivar e cultivar essencialmente
derivada

Tendo o obtentor chegado a uma nova variedade que seja distinta,
homogénea e estavel (nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada), o
direito de propriedade industrial sobre a nova planta sera do obtentor. Dentro
dos direitos conferidos pela Lei n° 9.456/1997, duas situacbes podem advir
(Figura 3):

1) Se a planta se autorreplicar com os mesmos atributos da planta
original e sua descendéncia manter as caracteristicas que a definem como
uma nova cultivar, conforme dispde a Lei n° 9.456/1997, art. 8, o obtentor
mantém o seu direito sobre todo o material de reprodugao ou de multiplicagcao
vegetativa da planta.

2) Se a planta simplesmente for colhida e utilizada como produto final
(matéria-prima, alimento), o obtentor j4 ndo mantém o seu direito sobre esta
utilizagao.

Na primeira hipétese, em que sinaliza-se a obrigatoriedade de
pagamento de royalties pelo uso da planta autorreplicada, deve-se considerar
os limites legais impostos pela Lei n° 9.456/1997, em seu art. 10.

Figura 3- Abrangéncia do direito de propriedade industrial referente a criagao
de uma planta.

Se ocorre a
INVENCAO
da planta

A planta pertence ao INVENTOR

Fonte: BRUCH et al (2015)
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Legenda: A parte hachurada indica a abrangéncia do direito de prote¢ao de cultivares,
a parte branca indica sua exclusao.

Contudo, esta situacao se refere a uma condicdo normal, da qual a
semente ou a parte propagativa foi licitamente adquirida do seu obtentor ou
de alguém por ele autorizado. Neste caso parece claro que ao se pagar os
royalties na compra do material, apenas seria adequado cobra-lo se estes
forem utilizados para uma nova multiplicacao.

Mas, e se as sementes ou mudas n&o foram adquiridas licitamente?
Ou seja, se no caso por exemplo da salva para uso proprio, um dos limites
legais impostos pela Lei n° 9.456/1997, em seu art. 10, aquele que salvou a
semente ou muda néo registrou esta area como campo de semente ou muda
junto ao Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento? Ou ainda, se
esta semente ou muda, adquirida de terceiro, ndo é certificada e, portanto,
trata-se da famosa (para sementes) bolsa branca?

Nesta situagao a propria lei de cultivares, em seu artigo 37, estabelece
a obrigatoriedade da indenizagdo para quem vender, oferecer a venda,
reproduzir, importar, exportar, bem como armazenar para esses fins, ou
ceder a qualquer titulo, material de propagacdo de cultivar protegida sem
autorizacao do titular. E isso vale tanto para a venda para multiplicacao
quanto para a venda para uso como alimento ou outro uso especifico, pois a
lei ndo cria nenhuma excegao para a aplicagao desta sangao (Figura 4).

Figura 4 - Abrangéncia do direito de propriedade industrial referente a
criacdo de uma planta que foi ilicitamente comercializada.

PLANTA , L#
Mas a planta &
‘ adquirida ilicitamente I

Se ocorre a
INVENCAO
da planta

!

A planta pertence ao INVENTOR

Fonte: BRUCH et al (2015)

Legenda: A parte hachurada indica a abrangéncia do direito de prote¢ao de cultivares,
a parte branca indica sua exclusao. A parte hachurada mais escura indica a
necessidade de pagamento por indenizacao.

Deve-se ressaltar que em ambos os casos trata-se tdo somente de
protecdo de nova cultivar, na qual a protecdo abrange a “maquina toda”, ou
seja, todas as partes que podem servir para reprodu¢cdo ou multiplicagao
estdo abrangidas pela protegao.
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4.2 Protecao de uma funcao para um determinado gene, célula, proteina,

etc.

Se um inventor inserir um novo atributo em uma planta ja existente e ja
comercializada, tal como um novo nucleotideo com uma fungdo nova, seu
direito de propriedade industrial se restringe ao atributo inserido nesta e néo

se expande para toda a planta na qual o referido atributo foi inserido.

As outras plantas da mesma espécie que nao receberam este novo
atributo também continuardo a nao pertencentes a ele. Deste direito surgem

trés situagdes (Figura 5):

1) Se esta planta com o novo atributo se replica, conservando nas
plantas-filhas o atributo inserido originalmente, sobre este atributo tem
o titular do DPI sua titularidade. Se esta planta replicada for utilizada
por causa do atributo protegido, este atributo da ao seu titular o direito

de cobrar pelo seu uso.

2) Contudo, se esta planta com o novo atributo for cultivada e o atributo
inserido nela ndo permanecer na planta, pode-se concluir que nao
cabe ao inventor do atributo reivindicar a cobranga de royalties pelo

uso do novo atributo protegido.

3) Ademais, se esta planta com o novo atributo ou os produtos derivados
dela forem utilizados para produzir alimento, por exemplo, sendo que
neste uso é irrelevante o novo atributo, ndo cabe ao inventor do

atributo direito de cobrar sobre o seu uso.

Figura 5- Abrangéncia do direito de propriedade industrial referente a
invencédo de um nucleotideo.

Reyalties para multiplicagéo para

fins de replaniic com o airibuio
NUCLEOTIDEO PLANTA R

V| = *

M'”N(@

O nucleotideo pertence ao INVENTOR oomo malérie

Se ocorre a INVENCAO do nucleotideo

Fonte: BRUCH et al (2015)
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Legenda: A parte hachurada indica a abrangéncia do direito de prote¢ao de cultivares,
a parte branca indica sua exclusao.

Contudo, deve-se deixar claro que, em existindo o atributo protegido
em uma planta, mesmo que esta planta em si seja protegida por terceiro a
titulo de protecao de cultivar, a existéncia desse atributo confere ao seu titular
o direito de cobrar royalties pelo seu uso, bem como ao titular da protecéo da
cultivar.

No caso da aquisicdo ilicita da planta original, a mesma
obrigatoriedade de pagamento de indenizagao estipulada para a protecao de
cultivar o é para o uso do atributo protegido pela patente de invengéo.

Figura 6 - Abrangéncia do direito de propriedade industrial referente a
invencao de um gene, cuja planta foi ilicitamente comercializada.

| Mas a planta I indenizagdo pelo uso do atributo +
adquirida ilicitamente royalties
para mulliplicaciio

NUCLEOTIDEO PLANTA "
"' uso doﬂp: <
N
e
T —’ —
Se ocorre a INVENCAO do \

nucleotideo

O nucleotideo pertence ao INVENTOR

Fonte: BRUCH et al (2015)

Legenda: A parte hachurada indica a abrangéncia do direito de prote¢ao de cultivares,
a parte branca indica sua exclusao. A parte hachurada mais escura indica a
necessidade de pagamento por indenizagao.

Novamente: em existindo o atributo protegido em uma planta e esta
planta em si sendo protegida por protegcao de cultivar, cada um tera direito a
requerer sua indenizagao pelo uso indevido de suas tecnologias.

Deve-se ressaltar que o pagamento da indenizagao se refere ao uso
que ja se fez da tecnologia, enquanto que o pagamento dos royalties se
refere ao uso futuro da tecnologia.

4.3 Protegao para o processo de insergao deste gene

Quando a invencgao recair sobre o processo de insercao de um atributo
em uma planta e a planta e o atributo ja forem conhecidos, os direitos de
propriedade industrial devem se restringir ao processo de inser¢do. Somente

PIDCC, Aracaju, Ano IV, Volume 09 n2 03, p.067 a 093 Out/2015 | www.pidcc.com.br



ISSN ELETRONICO 2316-8080
PROTEGAO DE CULTIVARES E PATENTES DE INVENGAO: UMA COEXISTENCIA POSSIVEL

89

a reproducio deste processo na mesma ou em outra planta dara direito ao
titular de cobrar por sua utilizacdo. A planta descendente resultante e o
atributo ja conhecido ndo serdo de titularidade do inventor do processo,
conforme pode ser observado na Figura 7.

Figura 7- Abrangéncia do direito de propriedade industrial referente a
invencédo de um processo de insergao do gene.

Se ocorre a INVENCAO do processo de E E;; ~a
insercdo do nucleotideo. @

; Mullipiicacio da plants,
| O processo pertence ao INVENTOR { comercializagiio da matéria prima

Fonte: BRUCH et al (2015)
Legenda: A parte hachurada indica a abrangéncia do direito de prote¢ao de cultivares,
a parte branca indica sua exclusao.

Agora, se a novidade consistir tanto no processo de inser¢do quanto
no atributo, a estes se estendem os direitos de propriedade industrial e toda
vez que se utilizar esta forma de insergao, ou se fizer util este atributo, devera
ser pago ao seu proprietario pela utilizagdo da novidade.

Qualquer entendimento diverso do exposto implicaria em apropriagcao
indevida de um direito alheio, tanto da parte de quem detém a titularidade
sobre a invengéo, quanto da parte de quem tem a propriedade sobre o objeto
“planta” individualizado.

Consideragoes Finais

Conforme pode ser verificado, é possivel a existéncia simultdnea de
dois direitos de propriedade industrial distintos coexistindo em uma mesma
planta.

Uma das possibilidades que poderia se apresentar seria a
possibilidade de se estabelecer uma licenca cruzada entre estes dois
institutos, no moldes preconizados para as patentes dependentes. Neste
caso, como 0 € no caso da licenca cruzada, ambos poderiam ter o direito a
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explorar reciprocamente o resultado, posto que n&o haveria como separar a
patente de invencao da protecdo da nova cultivar. Trata-se de matéria muito
insipiente no Brasil, para ndo dizer nova, e que deve ser objeto de
interessantes estudos futuros.
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