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Apontamentos sobre a cobrança de royalties da soja RR1 e outras 
questões emblemáticas em propriedade intelectual 
 
Notes on the collection of royalties from RR1 soybeans and other flagship 
issues in intellectual property: 
 

 
 Charlene de Ávila1 

 
 
 
Resumo 
Em decisão exarada no dia 24 de setembro do corrente ano a 5ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul atendeu recurso da empresa Monsanto, que 
poderá no momento continuar a cobrar royalties dos sojicultores que cultivam soja 
transgênica reformando o julgamento de 1º grau2, de 2012, que havia suspendido a 
cobrança também de royalties, reservando aos produtores o direito de vender a 
produção como alimento ou matéria prima. A decisão muito embora recorrível por 
                                                           
1  Advogada. Mestre em Direito Empresarial. Consultora Jurídica na área de propriedade 
intelectual na agricultura do escritório Denis Borges Barbosa – Rio de Janeiro. E.mail: 
charlene@nnb.com.br.     
2 DIANTE DO EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação coletiva 
proposta pelo SINDICATO RURAL DE PASSO FUNDO – RS, SINDICATO RURAL DE 
SERTÃO e SINDICATO RURAL DE SANTIAGO, SINDICATO RURAL DE GIRUÁ, 
SINDICATO RURAL DE ARVOREZINHA E FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA 
AGRICULTURA DO RGS – FETAG, contra MONSANTO DO BRASIL LTDA e MONSANTO 
TECHNOLOGY LLC, para:  
a) DECLARAR o direito dos pequenos, médios e grandes sojicultores brasileiros, de reservar o 
produto cultivares de soja transgênica, para replantio em seus campos de cultivo e o direito de 
vender essa produção como alimento ou matéria-prima, sem nada mais pagar a título de 
royalties, taxa tecnológica ou indenização, nos termos do art. 10, incisos I e II da Lei nº 
9.456/97, a contar do dia 01.09.2010;  
b) DECLARAR o direito dos pequenos, médios e grandes sojicultores brasileiros que cultivam 
soja transgênica, de doar ou trocar sementes reservadas a outros pequenos produtores rurais, 
nos termos do art. 10, inciso IV, § 3º e incisos, da Lei nº 9.456/97, a contar do dia 01.09.2010;  
c) DETERMINAR que as requeridas se abstenham de cobrar royalties, taxa tecnológica ou 
indenização, sobre a comercialização da produção da soja transgênica produzida no Brasil, a 
contar da safra 2003/2004;  
d) CONDENAR as requeridas devolvam os valores cobrados sobre a produção da soja 
transgênica a partir da safra 2003/2004, corrigida pelo IGPM e acrescida de juros de 1% ao 
mês, a contar da safra 2033/2004, tudo a ser apurado em liquidação de sentença;  
e) CONCEDER, de ofício, a liminar para DETERMINAR a imediata suspensão na cobrança de 
royalties, taxa tecnológica ou indenização, sobre a comercialização da produção da soja 
transgênica produzida no Brasil, sob pena de multa diária no valor de 1.000.000,00 (um milhão 
de reais);  
f) CONDENAR as requeridas ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios que 
fixo em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), corrigido pelo IGPM a contar desta data (art. 21, 
§ único, do CPC). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.  
Porto Alegre, 04 de abril de 2012.  
GIOVANNI CONTI,  
Juiz de Direito. 

mailto:charlene@nnb.com.br
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embargos infringentes, retira no momento a possibilidade dos apelados de reaver o 
que foi pago de forma indevida a apelante depois de 31/08/2010. Além disso, a 
decisão poderá ter efeito direto sobre a cobrança de royalties da segunda geração de 
soja transgênica – RR2. O presente artigo analisará as seguintes questões: a extinção 
do direito patrimonial da invenção; as especificidades do artigo 42 da lei 9.279/96; os 
elementos do direito negativo do artigo 42, as reivindicações das patentes pipelines, a 
intervenção humana direta como requisito objetivo de apropriação de uma tecnologia e 
a proteção pela lei de cultivares – corpus mysticum versus corpus mechanicum. 
Palavras-chave: royalties, patentes, tecnologia, cultivares. 
 
Abstract 
In decision rendered on September 24 of this year the 5th Civil Chamber of the Court 
of Justice of Rio Grande do Sul answered resource company Monsanto, which can 
currently continue to collect royalties from soybean farmers who grow GM soya 
reforming the judgment of 1st degree, 2012, which suspended the collection of 
royalties as well, allowing producers the right to sell as food production or raw material. 
The decision appealed by infringing although embargoes, removes the possibility at the 
time of appellees to recover what was paid to the appellant improper way after 
31/08/2010. Moreover, the decision may have direct effect on the collection of royalties 
from the second generation of GM soy - RR2. This article will examine the following 
issues: the extinction of the economic rights of the invention; the specifics of article 42 
of Law 9,279 / 96; the elements of the negative right of Article 42, the claims of the 
patent pipelines, direct human intervention as objective requirement of appropriation of 
technology and the protection by law of cultivars - mysticum corpus versus 
mechanicum corpus.  
Keywords: royalties, patents, technology, cultivars. 
 
Introdução 
 

Em ação coletiva contra a Monsanto do Brasil e a Monsanto Technology 

LLC, os produtores gaúchos - Sindicato Rural de Passo Fundo, Sindicato Rural 

de Sertão, Sindicato Rural de Santiago, Sindicato Rural de Giruá, Sindicato 

Rural de Arvorezinha e Federação dos Trabalhadores na Agricultura do RS 

(Fetag) - contestaram os procedimentos adotados pela empresa, impedindo-os 

de reservar cultivares transgênicas para replantio e comercialização, além da 

proibição de doar e trocar sementes dentro de programas oficiais e cobrar de 

forma arbitrária, ilegal e abusiva royalties sobre sementes e grãos 

descendentes da chamada soja Roundup Ready (RR).  

Os autores da ação alegaram que a Monsanto violou a Lei de Cultivares 

(lei nº 9.456/97) que permite a reserva de grãos para plantios subsequentes 

sem pagamento de novos royalties, sendo inaplicável a incidência da 

propriedade industrial (Lei nº 9.279/96), cujas patentes ditas pipelines caíram 

em domínio publico.  
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Solicitaram o reconhecimento do direito dos pequenos, médios e 

grandes sojicultores brasileiros, de reservar o produto de cultivares de soja 

transgênica, para replantio em seus campos de cultivo e o direito de vender 

essa produção como alimento ou matéria prima, sem pagar a título de royalties; 

garantia de cultivar a soja transgênica, de doar ou trocar sementes reservadas 

a outros pequenos produtores rurais.  

Por dois votos a um, a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul atendeu recurso da empresa Monsanto, que poderá no 

momento continuar a cobrar royalties dos sojicultores que cultivam soja 

transgênica.  

A decisão transcrita abaixo reforma o julgamento de 1º grau3, de 2012, 

que havia suspendido a cobrança de royalties, reservando o direito aos 

produtores de vender a produção como alimento ou matéria prima. 
 

                                                           
3 DIANTE DO EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação coletiva 
proposta pelo SINDICATO RURAL DE PASSO FUNDO – RS, SINDICATO RURAL DE 
SERTÃO e SINDICATO RURAL DE SANTIAGO, SINDICATO RURAL DE GIRUÁ, 
SINDICATO RURAL DE ARVOREZINHA E FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA 
AGRICULTURA DO RGS – FETAG, contra MONSANTO DO BRASIL LTDA e MONSANTO 
TECHNOLOGY LLC, para:  
a) DECLARAR o direito dos pequenos, médios e grandes sojicultores brasileiros, de reservar o 
produto cultivares de soja transgênica, para replantio em seus campos de cultivo e o direito de 
vender essa produção como alimento ou matéria-prima, sem nada mais pagar a título de 
royalties, taxa tecnológica ou indenização, nos termos do art. 10, incisos I e II da Lei nº 
9.456/97, a contar do dia 01.09.2010;  
b) DECLARAR o direito dos pequenos, médios e grandes sojicultores brasileiros que cultivam 
soja transgênica, de doar ou trocar sementes reservadas a outros pequenos produtores rurais, 
nos termos do art. 10, inciso IV, § 3º e incisos, da Lei nº 9.456/97, a contar do dia 01.09.2010;  
c) DETERMINAR que as requeridas se abstenham de cobrar royalties, taxa tecnológica ou 
indenização, sobre a comercialização da produção da soja transgênica produzida no Brasil, a 
contar da safra 2003/2004;  
d) CONDENAR as requeridas devolvam os valores cobrados sobre a produção da soja 
transgênica a partir da safra 2003/2004, corrigida pelo IGPM e acrescida de juros de 1% ao 
mês, a contar da safra 2033/2004, tudo a ser apurado em liquidação de sentença;  
e) CONCEDER, de ofício, a liminar para DETERMINAR a imediata suspensão na cobrança de 
royalties, taxa tecnológica ou indenização, sobre a comercialização da produção da soja 
transgênica produzida no Brasil, sob pena de multa diária no valor de 1.000.000,00 (um milhão 
de reais);  
f) CONDENAR as requeridas ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios que 
fixo em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), corrigido pelo IGPM a contar desta data (art. 21, 
§ único, do CPC). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.  
Porto Alegre, 04 de abril de 2012.  
GIOVANNI CONTI,  
Juiz de Direito. 
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Da Apelação Cível: 
n° 70049447253 (n° CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000) 2012 
Cível 
Apelantes: Monsanto Technology LLC, Monsanto do Brasil 
LTDA. 
Apelados: Sindicato Rural de Passo Fundo e outros. 
Litisconsortes: Sindicato Rural de Jataí; Associação dos 
Agricultores de Dom Pedrito. 
Assistentes: Associação Brasileira de Sementes e Mudas – 
ABRASEM, Agrobio Associação de Emp. Biotecnologia, 
Agricultura e Agroindústria. 

 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. DIREITO DE 
PROPRIEDADE INTELECTUAL. SOJA TRANSGÊNICA. LEI 
DE PATENTES E LEI DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES. 
RAZÕES DE AGRAVOS RETIDOS AFASTADAS E 
PRELIMINARES SUPERADAS. 
 
Suficiência do laudo pericial e ausência de nulidade da prova a 
afastar o acolhimento das razões dos agravos retidos. 
Preliminares superadas por julgamento no STJ. Afastamento 
da disciplina normativa do Código de Defesa do Consumidor, 
não aplicada ao caso em discussão nos autos. No mérito, 
ainda que a Lei de patentes não permita a proteção decorrente 
de patentes para todo ou partes dos seres vivos, houve 
expressa exclusão desta proibição em relação aos 
microorganismos transgênicos (artigo 18, inciso III, da lei de 
patentes), justamente porque resultantes de um produto de 
intervenção cultural, por meio de invento. Possível à extensão 
dos efeitos de propriedade intelectual sobre microorganismos 
transgênicos desde que atendam os critérios próprios à 
situação jurídica de patenteabilidade – no caso, a novidade, a 
atividade inventiva e a aplicabilidade à atividade industrial. 
Circunstancia expressamente reconhecida, por certificados 
próprios, em relação ao produto ora discutido em juízo. Não há 
como excluir dos efeitos de proteção desta o produto do objeto 
de patente, por forca da proteção conferida pelo artigo 42 da 
Lei 9.279/96. A doutrina na interpretação mais correta da lei de 
patentes acerca dos casos de propriedade intelectual esclarece 
que o artigo 42, por meio de seus incisos, protege tanto o 
produto que é objeto direto da patente, como de processo ou o 
produto obtido diretamente pelo processo, caso seja este 
patenteado. Descabe exclui-ser o direito de patentes sobre o 
produto de uma intervenção humana por técnica de transgenia 
– e que abranja todas as características próprias à proteção – 
inclusive quando isto ocorra sobre a cultivar. E isto, porque 
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ambas as leis mencionadas são omissas na hipótese de 
sobreposição de situações. Quando uma variedade é 
desenvolvida pela técnica de transgenia – podendo, portanto, 
receber a proteção da lei de patentes – e sofre, posteriormente, 
uma melhora por via biológica, recebendo o certificado de 
cultivares, em tese, tem-se situação de duplicidade de 
proteção, algo que estaria vedado pelas disposições da UPOV 
referente à Convenção de 1978. Tal, conflito, para a doutrina 
mais recente, enquanto inexistente uma definição legal 
específica, poderia sofrer solução suficiente por meio do 
instituto da patente dependente previsto na lei de patentes. 
Não se trata, portanto, de hipótese de aplicação de lei mais 
especifica para a resolução do conflito de regras. Aqui se têm 
leis que disciplinam objetos de tutela diversos. A própria 
exposição de motivos da cartilha elaborada a lei 9.456/97 deixa 
clara tal situação quando justifica a criação da lei de proteção 
de cultivares como mecanismo distinto de proteção a 
propriedade intelectual. Não há como fazer subsistir o 
argumento de que o licenciamento concedido para a pesquisa 
sobre o produto e para o desenvolvimento de técnica de 
aperfeiçoamento afaste o direito originário sobre patentes. O 
que pode o titular de patente celebrar contrato de licença para 
exploração e investir o licenciado nos poderes para agir em 
defesa da patente (art. 61 da lei de patentes). Tal não afasta os 
direitos do exercício desta titularidade, seja pelo proprietário do 
invento, seja pelo licenciado, ressalvada apenas a hipótese de 
analise do aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada 
(art. 63 da lei de patentes). O debate proposto é referente ao 
produto da soja transgênica, para a qual é identificada a 
situação de proteção específica e comprovada – ao menos até 
31.08.2010 – por meio de carta patente. Não há, portanto, 
como se pretender a aplicação de disposições normativas da 
lei de proteção de cultivares para o caso em comento, na 
medida em que diversa é a proteção jurídica identificada. 
Reconhece-se a causa legitima á cobrança – a descaracterizar 
hipótese de ilicitude para fins do art. 187 do CC brasileiro – por 
força da aplicação da lei de patentes na hipótese, não afastada 
a cobrança por situação diversa de proteção do produto pela lei 
de cultivares, como na hipótese das exceções do art. 10 da lei 
referida. Com relação ao percentual de royalties estabelecido, 
a desproporção é apontada ainda na inicial, por meio de pedido 
alternativo no sentido de que “seja judicialmente estabelecido 
percentual não abusivo para adequadamente indenizar as 
demandadas, em índice que variam entre 0,06% a 0,10% sobre 
o valor da soja transgênica comercializada, preferindo o menor 
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índice pelas razões anotadas” (fl. 31 dos autos). Neste ponto, 
há que se observar os limites estabelecidos em Lei e mesmo a 
partir de acordos mais amplos, realizados entre os envolvidos, 
por meio de suas entidades representativas. Não há que se 
falar em abusividade quando negociados entre entidades 
representantes de ambas as partes royalties em percentual 
(2%) proporcional à prática de mercado internacional, sem que 
demonstrada efetiva abusividade de cobrança. Sucumbência 
invertida e honorários advocatícios redimensionados em 
concreto. À UNANIMIDADE, DESACOLHERAM OS AGRAVOS 
RETIDOS E AFASTARAM AS PRELIMINARES. NO MÉRITO, 
POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, 
VENCIDO O DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LOPES DO 
CANTO. 

 
A primeira questão pertinente no presente caso é reafirmar que se 

encontra expirado o prazo das 14 patentes4, as quais atribuíram a Monsanto o 

direito de explorar de forma exclusiva e de cobrar royalties dos agricultores 

quando utilizassem a tecnologia RR1 em suas lavouras. 

 Todas essas patentes, exceto aquelas que foram alvos de pedido de 

desistência pela própria Monsanto, ou arquivadas pelo órgão administrativo – 

INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) caíram em domínio publico 

inclusive a ultima patente relacionada ás tecnologias em pauta que se expirou 

em 31/08/20105. 

 Essa declaração é embasada em decisão pacificada quando do 

julgamento do Recurso Especial n° 731.101 – RJ (2005/0036985-3), 

reconhecendo a impossibilidade de extensão de prazo de vigência dessas 

patentes. 

Assim, a partir de 31/08/2010, data pelo qual expirou a ultima patente 

vigente dessa tecnologia no Brasil, não existe qualquer direito exclusivo que 

alude a tecnologia Roundup Ready, de forma a possibilitar a multinacional à 

cobrança de royalties de quaisquer terceiros. 
                                                           
4 PI 8706530-4; PI 1100009-0; PI 9007159-0; PI1100007-4; PI 9007550-1; PI 9508620-0; PI 
1100008-2; PI 1101069-0; PI 1101070-3; PI 1101047-9; PI 1101048-7; PI 1101049-5; PI 
1101045-2 E PI 1101067-3. 
5 Em julho, o Superior Tribunal de Justiça decidiu em julgamento que a patente da RR1 
(patente PI 1100008-2) expirou em 2010. Seguindo jurisprudência consolidada pela Segunda 
Seção, a turma confirmou que a patente expirou no dia 31 de agosto de 2010, ou seja, 20 anos 
após a data do seu primeiro depósito no exterior. Além disso, os agricultores também pediram 
a devolução de mais de R$ 500 milhões que foram pagos nas safras 2010/2011 e 2012/2013. 
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Entretanto, essa decisão muito embora recorrível por embargos 

infringentes, retira no momento a possibilidade dos apelados de reaver o que 

foi pago de forma indevida a apelante depois de 31/08/2010. Além disso, a 

decisão poderá ter efeito direto sobre a cobrança de royalties da segunda 

geração de soja transgênica – RR2 que atualmente esta na faixa de 7,5% na 

venda por saca de sementes. 

Tem-se que os royalties devidos à tecnologia RR1 eram cobrados pelo 

uso reprodutivo das sementes Roundup- Ready que por modificações 

genéticas são imunes ao uso do agrotóxico glifosato denominado Roundup e 

comercializado pela multinacional, como também em domínio público6. 

Note-se a importância dessa decisão e as repercussões que irão 

transcorrer ao longo de sua possível reforma ou mantença.  

Na seara econômica estudos7 demonstram que a cultura de soja lidera 

com um total de 23,9 milhões de hectares ou 65,4% da área total com lavouras 

transgênicas no Brasil, seguida pelo milho (verão + inverno) com 12,1 milhões 

de hectares (33,1% da área total). Por fim, os campos com algodão 

transgênicos representarão 1,5% da área total com biotecnologia, com 0,55 

milhão de hectares: 

 

Adoção da biotecnologia agrícola no Brasil – por cultura 

                                                           
6 Ao expirar todas as patentes relativas ao produto químico, o grupo Monsanto optou por 
desenvolver tecnologia biológica: a transformação genética da soja, milho, algodão, colza, etc., 
de forma que as sementes em questão, e suas florações, se fizessem resistentes ao 
mesmíssimo Roundup Ready (glifosato) já em domínio Publico. Denis Borges Barbosa. Dois 
estudos sobre os aspectos jurídicos do patenteamento da tecnologia roundup ready no Brasil – 
a questão da soja transgênica, 2013. Disponível em: 
http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html.    
7 CÉLERES. Relatório Biotecnologia de 6 de agosto de 2012. 

http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html
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Adoção da biotecnologia na cultura de soja no Brasil 
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Adoção da biotecnologia agrícola no Brasil – por Estados 

 
 
 
 
 
 
 
Taxa de adoção da biotecnologia agrícola no Brasil 
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Adoção da biotecnologia agrícola no Brasil – por tratamento 

 
Note-se que a tolerância a herbicida, de forma isolada, ocupa a maior 

parte da área com biotecnologia no Brasil, com 25,3 milhões de hectares e com 

crescimento de 3,1 milhões de hectares em relação à adoção de 2011/12. 

Em seguida, a resistência a insetos, também na forma isolada, 

representa a segunda maior área com biotecnologia, com 5,7 milhões de 

hectares e com crescimento 343 mil hectares em relação a 2012. 

Por fim, as tecnologias com genes combinados (stack genes) totalizarão 

5,6 milhões de hectares, se aproximando – com o previsto – da tecnologia de 

resistência a insetos (single gene). Essa tecnologia tem crescimento estimado 

de 552 mil hectares em relação ao ano anterior, (fonte Céleres, 2013). 

 
1. Da extinção do direito patrimonial da “invenção” 

Segundo a lei 9.279/96 em seu enunciado do artigo 78 a patente se 

expira a seu termo, assim, a patente se extingue pela expiração do prazo de 

vigência e seu objeto cai em domínio público, o que vale dizer que “quando a 

patente expira o monopólio criado por ela expira também, e o direito de fabricar 
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o artigo – inclusive o direito a fazer precisamente na forma em que foi 

patenteada – passa ao público8”. 

Pontes de Miranda9, com clareza apregoa que: 
Sempre que se extingue direito patrimonial de invenção cai à 
invenção no domínio público. Não é a propriedade que se 
extingue, o que se extingue é o direito exclusivo de inventor ou 
de seu sucessor, ou da pessoa que tem por força do artigo 65 
do decreto-lei n° 7903. É o direito de propriedade que se 
resolve, ao termo, quanto ao titular, passando a outrem, a 
todos a titularidade. O direito mesmo, objetivamente, não cessa 
ao expirar o prazo de duração. Não se trata de ineficacização; 
nem se trata de inexistência: o direito não cessa; o inventor é 
que perde a exclusividade, e para sempre. Diz o artigo 39 do 
decreto-lei n° 7.903: “O privilégio de invenção vigorará pelo 
prazo de 15 anos contados da data da expedição da patente, 
findo o qual o invento cairá em domínio público”. O direito de 
propriedade industrial cai em “domínio público” isto é, a 
invenção torna-se res communis omnium. 

 

Tem-se que ao término da proteção patentária é incondicionado e 

inexorável, além de ser “vedado constitucionalmente à retirada do domínio 

público de um conhecimento técnico que, expirada uma patente, ou jamais 

solicitada, se tornou res communis omnium”10.  

O ingresso no domínio público em cada sistema jurídico é incondicional, 

universal e definitivo “(...) retirar um bem do domínio comum é expropriação ou 

desapossamento, sujeita ao estatuto constitucional pertinente, ou simples, 

apropriação indébita” 11. 

Na verdade, deferir a apelante o direito de cobrar royalties dos apelados 

por uma tecnologia de res communis omnium é trazer a tona questões de 

enriquecimento sem causa, apropriação indébita e estelionato por utilizar 

tecnologia não mais exclusiva de sua esfera de exploração no intuito de 
                                                           
8 Decisão da Suprema Corte Americana - Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co., 376 U.S 225, 
1964. 
9 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado, Parte Especial. Tomo XVI, São Paulo: RT, 
1983, p. 333. 
10 BARBOSA, Denis Borges. Dois estudos sobre os aspectos jurídicos do patenteamento da 
tecnologia roundup ready no Brasil – a questão da soja transgênica, 2013. Disponivel em: 
http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html.    
11 BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de proteção das criações 
industriais. Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal. Rio de Janeiro: 
Saraiva GV Law, 2007, p. 51 

http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html
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controlar sua pretensão econômica, em detrimento das bases constitucional 

referentes à propriedade intelectual. 

 Não há fundamentação jurídica e legal que retire a ilicitude da cobrança 

de royalties aos apelados após a expiração das patentes de propriedade da 

apelante, fato que se caracteriza um contra direito. 

Importante salientar que enquanto vigência da patente a apelante 

cobrava royalties pelo plantio. A patente expirou, e o agricultor já havia pago o 

preço da tecnologia e continuou a fazê-lo depois de 2010.  

Assim, a partir de agosto de 2010, data que expirou a patente a 

Monsanto passou a cobrar por dívida já paga, fato este ilegal e injusto, fazendo 

com que a apelante se enquadre no enunciado do artigo 940 do CC: 
Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou 
em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais 
do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no 
primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o 
equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.  

 

Assim, parece ser claro que a pretensão da apelante de continuar a 

cobrança de royalties ao término da proteção de suas exclusivas sofra de 

alguma deficiência de boa fé e de interesse social. 

Arrogar-se um poder jurídico que não se tem, para proveito injusto, 

amolda-se em abstrato ao crime de estelionato.12 

Uma vez expirada a patente, o uso livre de seu objeto passa ao público 

e não pode ser tolhido por outras pretensões do antigo titular, ainda que a título 

de enriquecimento sem causa, concorrência desleal, exercício de outro 

privilégio sobre o mesmo objeto, ou renúncia incondicional dos beneficiários da 

liberdade industrial.13 

O perecimento do direito, cujo uso é objeto do contrato, torna inexigível o 

pagamento de royalties subsequentes e tira o amparo legal de qualquer 

restrição à atividade econômica dos concorrentes. Tal pressuposto jurídico 

                                                           
12 BARBOSA, Denis Borges. Dois estudos sobre os aspectos jurídicos do patenteamento da 
tecnologia roundup ready no Brasil – a questão da soja transgênica, 2013. Disponível em: 
http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html.    
13 BARBOSA, op. cit. Denis Borges. Dois estudos sobre os aspectos jurídicos do 
patenteamento da tecnologia roundup ready no Brasil – a questão da soja transgênica, 2013. 
Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html.    

http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html
http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html
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seria suficiente para configurar a ilicitude de uma disposição que previsse a 

continuação das obrigações para além do prazo de validade do direito de 

propriedade industrial.14 

A título de elucidar aos leitores sobre como a patente, ora expirada 

protegia a receita da apelante, transcrevo abaixo parte das considerações de 

Barbosa15 em seu parecer sobre a Monsanto: 
A Monsanto vende, ou permite vender sementes. A patente – 
eventualmente extinta – fazia que só ela pudesse vender 
sementes RR. Ou seja, outros fornecedores de sementes, 
inclusive com tecnologia aperfeiçoada, mas sujeita ao alcance 
do privilégio (RR1... plus) eram excluídos do mercado. Assim, 
os plantadores pagavam preço mais alto (sem escolha...) por 
uma tecnologia que não era necessariamente a melhor. 
A patente impede que o plantador reserve e replante, sem 
recomprar da Monsanto, as sementes para as próximas safras. 
Para que a semente seja usada para o plantio a Monsanto 
cobra um valor, separado do preço da semente. O plantador 
podia comer a semente no jantar, e isso não fere os direitos de 
patente. Mas para usar a semente para plantio – como ela foi 
concebida – a Monsanto entende ser um uso do objeto da 
patente, e assim licencia o próprio objeto da compra da 
semente. Esse valor vinha sendo pago à fonte de distribuição 
das sementes. 
A Monsanto caracterizou tal valor pago pelo direito de plantar a 
semente como indenização16, como se o plantador fosse 
relapso e estivesse a multinacional demandando e obtendo 
reparação, com lesão à situação moral dos plantadores. 
A Monsanto imputa ao plantador uma licença limitada a um 
peso determinado de soja por peso de semente vendida, 
restringindo desta feita a capacidade de produção do plantador. 
Enfim, quando a semente de soja é vendida a uma Trader, a 
compradora cobra um acréscimo por todo o peso em demais 
da produção licenciada, assim, como por toda soja que o 
plantador declara como não RR1, mas a trader – examinando – 
entende ser transgênica.  

                                                           
14 BARBOSA, Denis Borges. Know How e poder economic. Universidade Gama Filho, UGF. 
Orientador: Fábio Konder Comparato, 1982, p. 128. Disponível em: 
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/concorrencia/disserta.doc  
15 BARBOSA, op. cit. Disponível em: 
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/concorrencia/disserta.doc 
16 A Monsanto, porém, ao classificar o pagamento que extrai – ilicitamente – dos plantadores 
por patente expirada de “indenização” evidencia a lide e a demanda. Não entende a Monsanto 
que haja royalties neste pagamento, ou contraprestação regular de um contrato, mas 
indenização, ou a satisfação de um ato ilícito, daí, a reparação de uma demanda. Mas, a partir 
da expiração da patente, uma demanda de indébito – BARBOSA, Denis Borges. Denis Borges. 
Dois estudos sobre os aspectos jurídicos do patenteamento da tecnologia roundup ready no 
Brasil – a questão da soja transgênica, 2013. Disponível em: 
http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html.    

http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/concorrencia/disserta.doc
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/concorrencia/disserta.doc
http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html
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Note-se que o ilícito da Monsanto ocasiona a soma de todos os danos 

materiais, concorrenciais e morais descritos. 

Barbosa17 considera que a Monsanto ao arrogar-se de uma 

exclusividade que não tinha, não somente cobrou “indenizações18” (como 

denominava) ou royalties sem causa, mas preveniu que o plantador competisse 

com a dita multinacional: 
Ou seja, a Monsanto não só recebeu “aluguéis” por um bem 
que já não era seu (mas, pelo domínio público, como uma 
praça que todos podem entrar, fruir e sair) como também 
impediu que cada plantador reservasse e revendesse as 
sementes que quisesse, e ainda acresceu à base dos aluguéis 
um múltiplo cada vez que o plantador apresentasse, à moega, 
mais soja do que ela (arbitrariamente) estipulava que fosse o 
peso de reprodução licenciado 
Assim, à reparação pelo enriquecimento sem causa das 
“indenizações” e royalties cobrados sem uma patente que o 
justificasse, a repetição ou enriquecimento sem causa tem 
também – inexoravelmente – que cobrir: 
A perda do mercado de reserva e revenda de sementes a 
terceiros pelo qual cada plantador podia tornar-se competidor 
da Monsanto no mercado de sementes. 
A perda do direito de escolha entre comprar as sementes da 
Monsanto e de outros fornecedores de sementes, mais baratas 
ou, ainda, baratas e de tecnologia melhor. 
A perda da expansão da produção diretamente coibida sobre 
preço cobrado na moega19. 
Não é, assim, simplesmente um valor a repetir, mas um 
enriquecimento odioso e ilícito sem causa nenhuma a reparar. 

 
 O problema é a justa “indenização” perante o monopólio da patente: 
 

Parece bastante claro que, tendo sido desenvolvida uma 
tecnologia, estando esta registrada e com carta patente, sua 
utilização deve ensejar uma retribuição (...). A apelante 
sustenta que a lei de propriedade intelectual lhe assegura esta 
indenização. É verdade. Já se fez consignar aqui que é devida 

                                                           
17 BARBOSA, Denis Borges. Dois estudos sobre os aspectos jurídicos do patenteamento da 
tecnologia roundup ready no Brasil – a questão da soja transgênica, 2013. Disponível em: 
http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html.    
18 Mesmo que a lei brasileira prescreva hipótese em que as indenizações devidas por infrações 
de direitos de propriedade industrial sejam calculadas como se fossem royalties, o caso do 
presente trabalho, os royalties possuem a natureza jurídica de pagamento contraprestacional, e 
não de caráter indenizatório. 
19 BARBOSA, op. cit.. Dois estudos sobre os aspectos jurídicos do patenteamento da 
tecnologia roundup ready no Brasil – a questão da soja transgênica, 2013. Disponível em: 
http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html.    

http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html
http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html


ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
APONTAMENTOS SOBRE A COBRANÇA DE ROYALTIES DA SOJA RR1 E OUTRAS 
QUESTÕES EMBLEMÁTICAS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL 

28 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 07/2014, p.14 a 49 Out/2014 | www.pidcc.com.br 

indenização. O que tenho dificuldade de afirmar e reconhecer é 
a legalidade quanto aos valores que estão sendo pretendidos e 
que foram estabelecidos pela Monsanto. Não me parece que o 
alegado fato de ter havido discussões e encontros com 
entidades importantes como FARSUL, FETAG E FECOAGRO, 
seja suficiente para legitimar os valores cobrados. Não tenho 
nos autos sequer a extensão destas negociações e encontros. 
Que propostas foram discutidas se houve ou não 
contrapropostas e ajuste, afinal, em valores negociados. Se a 
indenização, enfim, corresponde ao que é justo em relação ao 
trabalho desenvolvido e que gerou a soja RR. O fato de 
inúmeros órgãos terem aderido ao sistema de cobrança não é 
definitivo para a conclusão de que são justos e devidos os 
valores porque, considerando que se trata de semente que dá 
grande lucro ao produtor e a cadeia, sem possibilidade de 
busca alternativa de grão, fácil compreender a concordância da 
grande maioria. E aqui tem relevância e aplicação, ao menos 
em parte, a fundamentação trazida pela autora, quando 
menciona o artigo 173 da Constituição Federal e a Lei n° 
8.884/94, que dispõe sobre a prevenção e repressão às 
infrações contra a ordem econômica (...) tanto a ré Monsanto 
domina o mercado que um dos argumentos aqui utilizados foi 
no sentido da dispensa da prova pericial, já que apenas esta 
empresa tem a soja transgênica no Rio Grande do Sul. Daí que 
se pode afirmar com bastante segurança que não tinha a 
autora liberdade de escolha, o que leva à razoabilidade do 
entendimento do abuso do poder econômico. (Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 16° Câmara Cível, 
Des. Helena Cunha AC 70017713181, Julgado em 
28.03.2007). 

 
 
2. Das especificidades do artigo 42 da Lei 9.279/96  
 

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 propósitos: 

 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° ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere 

o inciso II deste artigo, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, 
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mediante determinação judicial específica, que o produto foi obtido por 

processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente. 

 
 
 
 
 
 
 
2.1 Dos elementos do direito negativo do artigo 42 da lei 9.279/96 –  

 
(produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar):  

 
 Barbosa20 em sua obra “O Código da propriedade intelectual conforme 

os tribunais” evidencia de per si os elementos de direito negativo pertencentes 

ao artigo 42 da lei 9.279/96, a saber: 
Produzir – a primeira das figuras reservadas é de produzir o 
objeto patenteado; se for um objeto e não uma atividade, o 
elemento coberto pela reivindicação só poderá ser trazido 
àquelas características descritas pelo titular, ou sob seu 
consentimento. Note-se que não é o todo o produto que é feito 
tornado exclusivo, mas são apenas aqueles elementos do 
produto cobertos sob a reivindicação que são de produção 
exclusiva pelo titular.  
Usar – usa-se do processo, e do produto patenteado. Aquele, 
usado sem consentimento, sempre infringirá este artigo. 
Já o uso de produto patenteado sofre uma distinção. O uso 
abrange as utilizações por terceiros, que não produziram o 
produto. Pela ação reipersecutória da interdição, são eles 
também colhidos pela exclusividade. Assim, aquele que usa de 
produto que foi fabricado por terceiros, sem consentimento do 
titular, igualmente será sujeito à interdição, embora nem 
sempre, e dificilmente, a responsabilidade civil. Para que o 
seja, será necessário demonstrar a culpa nesse uso violador. 
Mas – e esse é um ponto crucial – não há poder de interdir o 
uso de terceiros quando já houve exaustão de direitos, sob o 
art. 43, IV ou VI, ou 68 §4°. Ou seja, quando o titular do direito 
já teve oportunidade de haver sua parte do retorno do 
investimento, atribuível aquele item especifico, em uma 
operação econômica anterior, que foi consentida. (grifo meu). 
Vender e colocar a venda – só o titular pode vender ou 
oferecer à venda o produto patenteado. No entanto, é 
entendimento tradicional no nosso Direito o de que a venda, 
exposição, etc. são acessórias da violação principal; não 

                                                           
20 BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; BARBOSA, Denis Borges. O Código de propriedade 
industrial conforme os tribunais. Comentado com precedentes judiciais, Lumem Juris, 2011. 
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havendo fabricação ou uso de processo contra direito, não 
haverá lesão da patente. Por quê? 
Pela ação do art. 43, IV e VI, (exaustão de direitos), toda a 
venda, ou exposição à venda, efetuada após a primeira 
operação em que o titular teve ocasião de haver a parcela de 
seu investimento atribuível à unidade (assim, efetuada sob 
consentimento do titular), está fora do alcance da patente. 
Importar: o direito exclusivo aqui é o de importar com o 
propósito de produzir, usar, colocar à venda, ou vender objeto 
de patente ou produto obtido diretamente por processo 
patenteado. Não há qualquer exclusividade específica em 
importar o produto para uso próprio do importar: em todos os 
casos a exclusividade recai sobre a importação 
preterintencional. Neste caso, não há hipótese de invocar-se a 
exaustão do art. 43, IV, pois ela só se aplica ás operações 
internas ao país. Mas, quando a lei prevê exaustão 
internacional (art. 68 §4° e art. 43, VI), a importação para uso 
próprio também não terá qualquer vedação com base num 
eventual uso infringente posterior. 

 
2.2 Algumas especificidades concernentes ao objeto do estudo 

 
Diz a relatora do Acórdão objeto do presente estudo que: 

 
 (...) “a doutrina na interpretação mais correta da lei de patentes 
acerca dos casos de propriedade intelectual esclarece que o 
artigo 42, por meio de seus incisos, protege tanto o produto 
que é objeto direto da patente, como de processo ou o produto 
obtido diretamente pelo processo, caso seja este patenteado. 
Descabe exclui-se o direito de patentes sobre o produto de 
uma intervenção humana por técnica de transgenia – e que 
abranja todas as características próprias à proteção – inclusive 
quando isto ocorra sobre a cultivar” (...). 

 
A proteção por patente que se refere o artigo 4221 confere a seu titular 

os direitos exclusivos quando:  
                                                           
21 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 propósitos: 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° ocorrerá violação de direito da patente de 
processo, a que se refere o inciso II deste artigo, quando o possuidor ou proprietário não 
comprovar, mediante determinação judicial específica, que o produto foi obtido por processo de 
fabricação diverso daquele protegido pela patente. (o próprio texto de TRIPs sublinha a 
incompletude do presente artigo, ao indicar que necessariamente a patente também incluirá 
pelo menos “o direito de cedê-la ou transferi-la por sucessão e o de efetuar contratos de 
licença”). Mais ainda, esse teor negativo é complementado pelos dispositivos penais do art. 
183, que configuram, em conjunção com este art. 42, um complexo ilógico e desconforme. 
BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; BARBOSA, Denis Borges. O Código de propriedade 
industrial conforme os tribunais. Comentado com precedentes judiciais, Lumem Juris, 2011. 
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I. O objeto de uma patente for de produto, para evitar que terceiros sem 

o consentimento do titular: fabrique, use, coloque à venda ou importe para 

esses efeitos o produto. Isto é, a tecnologia de um objeto físico determinado;  

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. Isto é, quando o objeto da 

patente refere-se a formas de obter determinado resultado de ordem técnica. 

Pode-se dizer que os processos dignos de patentes de invenção constituem 

uma série de ações humanas, mecânicas ou químicas que ao final levarão a 

um resultado.  

Dessa premissa, verificamos que há um problema constitucional quando 

da concessão de patente sobre um processo biotecnológico para a criação de 

uma planta transgênica, 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.  

Por esse raciocínio, a proteção para o processo de transgenia, uma vez 

patenteado, abarcará, em tese a variedade vegetal e suas partes, além de 

todos os materiais provenientes desse produto derivado da multiplicação ou 

propagação – havendo, outrossim, a sobreposição de direitos de proteção 

sobre um único bem imaterial e um desbalanceamento constitucional. 

Logo, por uma análise literal do enunciado do artigo 42, I e II, tem-se que 

o titular de patente de invenção, cuja proteção abarca “novo” atributo de uma 

planta, tal como um gene com uma nova função, tem o direito de explorar com 

exclusividade essa planta no Brasil ou vedar que terceiros a utilizem 

comercialmente, sem sua autorização, ou mesmo a cobrança através de 

contratos de royalties pelo uso da tecnologia protegida.  

O que poderia considerar é que: a proteção conferida aos produtos 

fabricados com processos patenteados de acordo com o artigo 42, I e II; a 

estes, se dará a tutela equivalente ao dos produtos patenteados somente 

enquanto provenham efetivamente do processo reivindicado, atentando que, se 

exige: “produto obtido diretamente por processo patenteado”. 
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O ponto crucial deste enunciado é a expressão “diretamente” – se o 

produto é objeto de modificações posteriores à aplicação do processo 

patenteado, ou é absorvido como uma parte secundária de um complexo 

maior, não há aplicação deste dispositivo. Um parafuso feito por um processo 

patenteado não trará sob o controle do titular da patente o carro onde ele foi 

parafusado22. 

Entretanto, note-se que essa declaração nos remete ao fato de que o 

“produto” neste caso em estudo se refere ao elemento genético e não a 

semente em si.  

A semente é um “veículo” que incorpora ou recebe o elemento genético 

servindo como elemento condutor.  

Barbosa nos diz que é o invento – não o produto – que é protegido: 

(...) a patente não protege o produto no sentido do senso 
comum, mas uma solução técnica para um problema técnico 
(invento) que se expressa num objeto. É o bem imaterial ou 
corpus mysticum, aqui coexistencial a um objeto. Grande 
número de equívocos nos pleitos de infração está na confusão 
entre o produto do senso comum e o invento, que pode ser até 
mesmo invisível no produto. Veda-se a concorrência não dos 
produtos do senso comum, que devem ficar livres para o 
benefício da livre iniciativa, mas o emprego do invento, 
vedação essa em benefício da dinamicidade da inovação. 
Nas raras hipóteses de uma invenção de um produto inteiro, 
haverá sim uma igualdade entre a noção de produto do senso 
comum e o desta Lei. 

 
Assim, o artigo 42 vem de encontro com algumas especificidades de 

cunho jurídico, legal e de interesse público, merecendo interpretação 

inequívoca da situação no presente estudo.  

Assim:  

→O artigo 18 da lei 9.279/96 por questões de interesse público, não 

permite o patenteamento de plantas animais, o todo ou parte dos seres vivos; 

exceto organismos transgênicos;  

                                                           
22 BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; BARBOSA, Denis Borges. O Código de propriedade 
industrial conforme os tribunais. Comentado com precedentes judiciais, Lumem Juris, 2011. 
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→Existem duas noções de tecnologias de produto: a do produto final 

(colheita) e a de aparelho (elemento genético) que é utilizado em uma fase 

intermediária nos processos de fabricação do produto final.  

→ A impossibilidade jurídica e legal - o que foi patenteado foi o invento 

de aparelho (elemento genético) encontrado na semente (veículo) ou em varias 

sementes e não ela em si, mesmo se transgênicas.  

→ As patentes são conferidas quando satisfazem todos os requisitos do 

artigo 8° da lei 9.279/96 e quanto à natureza jurídica dos bens em que se pede 

a exclusiva. No caso, a semente, pela legislação pátria, jamais será um bem 

sujeito a apropriação privada.  

→ Mesmo a inclusão de um micro-organismo que é parte de uma planta, 

ou seja, de uma semente, o seu patenteamento será questionável.  

→ A lei de cultivares em seu artigo 1023 exclui as possibilidades 

descritas do artigo 42 quando o produto do plantio é comercializado como 

alimento ou matéria-prima. (em análise hermenêutica a lei especial prevalece 

sobre a lei geral), i.e, a proteção de cultivares objeto de certificado, tratando-se 

de alimento, se restringe à comercialização para fins reprodutivos, isto é, como 

sementes.  

Não abrange o produto resultante, isto é, a comercialização da safra 

para fins de alimento (dos produtores, atacadistas e varejistas) ou para fins de 

matéria-prima (das indústrias), mesmo que o produto da tecnologia esteja 

patenteado. 

→ Em se tratando de patentes biotecnológicas, há especificidades 

distintas daquelas aplicadas á matéria não biológica - o artigo 42 não se aplica 

“a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, 

ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado, que haja sido 

introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de 
                                                           
23 (...) havendo disciplina diferenciada no artigo 10, II, no sentido de que não há violação ao 
direito de propriedade quando se tratar de uso ou comércio como alimento ou como matéria-
prima, não se aplica o artigo 42 da lei geral, pelo qual o titular de patente pode impedir terceiro, 
sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes 
propósitos. E não se aplica – observe-se – mesmo que a tecnologia do mutagênico seja objeto 
de patente, sob pena do legislador, incorrendo em paradoxo, ter dado com uma mão e tirado 
com a outra. BRUCH, Kelly Lissandra; DEWES, Homero. A função social como principio 
limitador do direito de propriedade intelectual de plantas. Revista da ABPI – Associação 
Brasileira de Propriedade Intelectual, vol. 84, set/out de 2006, p. 27. 
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licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação 

ou propagação comercial da matéria viva em causa”, (art. 43, VI).  

O enunciado artigo 43 abarca um rol de limites ao exercício dos direitos 

exclusivos determinados pelo artigo 42 da Lei 9.279/96. 

Assim sendo:  

 Qualquer outro ato posterior, relativo ao produto que fora patenteado, 

ou que fora fruto de processo patenteado, foge do controle do titular do 

privilégio, independentemente da semente estar impregnada pelo elemento 

genético patenteado, a exaustão de direitos24 redimiria o controle. 

Ressalte-se que jamais uma “semente” (veículo) pode ser objeto de 

patente, mesmo com a inserção de um microorganismo que é parte de uma 

planta ou semente tornar-se contestável o fato. 

 

2.3 Da reivindicação das patentes pipelines 
Tem-se que as patentes que foram declaradas extintas contem 

reivindicações tanto de processo quanto de produto. 

As reivindicações de processo apontam para uma fase da obtenção do 

produto, que é a criação do elemento genético que confere á semente (veículo) 

seu caráter resistente ao glifosato. 

 Uma vez inserido em uma semente, esse processo não é reproduzido. 

O que se repassa ao agricultor é a semente na qual se insere o produto 

elemento transgênico. 

 Reproduz-se tal elemento ao plantar, mas não se perfaz o processo de 

implantação.  

                                                           
24 Um produtor está licenciado para produzir sementes e uma dada cultivar protegida. A 
produção do material propagativo (sementes) foi autorizada pelo titular que recebeu a 
remuneração estabelecida em contrato entre as partes. Desse modo, as ações subsequentes, 
que não envolvam nova multiplicação de sementes, estão isentas de autorização do titular da 
proteção, seja para beneficiamento, acondicionamento em embalagens, venda a intermediários 
(um estabelecimento comercial, por exemplo), anúncio de oferta, venda a agricultores, etc. No 
que diz respeito à proteção a propriedade intelectual, não cabe qualquer restrição por parte do 
titular de proteção de cultivar. Uma vez posta legalmente no mercado, o titular perde o direito 
de impedir a circulação da cultivar. BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. Proteção de cultivares no Brasil Brasília – MAPA, 2011. 
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Assim, para efeitos do plantador de soja ou milho, etc, ele não pratica a 

reivindicação de processo coberta pela patente. 

Desse modo a patente não afeta a semente em si e nem a colheita, 

exceto por força da resistência ao produto químico – glifosato (produto que 

também se encontra em domínio público).  

Para um foco correto das criações que foram reivindicadas segue abaixo 

gráfico das patentes pertinentes ao presente estudo: 

 
The scope of protection of claims pipeline patents of groups I and II, the 
pipeline patents and their expirations dates. 

 
Group 

Subject matters 
covered by the 

claims 
 

 
Pipeline patents 

 

 
Expiration dates 

 

 
 
 
 
 
 
 
I 

-Recombinant 
expression cassette, 
including, but not 
exclusively, 
sequences for 
glyphosate tolerance;  
-Vector that contains 
this recombinant 
expression cassette;  
-Transgenic 
microorganism that 
has this vector; and  
-Process to obtain a 
transgenic plant 
transgenic plant cell.  

PI 1101063-0  
PI 1101069-0  
PI 1101067-3  
PI 1101045-2  
 
 
 
PI 1101070-3  

October, 31, 2009  
January, 17, 2003  
January, 23, 2007  
January, 13, 2007  
 
 
 
January, 17, 2003  

 
 

 
II 

Recombinant 
expression cassette 
with a specified 
mutaded EPSPS34 
enzyme sequence or 
GOX35 enzyme 
sequence;  
-vector that contains 
this recombinant 
expression cassette;  
-transgenic 
microorganism that 
has this vector; and  
- process to obtain a 
transgenic plant plant 
cell.  

 
 
 
 
 
PI 1100007-7  
PI 1100008-2  
PI 1100006-6  

 
 
 
 
 
August, 7, 2005  
August, 31, 2010  
August, 25, 2010  

Tabela adaptada: Fonte: Rodrigues et alli apud Barbosa, Denis Borges, 2013. 
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Desta feita observa-se pelo gráfico acima que as reivindicações25 em 

que se pede a proteção por patentes por nenhum momento foi descrito como 

objeto de proteção planta de soja ou parte dela.  

Diferentemente dessas patentes pipelines e a título de conhecimento, a 

invenção descrita na PI 0610654-4 relativa à soja RR2-Pro - traz no bojo de 

suas reivindicações: “produtos primários obtidos a partir da dita planta de soja 

ou parte desta, o alimento produzido com a planta de soja ou parte desta, entre 

outras, além de métodos de produzir uma planta contendo o evento MON 

89788, detecção desse evento e controle de ervas daninhas26”.  

E quais seriam aqui, as tecnologias que foram protegidas por patentes 

pipelines?  

Seguindo o gráfico acima, as tecnologias seriam: cassete de expressão 

recombinante incluindo, mas não exclusivamente para tolerância ao glifosato; 

vetor que contém esse cassete de expressão recombinante; microorganismo 

transgênico que contém este vetor, e processo para obtenção da planta 

transgênica/célula de planta transgênica. 

Conforme precedentes: 
Qual a importância das reivindicações deduzidas no pedido de 
patentes? (...) as reivindicações estariam, a título comparativo, 
para a patente, como o pedido deduzido na petição inicial está 
para o processo judicial. A matéria protegida está na 
reivindicação. Pode vir até detalhada mais minudentemente no 
relatório descritivo ou em desenhos e quadros esquemáticos. 
Mas, é no dispositivo da reivindicação que se verifica o que é, 
ou não, protegido pela carta patente. Tribunal Regional Federal 
da 2° Região, 1° Seção Especializada, Des. Maria Helena 
Cisne, EI em AC 2001.51.01.536605-6. DJ 11.02.2009. 
 

                                                           
25 As reivindicações são a parte do pedido em que o requerente, após ter exposta a solução 
técnica que pretende lhe seja dado a exclusividade, circunscreve qual a parcela do exposto 
para qual se pretende o privilégio. No sistema brasileiro (sistema Jepson), o elemento mais 
sensível das reivindicações é – efetivamente a partícula que enuncia o que, nas patentes, é 
exclusividade, distinguindo dessa o que é simples informação tecnológica. BARBOSA, Denis 
Borges, Da falta de motivação das reivindicações no relatório descritivo, 2011, p. 6. 
26 PI 0610654-4 depositada em 25/05/2006, publicada em 13/07/2010, prioridade US 
60/685.584 de 27.05.2005 – pedido aguardando exame técnico pelo INPI. Pode-se afirmar 
que as plantas de soja transgênicas contendo o evento MON 89788, bem como as sementes 
de soja transgênicas contendo o mencionado evento, não podem receber proteção por 
patentes no País. 
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O enunciado do artigo 41 da Lei 9.279/96 apregoa de modo claro que “a 

extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das 

reivindicações interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos”. 

Note-se que a exclusividade de uso é da tecnologia circunscrita, e nenhuma 

outra. 

Como anteriormente mencionado, existem duas noções de tecnologias 

de produto – a do produto final e a de aparelho que são utilizados em fase 

intermediária nos processos de fabricação do produto final.  

A patente de reivindicação de produto diz respeito ao aparelho e não ao 

produto final.  

Barbosa27 nos diz que exceto pelo aumento de produtividade resultante 

do aparelho (elemento genético) patenteado pela Monsanto – e já extintos os 

privilégios – todo o restante do processo de plantio já esta em domínio público. 

Embora o desenvolvimento genético possa caracterizar-se como uma 

função independente, a propagação do gene é condicionada pela existência de 

um “veículo ou aparelho” que é exatamente a semente que o incorpora.  

A semente servirá como um veículo condutor a fim de se obter com a 

incorporação do elemento genético melhorias qualitativas (resistência a pestes 

e doenças), não um produto final em si. 

Note-se que as regras do artigo 42 não incidem neste caso em concreto, 

como fez crer equivocadamente a Nobre Relatora do Acórdão supra, e por 

quê? 

Porque a patente não cobriu a semente como um todo, salvo pelo 

produto (elemento transgênico - objeto que gerou a exclusiva para a apelante), 

onde se conclui que “toda semente está em domínio público bem como o 
processo de plantio”. 

É no princípio da razoabilidade que se funda os objetivos de equilíbrio de 

direitos a fim de balancear com igual perícia os interesses e evitar os excessos 

                                                           
27BARBOSA, Denis Borges. Dois estudos sobre os aspectos jurídicos do patenteamento da 
tecnologia roundup ready no Brasil – a questão da soja transgênica, 2013. Disponível em: 
http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html.    

http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html
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dos direitos contrastantes – “e no que desmensurar deste equilíbrio tenso e 

cuidadoso, está inconstitucional28”: 
Não se dará mais alcance ao conteúdo legal dos direitos de 
patente do que estritamente, imposto para cumprir a função do 
privilégio de estímulo ao investimento – na mínima proporção 
para dar curso à satisfação de tais interesses29.  

 

Assim, conclui-se acertadamente que “é plantio se configura como um 

processo industrial, no qual o produto em questão é apenas um adjuvante, que 

aumenta a eficácia do processo, mas, por definição, deve ser neutro em fase 

do uso final do produto (colheita)”30. 

Se o produto patenteado pela Monsanto não é o produto da colheita, 

mas tão simplesmente um aparelho (elemento genético) que atua no processo 

industrial do plantio, cobrar royalties sobre a colheita é cobrar sobre o elemento 

não patenteado31.  

O mesmo se pode dizer sobre pós-colheita para efeito de replantio e 

comercialização ou mesmo a título de cobrança de royalties por uma tecnologia 

não mais acobertada pela exclusiva desde 31/08/2010 a qual já foi 

devidamente remunerada pelos apelados. 

Assim, a semente é de domínio público, com exceção ao elemento 

genético transgênico: 
Ainda que a propaganda da Monsanto se refira a Sementes 
RR, na verdade a tecnologia que ela patenteou no Brasil não é 
a semente, mas um elemento intrínseco na semente que dá a 
ela maior resistência ao glifosato. Tudo na semente é de 
domínio público (pelo menos no tocante às sementes em uso 
sob o modelo contratual vigente), menos o elemento 
transgênico, enquanto em vigor as respectivas patentes.  
Mais ainda, a tecnologia da semente em questão não tem 
qualquer pertinência em face á atualidade da colheita de milho 

                                                           
28 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. Segunda Edição 
Revisada e Atualizada, 2010. 
29 Sears, Roebuck & Co. v. Stifell Co, 376 U.S 255 (1964), relator Mr. Justice Black. 
30 Na nomenclatura típica do direito de patentes, o elemento genético é um invento de 
aparelho, ou seja, um produto cuja função é propiciar a eficiência de um processo. BARBOSA, 
Denis Borges. Dois estudos sobre os aspectos jurídicos do patenteamento da tecnologia 
roundup ready no Brasil – a questão da soja transgênica, 2013. Disponível em: 
http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html.    
31 BARBOSA, Dois estudos sobre os aspectos jurídicos do patenteamento da tecnologia 
roundup ready no Brasil – a questão da soja transgênica, 2013. Disponível em: 
http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html.    

http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html
http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html
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ou soja vendida pelo plantador. A tecnologia atua no processo 
industrial do plantio, mas é irrelevante para o uso da colheita 
de propósito não reprodutor32. 

 
 Em um artigo recente de minha autoria33 que discorre sobre a decisão 

Monsanto versus Cefetra sobre “colheitas e produtos finais” salientei que o 

caso enfatiza duas questões relevantes: 

→Os efeitos e limites sobre as exclusões de patenteabilidade do 

material genético adstrito a sua funcionalidade no âmbito da Diretiva 44/98, i.e, 

o produto foi transformado quimicamente em uma nova substancia cujas 

características físicas e a aplicabilidade técnica difere da do produto 

intermediário34;  

→Essa decisão logrou como consequência prática - restrições mais 

severas face à concessão patentária para essas “criações”. 

 Analogamente esse julgado da Corte Europeia vem a colaborar com o 

entendimento aqui exposto em que as patentes RR1 não alcançam a semente 

em si, ou a existência do produto patenteado no Brasil em um produto de soja. 

 Entretanto, para fins desse estudo a relevância é “a função do aparelho 

“elemento genético” como aparelho no processo industrial de plantio para 

efeitos de fixação de base de cálculo dos royalties”. 

 Barbosa35 considera que enquanto as patentes da Monsanto estiveram 

em vigor no Brasil, era lícito a tal titular extrair royalties sobre a base do ganho 

de produtividade no processo de plantio. Entretanto, utilizar como base de 

                                                           
32 BARBOSA, op. cit. Disponível em: 
http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html.    
33 PLAZA, Charlene de Ávila. Recentes precedentes da Comunidade Europeia em propriedade 
intelectual. Revista de Propriedade Intelectual – ABPI 116, 2010. 
34Se as plantas transgênicas tolerantes a herbicidas ou uma sequência de DNA são 
interpretados como produtos intermediários do farelo de soja: o âmbito de proteção por patente 
de produto em um produto intermediário não se estende a um produto final, se tiver sido 
transformado quimicamente em uma nova substância cujas características físicas e a 
aplicabilidade técnica diferem da do produto intermediário. Em síntese: a transformação das 
sementes que contem o material genético protegido na farinha de soja impede-o de exercer 
sua função descrita na reivindicação, não implicando em aproveitamento industrial na fase de 
comercialização do produto transformado. Caso semelhante foi julgado anteriormente na Grã-
Bretanha: Monsanto Technology LLC v Cargill 
International SA and another. Chancery Division (Patents Court) [2007] EWHC 2257 (Pat), 
(Transcript) 10 octubre 2007. 
35BARBOSA, op. cit. Dois estudos sobre os aspectos jurídicos do patenteamento da tecnologia 
roundup ready no Brasil – a questão da soja transgênica, 2013. Disponível em: 
http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html.    

http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html
http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html
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cálculo o objeto da colheita é impróprio, pois é utilizar como base de 

pagamento o que se encontra em domínio público, fato ilegal na proporção em 

que resultar – desse calculo sobre bases impróprias – royalties excessivos ou 

irrazoáveis.  

 Assim, cobrar royalties sobre um elemento que não é patenteado 

(semente), a Monsanto implementa no Brasil uma patente que aqui não tem. 

Transporta, ignorando as peculiaridades da lei brasileira, o modelo que é lícito 

na Europa e nos Estados Unidos, mas é ilegal aqui36, isto é, nesses países a 

patente cobre a semente e o poder reprodutivo dela, aqui não. 

 
3.  Intervenção humana direta como requisito objetivo de apropriação de 
uma tecnologia 

 
Relata a Nobre Desembargadora Dra. Márcia Claudia Mércio Cachapuz 

em fls. 30 do Acórdão que: 
 

(...) a literatura especializada na matéria, de forma clara, 
demonstra não haver como excluir o direito de patentes sobre o 
produto de uma intervenção humana por técnica de transgenia 
– e que abranja todas as características próprias à proteção – 
inclusive quando isto ocorra sobre uma cultivar. E isto, porque 
ambas as leis mencionadas são omissas na hipótese de 
sobreposição de situações. 

 
Para se evitar a sobreposição de direitos que gera desequilíbrio 

constitucional, a lei de propriedade intelectual regulou de maneira distinta o 

objeto de proteção os sistemas de patentes e cultivares.  

Cada direito possui um modelo constitucional que lhe confirma os 

pressupostos de aquisição em relação aos efeitos da exclusiva moldados pelo 

princípio da especialidade de proteção – Lex specialis derogat generali. 

Cada uso feito e destinação dada a um bem imaterial funcionalizam esse 

bem de uma forma e, a proteção conferida para esse bem em determinada 

função, será diversa da proteção dada ao bem quando estiver exercendo 

funções diversas.  

                                                           
36 BARBOSA, op. cit. Disponível em: 
http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html.    

http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html
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Assim, se deve respeitar o modelo de proteção constitucionalmente 

criado para cada função exercida por um bem imaterial, não podendo 

ultrapassar os limites constitucionais estabelecidos para cada modelo de 

proteção37. 

Dessa forma, o objeto de proteção conferido pela lei 9.456/9738 recai 

sobre o material propagativo que, por força do artigo 3°, incisos, XIV e XVI, é 

conceituado como toda e qualquer estrutura vegetal utilizada na propagação de 

uma cultivar ou toda e qualquer parte da planta ou estrutura vegetal utilizada na 

sua reprodução e multiplicação. 

O limite de proteção sui generis encontra-se na materialidade da planta 

em si considerada, em suas partes ou na estrutura vegetal utilizada na sua 

reprodução e multiplicação, por força da legislação nacional de cultivares, 

conferida através dos certificados de cultivar. 

Essa proteção exercida através de certificados de proteção de cultivares, 

além de abarcar o material de reprodução ou de multiplicação vegetativa da 

planta inteira, proíbe por força do enunciado do artigo 2° a dupla proteção de 

direitos39 na variedade vegetal40. 

Já na Lei de Patentes, o principio fundamental é fazer com que a 

proteção outorgada ao inventor não exceda a sua contribuição real realizada 

para o estado da arte. 

                                                           
37 Como por exemplo – diferentemente da lei de proteção de cultivares a lei de patentes exige o 
conhecimento intelectual e não somente o comercial para a verificação da novidade da criação. 
38  O Brasil ratificou e internalizou a Convenção Internacional para a Proteção de Obtenções 
Vegetais da UPOV (sigla em inglês para União Internacional para a Proteção de Novas 
Variedades de Plantas) em sua Ata de 1978, conforme aprovação pelo Congresso por meio de 
Decreto Legislativo No. 28/99 e promulgação pelo Presidente da República por meio do 
Decreto No. 3.109/99. 
39 O regime jurídico de proteção das variedades vegetais vigente, segundo instituído pela Lei 
No. 9.456/97 (Lei de Proteção de Cultivares) respeita integralmente os compromissos 
internacionais assumidos pelo Estado brasileiro. Neste sentido, o Artigo 2º, do referido diploma 
legal, estabelece que o certificado de proteção de cultivar é a única forma de proteção para 
uma nova variedade vegetal, que preenche os requisitos de distintibilidade, homogeneidade e 
estabilidade. A extensão, limites e duração dos direitos decorrentes do certificado de proteção 
de cultivar são claramente estabelecidos na Lei No. 9.456/97, sendo o certificado de proteção 
de cultivar exatamente o título especial mencionado pelo Artigo 2.1 da Convenção da UPOV. 
40 Art. 2°. A proteção dos direitos relativos á propriedade intelectual referente a cultivar se 
efetua mediante concessão de Certificado de proteção de cultivar, considerado bem móvel 
para todos os efeitos legais e a única forma de proteção de cultivares e de direito que 
poderá obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de 
multiplicação vegetativa, no país. 
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Mas, qual a contribuição real do inventor para o estado da arte sobre as 

criações que envolvem um processo de sequenciamento do material genético 

de variedade vegetal? 

No quadro abaixo, demonstro as etapas de um processo a partir de uma 

variedade inicial através de dois métodos (cruzamento tradicional e métodos 

biotecnológicos) a fim de se obter o gene desejável no resultado específico. 

 
 

Ao observarmos os dois métodos41, verificaremos que pelo cruzamento 

tradicional não só o gene desejável como outros genes da planta é transferido 

em conjunto para a obtenção do resultado específico. Ao contrário, na 

                                                           
41 No melhoramento tradicional, cruzam-se as espécies sexualmente compatíveis e ocorre a 
combinação simultânea de vários genes (de interesse ou não). O patenteamento no Brasil para 
esse tipo de melhoramento somente concede patentes para o método e os elementos (produto-
aparelho) novos que são utilizados no método de melhoramento do vegetal, desde que seja 
obtido um efeito técnico novo ou diferente, dos que seriam alcançados pela planta em 
condições naturais. Para a planta ou parte dessa planta engenheirada não é concedida a 
patente. (Art. 18 (III), parágrafo único da LPI9279/96 de 14/05/1996). Se a planta for 
considerada uma nova variedade, somente poderá ser protegida como cultivar pela Lei de 
Cultivares. (Art. 18 (III), parágrafo único) e art, 2 da LPC. A transgenia é uma evolução do 
processo de melhoramento tradicional com o objetivo de acelerá-lo e de ampliar a variedade de 
genes que podem ser introduzidos nas plantas. Além disso, a transgenia, como ferramenta da 
biotecnologia agrícola, oferece maior precisão do que os cruzamentos, pois permite a inserção 
de genes cujas características são conhecidas com antecedência, sem que sejam introduzidos 
outros genes, como acontece no melhoramento genético clássico (no cruzamento ocorre a 
“mistura” de metade da carga genética de cada variedade parental). Análise das condições de 
patenteabilidade de documentos de patente BR relativos à soja RR2 e seu reflexo no mercado 
brasileiro produtor de produtos derivados de soja. CABRAL, Leila da Luz Lima, 2013. 
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utilização de métodos biotecnológicos, somente se transfere o gene desejável 

a partir da planta inicial. 

Neste sentido é crucial saber se a intervenção humana é critério 

suficiente para caracterizar um processo inovador capaz de abarcar a proteção 

da exclusiva patentária? 

Em alguns estudos anteriores tenho apregoado que a intervenção direta 

do homem alterando o estado da natureza, não é requisito objetivo de 

patenteabilidade, i. e, a intervenção humana não é requisito de invento, e sim 

de apropriação.  

 Se há uma solução técnica para um problema técnico, (requisito basilar 

do contributo mínimo da atividade inventiva em matéria de concessão de 

patentes), mas não houve ato de autoria da solução, simplesmente os efeitos 

patrimoniais da invenção não poderão ser atribuíveis àqueles que se arroga 

inventor. 

Ao analisar essa premissa admito que a intervenção humana é um ato 

de apropriação sobre a informação genética e esta, ontologicamente, é comum 

a todos, é de “domínio público”. 

Portanto, estamos diante de uma apropriação sobre a estrutura da 

informação genética ofertada e originada pela natureza. 

 A própria Câmara de Apelação da EPO em algumas decisões enfatiza 

que a simples intervenção humana não confere por si só, a existência de um 

dos requisitos técnicos mais importantes para a concessão de exclusiva – a 

atividade inventiva. 

Uma invenção consiste sempre em um produto concebido pela mente 

humana, numa ideação distinta da pessoa que elaborou, como do corpus 

mechanicus em que se expõe - Einstein não poderia ter sua fórmula E= Mc² 

patenteada, como Newton a sua lei da gravidade.  

Tais criações são ideações de caráter gratuito a todos os homens e 

reservado exclusivamente a nenhum deles. 

Assim, sendo, aquele que se arroga inventor, na verdade, não é 

inventor, porque não inventou a forma física do material genético e nem a 

função dos elementos utilizados para o processo. 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
APONTAMENTOS SOBRE A COBRANÇA DE ROYALTIES DA SOJA RR1 E OUTRAS 
QUESTÕES EMBLEMÁTICAS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL 

44 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 07/2014, p.14 a 49 Out/2014 | www.pidcc.com.br 

A intervenção humana direta, aliás, é um pressuposto da manipulação 

genética e não um requisito técnico de patenteabilidade. 

Por outro lado, o processo de sequenciamento genético, (ou qualquer 

outro processo biotecnológico) somente será acobertado por patentes, no 

momento que represente funções que os torne técnicos e úteis e que tenha 

havido a intervenção humana efetiva e direta na composição genética. 

 

4. A Lei de Cultivares protege o “corpus mysticum” e não o “corpus 
mechanicum” 
 

“Os sojicultores alegam que a Monsanto afronta a Lei de Cultivares (lei 

nº 9.456/97) que permite a reserva de grãos para plantios subsequentes sem 

pagamento de novos royalties, sendo inaplicável a incidência da propriedade 

industrial (Lei nº 9.279/96), cujas patentes ditas pipeline caíram em domínio 

publico”.  

A presente decisão exarada em setembro do corrente ano aponta que: 
 

 (...) descabe exclui-ser o direito de patentes sobre o produto 
de uma intervenção humana por técnica de transgenia – e que 
abranja todas as características próprias à proteção – inclusive 
quando isto ocorra sobre a cultivar. E isto, porque ambas as 
leis mencionadas são omissas na hipótese de sobreposição de 
situações. Quando uma variedade é desenvolvida pela técnica 
de transgenia – podendo, portanto, receber a proteção da lei de 
patentes – e sofre, posteriormente, uma melhora por via 
biológica, recebendo o certificado de cultivares, em tese, tem-
se situação de duplicidade de proteção, algo que estaria 
vedado pelas disposições da UPOV referente à Convenção de 
1978. Tal, conflito, para a doutrina mais recente, enquanto 
inexistente uma definição legal específica, poderia sofrer 
solução suficiente por meio do instituto da patente dependente 
previsto na lei de patentes. Não se trata, portanto, de hipótese 
de aplicação de lei mais especifica para a resolução do conflito 
de regras. Aqui se têm leis que disciplinam objetos de tutela 
diversos.  

 
Pois bem: 
 
Segundo o art. 8º da LPC, a proteção da cultivar recairá sobre o material 

de reprodução ou de multiplicação vegetativa da planta inteira.  
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O que recebe proteção direta não é sequer o cultivar, mas o material de 

propagação deste (art. 9o., art. 37) como, por exemplo, sementes, estacas, 

tubérculos e brotos e outras partes das plantas. 

O material de propagação é definido como toda e qualquer parte da 

planta ou estrutura vegetal, o que inclui sementes, na sua específica definição 

legal. É, assim, tanto o polo ativo quanto o passivo de um procedimento de 

reprodução ou multiplicação. 

De acordo com Barbosa42 na lei de cultivares a propagação é a 

exploração econômica, através de um dos meios de Direito, seja pela 

reprodução sexual ou qualquer outro meio (multiplicação): 
A redação é compatível com a UPOV 1978; a Convenção de 
1991 protegeria todo o material da planta, e não só o elemento 
reprodutivo. Sendo o cultivar simultaneamente um exemplar de 
uma regra de reprodução (objeto de um direito intelectual) e um 
objeto material, como compatibilizar as duas coisas? A lei 
entende que a proteção recai não sobre a planta inteira, mas 
sobre o material de propagação. Mais precisamente - e isso é 
importante - sobre a função de propagação.  
 

Note-se a definição legal de “planta inteira”: a planta com todas as suas 

partes passíveis de serem utilizadas na propagação de uma cultivar. Por 

oposição ao material propagativo, e aos elementos vegetais em geral, a planta 

inteira se define pelo composto de todas as partes passíveis de serem 

utilizadas na propagação de uma cultivar43: 
O objeto da proteção do direito exclusivo sobre as cultivares é 
a solução técnica, expressa em informação genética, tal como 
contida num elemento vegetal classificado como cultivar. 
Enquanto tal informação assegure a reprodutibilidade da 
solução técnica – que ela seja estável de geração a geração e 
homogênea a cada espécime no qual se aplique – e satisfizer 
os requisitos de novidade e contributo mínimo (além das 
demais exigências legais) o Estado constituirá a exclusiva 
pertinente.  
É essa relação necessária com a materialidade do elemento 
vegetal que constitui um dos traços distintivos da proteção 
oferecida pelas patentes, quando a lei nacional o admite.  
  

                                                           
42 BARBOSA, Denis Borges. O objeto e dos limites ao direito sobre cultivares – doutrina e 
precedentes correntes. No prelo, 2014. 
43 BARBOSA, op. cit. O objeto e dos limites ao direito sobre cultivares – doutrina e precedentes 
correntes. No prelo, 2014. 
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O elemento vegetal é o corpus mechanicum que suporta e 
incorpora o bem imaterial, objeto da proteção: é sobre esse 
bem, ou corpus mysticum, tomado na sua peculiar relação com 
o elemento vegetal pertinente, que a exclusividade incide. 
O material de propagação - uma semente - pode ser comida, 
ou dela extraída óleo combustível; nem por isso haverá direito 
exclusivo do titular do Certificado. Não é por ser material de 
propagação, mas por ser ele usado como tal, que se exerce o 
direito.  

Assim, todo o material propagativo é abarcado pela Lei de cultivares, ou 

seja, qualquer parte de uma planta de cultivar protegida utilizada na reprodução 

ou multiplicação. 

Simultaneamente às patentes, o grupo Monsanto registrou e obteve 

proteção para uma série de cultivares – sementes – cuja característica que 

faculta a proteção e a resistência ao glifosato44. 

Entretanto, a multinacional não tem utilizado os registros de cultivares 

obtido diretamente por ela, ou de titularidade de terceiros para organizar o seu 

mercado pertinente. 

Além de questionável a dupla proteção, na medida em a Lei de 

cultivares apregoa “ser o Certificado a única forma de proteção de cultivares”, o 

que justificaria a adoção pelo sistema de patentes e não por cultivares pela 

Monsanto seria porque a proteção de variedades pelo sistema de patentes 

impõe, em tese, requisitos mais exigentes do que o de cultivares, vez que estes 

abarcam menor rol de direitos exclusivos. 

 Tal conduta se mostra evidente nas demandas judiciais movidas pela 

Monsanto no Brasil, todas com base em suas patentes, já que fazê-lo com 

base na proteção de cultivares os produtores rurais poderiam utilizar a 

faculdade de replantar para uso próprio suas sementes, pressuposto 

inexistente no caso de patentes.  

Assim diz precedente do TJRS: 
No que tange à incidência da Lei da Propriedade Industrial e/ou 
Lei de Cultivares, surge o problema relativo à dupla proteção: 
(a) uma da Lei da Propriedade Industrial, tendo por objeto, no 
caso, a Tecnologia Clearfield (processo tecnológico 

                                                           
44 A lista das cultivares do grupo Monsanto marcadas com as letras RR podem ser obtidas no 
site do Ministério da Agricultura, em 
http://extranet.agricultura.gov.br/php/snpc/cultivarweb/cultivares_protegidas.php?  

http://extranet.agricultura.gov.br/php/snpc/cultivarweb/cultivares_protegidas.php
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relacionado à transformação da semente ou gene 
recombinante nela existente), daí resultando um ser 
mutagênico, com expedição de carta-patente pelo INPI, e, por 
conseguinte não haveria patenteamento de ser vivo; e (b) outra 
da Lei de Cultivares, envolvendo a variedade de planta, no 
caso, o Arroz IRGA 422CL, com expedição de certificado de 
proteção pelo SNPC. A referência de que não haveria 
patenteamento de ser vivo, decorre do fato de que pelo art. 18, 
III, Lei 9.279/96, e modificações da Lei 10.196/01 (Lei da 
Propriedade Industrial), não são patenteáveis "o todo ou parte 
dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que 
atendam aos três requisitos da patenteabilidade - novidade, 
atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e 
que não sejam mera descoberta." (..) 
Em segundo, o art. 2º da Lei de Cultivares, estabelece que a 
proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual se 
efetua mediante concessão de Certificado de Proteção, sendo 
inclusive a "única forma de proteção de cultivares e de direito 
que poderá obstar a livre utilização de plantas ou de suas 
partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa no País." 
Como se vê, esse dispositivo torna questionável a dupla 
proteção, na medida em que afirma ser o Certificado a única 
forma de proteção de cultivares. Quer dizer: se os cultivares 
incorporam tecnologia, e por óbvio isso sempre ocorre, não 
seria possível destacá-la para fins de carta-patente. 
Comentando essa questão, o eminente DENIS BORGES 
BARBOSA, em alentada obra ensina: 
"Este direito também é exclusivo, ao afastar outras 
modalidades de proteção ao mesmo objeto, como por exemplo, 
das patentes tradicionais e, até mesmo, o do segredo 
industrial”. A sabedoria desta exclusão objetiva e poderia - e 
será - muito questionada, em particular em face da evolução da 
técnica. Entendida como vedando a concessão de patentes 
sobre o mesmo objeto, a disposição segue a UPOV 1978; a 
versão posterior não previne à dupla (ou múltipla) proteção. 
Entenda-se: “'nenhum outro direito' direito regulado por esta 
Lei." (Uma Introdução à PROPRIEDADE INDUSTRIAL, Ed. 
Lumen Juris, 2ª ed., 2003, p. 740). 
Ora, se o cultivar por si só incorpora tecnologia, se esta lhe é 
inerente, se o cultivar vem a ser o suporte material da 
tecnologia, não parece lógico o registro desta também no INPI 
para fins de carta-patente. Estaríamos, então, diante de dupla 
proteção para o mesmo objeto, isto é, para a tecnologia, a 
saber: uma vez, como tecnologia pura e simples, protegida por 
carta-patente, com base na Lei da Propriedade Industrial, e 
outra vez, por ser inerente ao cultivar, protegida por certificado, 
com base na Lei de Cultivares. E daí o conflito, pois há temas 
comuns que as leis disciplinam de modo diverso. Por exemplo, 
o art. 42 da LPI, invocado pela BASF, assegura ao titular da 
carta-patente o direito de impedir terceiro, sem o seu 
consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou 
importar com estes propósitos, e consequentemente, no caso, 
a possibilidade de apreender o produto resultante do plantio, 
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isto é, a safra de arroz. Já o art. 10, II, da LC, exclui tal 
possibilidade quando o produto do plantio é comercializado 
como alimento ou matéria-prima. Como resolver o conflito? É o 
que veremos a seguir. A Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade 
Industrial) funciona como lei geral; logo, só se aplica, em 
relação às leis especiais, no quanto estas forem omissas." 
TJRS, AI 70021344197, Primeira Câmara Cível, Des. Irineu 
Mariani, 12 de dezembro de 2007. 
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