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RESUMO: O artigo submete a escrutinio dogmatico a interpretagdo fixada pelo Superior Tribunal de Justica
brasileiro no Incidente de Assuncao de Competéncia n° 4 (REsp n° 1.610.728 /RS) sobre o regime de exaustao
de direitos patentarios aplicavel a sementes transgénicas, a luz dos arts. 18, I1I, 42 e 43, VI, da Lei n°® 9.279 /1996
(LPI). Sustenta-se que o precedente incorre em erro de subsuncao normativa ao equiparar a planta
transgénica, produto nao patenteavel, ao conceito de “produto patenteado”, categoria reservada, em matéria
viva, aos microrganismos transgénicos; e que a mesma imprecisao compromete a reivindicacdo do proprio
gene isolado como produto auténomo, matéria igualmente estranha a excegao do art. 18, III, paragrafo nico.
A partir de método dogmatico-critico e de pesquisa em fontes primarias, identificam-se vicios estruturais na
ratio decidendi do precedente, entre eles a confusiao entre plano objetivo e temporal do advérbio
“diretamente”, a criacao de categoria doutrinaria sem amparo legal, a inversao hermenéutica entre regra e
excecao, e a supressao do elemento “comercial” do art. 43, VI. Contrapde-se a solucao brasileira a Bowman v.
Monsanto Co. e a Diretiva 98/44 /CE, e propde-se releitura constitucionalmente orientada que preserve o
incentivo a pesquisa biotecnologica sem converter as exclusdes legais de patenteabilidade em letra morta.
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ABSTRACT: This article critically examines the interpretation adopted by the Brazilian Superior Court of
Justice in the judgment of Assumption of Jurisdiction Incident No. 4 (Special Appeal No. 1,610,728 /RS) regarding
the patent exhaustion regime applicable to transgenic seeds, in light of articles 18(III), 42 and 43(VI) of Brazilian
Industrial Property Law No. 9,279 /1996. It argues that the precedent commits a normative subsumption error
by equating the transgenic plant, a non-patentable subject matter, with the concept of “patented product”, a
category reserved, in living matter, to transgenic microorganisms; and that the same imprecision undermines
the claim over the isolated gene as an autonomous product, likewise outside the exception in article 18(III),
sole paragraph. Using a dogmatic-critical method grounded in primary sources, the article identifies structural
flaws in the precedent's ratio decidendi, including conflation of the objective and temporal senses of “directly”,
judicial creation of an unsupported doctrinal category, hermeneutical inversion between rule and exception,
and omission of the qualifier “commercial” from article 43(VI). It contrasts the Brazilian solution with Bowman
v. Monsanto Co. and EU Directive 98 /44 /EC, proposing a constitutionally-oriented reading that preserves the
incentive to biotechnological research without rendering the statutory patentability exclusions a dead letter.
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INTRODUGAO

Em 9 de outubro de 2019, a Segunda Secao do
Superior Tribunal de Justica brasileiro concluiu o
julgamento do Incidente de Assuncao de
Competéncia n° 4, instaurado no Recurso Especial n°
1.610.728 /RS, fixando tese vinculante segundo a qual
as limitacoes ao direito de propriedade intelectual
previstas no art. 10 da Lei n°® 9.456/1997 (Lei de
Protecao de Cultivares — LPC), aplicaveis
exclusivamente aos titulares de Certificados de
Protecio de Cultivar, nao sao oponiveis aos
detentores de patentes de produto e/ou processo
relacionadas a transgenia cuja tecnologia esteja
presente no material reprodutivo de variedades
vegetais.'

A decisao, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi,
pos fim, ao menos provisoriamente, a um litigio que
se arrastava desde 2009 entre sindicatos rurais e a
Federacao dos Trabalhadores na Agricultura do Rio
Grande do Sul (FETAG-RS), de um lado, e a Monsanto
do Brasil Ltda. e a Monsanto Technology LLC, de
outro, a respeito da cobranca de royalties sobre a
soja  transgénica  tolerante ao  glifosato,
popularmente conhecida como soja Roundup Ready
(RR).

O precedente tornou-se, desde entao, o marco de
referéncia obrigatorio para qualquer discussao sobre
biotecnologia agricola no direito brasileiro,
condicionando a préatica regulatoria, contratual e
contenciosa de um setor que movimenta, segundo
estimativas veiculadas a época do julgamento, algo
em torno de RS 15 bilhdes em cobrangas de royalties
e taxas tecnologicas.?

Nao obstante a relevancia pratica e técnica do voto
condutor, este artigo sustenta que a ratio decidendi

! BRASIL. Superior Tribunal de Justica. Recurso Especial n°® 1.610.728 /RS
(2016 /0171099-9). Incidente de Assungdao de Competéncia n° 4.
Relatora: Min. Nancy Andrighi. Segunda Secao, julgado em 09 /10 /2019,
DJe 14/10/2019. Acao coletiva ajuizada por sindicatos rurais do Rio
Grande do Sul e pela Federacao dos Trabalhadores na Agricultura do RS
(FETAG-RS) contra Monsanto do Brasil Ltda. e Monsanto Technology
LLC.

2 STJ fixa tese em IAC que trata de royalties de soja transgénica.
Migalhas, 9 out. 2019. Disponivel em: www.migalhas.com.br. Acesso em:
ago. 2026.
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do precedente incorre em erro de subsuncao
normativa que compromete a coeréncia sistémica do
ordenamento juridico brasileiro e que, na pratica,
produz um resultado que o legislador
expressamente vedou: a protegdo patentaria, ainda
que por via transversa, de plantas transgénicas como
tais.

O objeto empirico da controvérsia é preciso e nao
comporta generalizagdes apressadas. As rés eram
titulares de cartas-patente concedidas pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI) sobre um
processo de transformagao genética e sobre o gene
por ele introduzido, ou seja, o gene CP4 EPSPS,
isolado da bactéria Agrobacterium tumefaciens,
linhagem CP4, capaz de conferir tolerancia ao
herbicida glifosato.?

A pericia judicial produzida no processo originario,
subscrita pelo Engenheiro Agronomo Luiz Carlos
Federizzi, identificou, entre as cinco cartas-patente
juntadas pelas rés, uma tnica como efetivamente
aplicavel ao caso, a Carta-Patente n° PI 1100008-2,
com reivindicacdes de moléculas de DNA e de
métodos para producao de plantas geneticamente
modificadas tolerantes ao glifosato, vigente até 31 de
agosto de 2010.*

Nenhuma das cartas-patente reivindicava a planta
de soja, a semente ou a variedade vegetal como tais;
todas incidiam sobre o gene isolado, sobre
construcdes génicas e sobre o0 processo
biotecnologico de insercdo. E precisamente nessa
base fatica, incontroversa, documentada
pericialmente e reconhecida por todas as instancias
julgadoras que reside o problema dogmatico central
deste artigo.

Se a Carta-Patente n° PI 1100008-2 protege, quando
muito, o processo de transformacao genética e nao,

3 Voto da Relatora, Min. Nancy Andrighi, no REsp n° 1.610.728 /RS,
Capitulo 4 ("Do sistema juridico de patentes: protecdo a atividade
inventiva"), e-STJ fls. 6.255-6.257, com referéncia expressa a Carta-
Patente n° P11100008-2 e ao gene CP4 EPSPS.

4 Laudo pericial elaborado pelo Engenheiro Agrénomo Luiz Carlos
Federizzi, Perito Judicial nomeado no processo originario n°
001/1090106915-2, e-STJ fls. 2.246-2.247 e 2.251, identificando a Carta-
Patente n° PI 1100008-2 como a Unica aplicavel ao gene CP4 EPSPS
isolado de Agrobacterium tumefaciens sp., linhagem CP4.
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autonomamente, o gene isolado nele empregado,
matéria que, como demonstrado, tampouco
encontra amparo na excec¢ao do art. 18, III, paragrafo
Unico, da LPI, e nao a planta transgénica em si (que,
segundo o art. 18, 111, da Lei n°® 9.279 /1996 — Lei de
Propriedade Industrial, LPI —, nao é patenteavel),
entao a extensao dos efeitos da excecao de nao-
exaustao do art. 43, VI, in fine, da LPI a reprodugao
da planta inteira configura, tecnicamente, uma
ampliagdo do objeto da protegdo patentaria para
além dos limites que a proépria lei fixou.

O ponto central da discussao esta em delimitar, com
precisao, o objeto efetivamente protegido pela
Carta-Patente n° PI 1100008-2. Se essa patente,
como se sustenta, protege essencialmente um
processo de transformacao genética, a protecao
patentaria deve permanecer circunscrita a esse
objeto técnico especifico. Nao se pode, a partir da
protecao de um processo,
automaticamente uma protecdo autdnoma sobre
todos os elementos biolégicos envolvidos ou sobre a
planta inteira resultante do processo.

presumir

Ainda mais porque, no sistema juridico brasileiro, a
planta, como tal, ndo é objeto patentedvel, nos
termos do art. 18, III, da Lei n® 9.279/1996. A
protecao conferida a uma invengao nao pode,
portanto, ultrapassar os limites do objeto que a lei
admite como patenteavel.

A mesma conclusao se aplica ao gene isolado
empregado no processo. Se esse elemento genético,
considerado  autonomamente, nao encontra
protecao na excecao prevista no paragrafo tnico do
art. 18, III, da LPI, tampouco seria juridicamente
possivel reconstruir, por via interpretativa, uma
protecao sobre ele como se constituisse, por si s6, o
objeto exclusivo da patente. Em outras palavras, a
protecao do processo nao se transforma
automaticamente em protecao absoluta do material
biolégico utilizado no processo nem da planta que
dele resulta.

E justamente nesse ponto que surge a questdo
relativa ao art. 43, VI, in fine, da LPI. A excecgao a
regra da exaustao dos direitos de patente nao pode
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ser interpretada de maneira a produzir,
indiretamente, uma exclusividade sobre aquilo que
nao poderia ser protegido diretamente por patente.

Se a aplicagcao dessa norma permitir que a
reproducao de uma planta inteira seja tratada como
violagao da patente, mesmo quando a patente nao
tem como objeto a planta em si, havera uma
extensado pratica dos efeitos do privilégio patentario
para além de seu objeto legalmente definido.

Em termos simples, nao se pode utilizar a regra da
nao-exaustao para transformar uma patente de
processo em uma patente sobre a prépria planta.
Seria como reconhecer, por um caminho indireto,
uma exclusividade sobre a reprodugao do organismo
vegetal inteiro, embora a legislacao brasileira
expressamente exclua as plantas da
patenteabilidade. A consequéncia técnica dessa
interpretagdo seria uma espécie de ampliacao
obliqua do objeto da patente: aquilo que a LPI nao
permite proteger diretamente, a planta transgénica
em si passaria a receber protecao indireta por meio
da extensao dos efeitos de uma patente que possui
objeto distinto.

Dito isso, imagine que a lei permita patentear o
método utilizado para introduzir determinada
caracteristica em uma planta, mas nao permita
patentear a planta propriamente dita. O titular da
patente pode exercer seus direitos dentro dos
limites legalmente
patenteada. Contudo, se esses direitos forem
interpretados de tal forma que toda reproducao
posterior da planta passe a depender
indefinidamente da autorizagcao do titular, o
resultado pratico sera semelhante a concessdo de
uma patente sobre a propria planta, justamente o
objeto que a lei declarou nao patenteavel. E essa a
incoeréncia técnico-juridica que o trecho procura

vinculados a invencado

evidenciar.

A sintese da tese, portanto, é a seguinte: a excegao a
exaustao prevista no art. 43, VI, in fine, deve ser
interpretada de forma coerente com o objeto da
patente e com os limites materiais da
patenteabilidade estabelecidos pela LPI. Ela pode



Avila & Perin

impedir que a aquisicao legitima de um produto
patenteado autorize determinadas formas de
reprodugao  ou economicamente
autdnomas da propria invencao patenteada, mas nao
pode servir para expandir a patente de um processo
até transforma-la, na pratica, em um direito
exclusivo sobre a planta inteira.

utilizacao

Do contrario, uma norma relativa aos efeitos da
patente acabaria produzindo uma protecao material
que o proprio sistema juridico brasileiro nao admite
como objeto de patente.

E essa operacio hermenéutica que se submete a
exame critico nas paginas seguintes.

Cabe registrar, por dever de transparéncia
académica, que a autora deste artigo foi
anteriormente citada, em obra doutrinaria de 2012,
no proéprio voto condutor do precedente ora
analisado, a proposito da caracterizacao da nao-
exaustao para fins de multiplicacao comercial da
matéria viva patenteada. A presente investigacao
retrata, portanto, o aprofundamento critico sobre o
alcance objetivo dessa  protecao, quando
confrontada com a base fatica especifica de patentes
de produto-gene e processo, € nao de patentes de
planta ou de microrganismo transgénico como tal.®

O artigo esta estruturado em nove partes, além desta
introducao e da conclusao. A Segao 2 reconstroi o
arcabouco normativo da nao patenteabilidade
vegetal no direito brasileiro. A Secao 3 descreve a
base fatica comum as diferentes decisdes proferidas
no litigio, com énfase na identificacdo da matéria
protegida pelas cartas-patente. A Se¢ao 4 percorre o
itinerario jurisprudencial da controvérsia, da
sentenca de primeiro grau ao precedente do STI. A
Secao 5 identifica o nucleo do erro de subsungao
normativa. A Secao 6 desenvolve quatro vicios
estruturais da ratio decidendi. A Secao 7 dialoga com

5 PLAZA, Charlene Maria C. de Avila. Das patentes aos royalties — o caso
da soja transgénica da Monsanto. Revista de Propriedade Intelectual:
Direito Contergporéneo e Constituigao, Aracaju, n. 1, 2012, p. 9.

5 ORGANIZACAO MUNDIAL DO COMERCIO. Acordo sobre Aspectos
dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio
(TRIPS). Anexo 1C do Acordo de Marraqueche, 1994, arts. 27.3(b) e 28.1.
Internalizado no Brasil pelo Decreto n° 1.355, de 30 de dezembro de
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o direito comparado. A Secao 8 examina a
compatibilidade da interpretagcao com os tratados
internacionais ratificados pelo Brasil. A Secao 9
analisa a assimetria criada frente ao regime de
cultivares e suas consequéncias praticas. A Secao 10,
por fim, propde uma releitura sistematica
alternativa.

2 O ARCABOUGCO NORMATIVO DA NAO
PATENTEABILIDADE VEGETAL NO
DIREITO BRASILEIRO

2.1 A opcao legislativa pela exclusao de
plantas e animais da patenteabilidade

O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio
(TRIPS), internalizado no Brasil pelo Decreto n°
1.355/1994, autoriza, em seu art. 27.3(b), que os
Estados-membros excluam da patenteabilidade
plantas e animais, exceto microrganismos, bem
como processos essencialmente biologicos para a
producao de plantas ou animais, exceto processos
nao biolégicos e microbiologicos, desde que
instituam, em contrapartida, protecao as variedades
vegetais por meio de patentes, de sistema sui generis
eficaz, ou de uma combinacao de ambos.®

O Brasil exerceu essa margem de conformacao de
duas formas complementares: pela Lei n°® 9.279 /1996
(LPI), que veda a patente sobre o todo ou parte de
seres vivos, ressalvados os microrganismos
transgénicos (art. 18, III), e pela Lei n® 9.456 /1997
(LPC), que instituiu sistema sui generis de protecao
as variedades vegetais mediante Certificado de
Protecao de Cultivar.”

O art. 10, IX, da LPI é categorico ao excluir da prépria
nocao juridica de invencao, nao apenas da
patenteabilidade, mas da qualificagao prévia como

1994.

7 BRASIL. Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e
obrigacdes relativos a propriedade industrial. Diario Oficial da Unido,
Brasilia, DF, 15 maio 1996, arts. 10, IX, e 18, III e paragrafo tinico.

8 BRASIL. Lei n°® 9.456, de 25 de abril de 1997. Institui a Protecao de
Cultivares e da outras providéncias. Diario Oficial da Unido, Brasilia, DF,
28 abr. 1997, art. 10.



Avila & Perin

objeto potencialmente patenteavel, o todo ou parte
de seres vivos naturais e materiais biologicos
encontrados na natureza ou dela isolados, inclusive
o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo
natural e os processos biologicos naturais.’

O art. 18, III, por sua vez, reforca essa exclusao ao
dispor que nio sdo patenteaveis o todo ou parte dos
seres vivos, ressalvados os microrganismos
transgénicos que atendam aos trés requisitos de
patenteabilidade — novidade, atividade inventiva e
aplicacao industrial — e que nao sejam mera
descoberta.

O paragrafo inico do mesmo artigo delimita, com
precisao dogmatica relevante, o conceito de
microrganismo transgénico: organismos, exceto o
todo ou parte de plantas ou de animais, que
expressem, mediante intervencao humana direta em
sua composicao genética, uma caracteristica
normalmente ndo alcangavel pela espécie em
condi¢oes naturais.

A conjugacao desses dispositivos autoriza uma
conclusao estrutural que este artigo reputa central
para toda a analise subsequente, ou seja:

No ordenamento juridico brasileiro, os inicos seres
vivos, ou parte deles, passiveis de protecao
patentaria sdo os microrganismos transgénicos,
categoria que, por definicao legal,
expressamente o todo ou parte de plantas e de
animais. Plantas transgénicas, ainda que resultantes
de  sofisticada intervengdo  biotecnolégica,
permanecem, para fins de patenteabilidade, na
mesma posicao juridica de qualquer outra planta:
fora do alcance da LPI, ao alcance exclusivo quando
presentes os requisitos de distinguibilidade,
homogeneidade, estabilidade e novidade do sistema
de cultivares.

exclui

9 BRASIL. Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e
obrigacdes relativos a propriedade industrial. Diario Oficial da Unido,
Brasilia, DF, 15 maio 1996, arts. 10, IX, e 18, III e paragrafo tinico.

© ORGANIZACAO MUNDIAL DO COMERCIO. Acordo sobre Aspectos
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2.2 A protecao conferida pelo artigo 42
da LPI: produto, processo e produto
derivado do processo

O artigo 42 da LPI, em cumprimento ao art. 28.1 do
Acordo TRIPS, confere ao titular da patente o direito
de impedir terceiros, sem seu consentimento, de
produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar,
para esses fins: (I) o produto objeto da patente; e (II)
0o processo ou produto obtido diretamente por
processo patenteado.”

A doutrina distingue, a partir desse dispositivo, trés
categorias analiticamente diversas: o produto
patenteado propriamente dito (inciso I); o processo
patenteado, considerado em si mesmo; e o produto
obtido diretamente pelo processo patenteado
(inciso 1II, segunda parte), categoria residual, criada
para impedir que a protecao conferida ao processo
fosse contornada mediante simples importacao do
resultado material desse processo, produzido no
exterior.

A distingao entre produto patenteado (inciso I) e
produto obtido diretamente por processo
patenteado (inciso II) possui consequéncias juridicas
diversas, notadamente para fins da excecao de nao-
exaustao prevista no art. 43, VI, in fine, da LPI, cujo
texto se refere "produto
patenteado”, locugio que, a luz da estrutura do art.
42, remete ao inciso I, e nao ao produto derivado do
inciso II. Essa distingao estrutural constitui o cerne
do erro de subsuncao identificado neste artigo.

expressamente a

2.3 O principio da exaustao e a excecao
do art. 43, VI

O artigo 43 da LPI estabelece limites ao exercicio dos
direitos do titular da patente, autorizando terceiros
a determinadas condutas independentemente de
autorizacao e sem contraprestagao pecuniaria.

dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio
(TRIPS). Anexo 1C do Acordo de Marraqueche, 1994, arts. 27.3(b) e 28.1.
Internalizado no Brasil pelo Decreto n° 1.355, de 30 de dezembro de
1994.
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O inciso VI, aplicavel a patentes relacionadas com
matéria viva, afasta do espectro protetivo da lei o uso
de produto patenteado que haja sido introduzido
licitamente no comércio pelo proprio titular ou por
seu licenciado, positivacao do que a doutrina
denomina principio da exaustao de direitos. Em
outras palavras, uma vez que o titular tenha auferido
o beneficio econdmico da exclusividade, cessam os
seus direitos sobre aquele produto especifico,
restando-lhe  apenas a  exclusividade de
reprodugao.”

A parte final do inciso VI, contudo, ressalva
expressamente que nao havera exaustdo quando o
produto patenteado for utilizado para multiplicacao
ou propagacao comercial da matéria viva em causa.
E essa excecdo que serviu de fundamento normativo
para a tese fixada pelo STJ: a de que o "privilégio do
agricultor" previsto no art. 10 da LPC nao seria
oponivel aos titulares de patentes de produto e/ou
processo relacionadas a transgenia, na medida em
que a reserva de sementes para replantio
configuraria, precisamente, multiplicacao da matéria
viva patenteada.

O problema dogmatico é que a "matéria viva em
causa" mencionada no art. 43, VI, in fine, ha de ser,
por coeréncia textual e sistematica, a mesma matéria
viva que constitui o "produto patenteado” referido na
primeira parte do mesmo dispositivo. Nao havendo
patente sobre a planta que, repita-se, nao ¢é
patenteavel no direito brasileiro, a planta

1BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; BARBOSA, Denis Borges. O Cédigo da
Propriedade Industrial conforme os Tribunais. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2017, v. 1, p. 259 e 598, e p. 611 (exemplo da espiga de milho).

2.0 termo "doutrina do esgotamento de direitos" ¢ usado em casos de
patentes. O termo "doutrina da primeira venda" é usado em casos de
direitos autorais. Compare Quanta Computer, Inc. ( patente) com
Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc. (direitos autorais).

3 Ao contrario da doutrina analoga da primeira venda em direitos
autorais, a doutrina do esgotamento de patentes nao foi codificada no
estatuto de patentes e, portanto, ainda ¢ uma doutrina de direito
consuetudinario. Foi explicitamente reconhecido pela primeira vez pela
Suprema Corte em 1873 no caso Adams v. Burke. Nesse caso, o titular da
patente, Adams, cedeu a outro o direito de fabricar, usar e vender
tampas de caixdes patenteadas apenas num raio de dezesseis
quilometros de Boston. Burke (um agente funerario), um cliente do
cessionario, comprou as tampas dos caixdes do fabricante-cessionario
dentro do raio de dezesseis quildometros, mas depois usou (e
efetivamente revendeu) as tampas dos caixdes patenteadas fora do raio
de dezesseis quilometros, em seu comércio durante o enterro de uma
pessoa. O titular da patente Adams processou o agente funerario Burke
por violagao de patente, mas a Suprema Corte nao concluiu nenhuma
responsabilidade por violagao: uma vez que as tampas do caixdo foram
feitas e vendidas legalmente, "ndo ha nenhuma restri¢do ao seu uso
implicita em beneficio do titular da patente ou de seus cessionarios ou
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transgénica nao pode, tecnicamente, ser a "matéria
viva em causa" cuja multiplicagao a lei excepciona da
exaustao.

2.4. Apontamentos sobre a doutrina Da
exaustao de direitos de patentes e da
natureza autorreplicante das sementes

A doutrina do esgotamento de direitos, também
conhecida como doutrina da primeira venda no
direito autoral, é uma doutrina pertencentes ao
direito consuetudinario dos EUA, que limita o poder
de controle de um produto patenteado apds a
denominada venda autorizada pelo titular da
tecnologia.*?

De acordo com a doutrina, uma vez que ocorre uma
venda autorizada de um objeto ou produto
patenteado, os direitos exclusivos do titular da
patente sao considerados "esgotados” e o comprador
¢ livre para usar ou revender esse artigo sem
restricoes adicionais da lei de patentes. Contudo, ao
abrigo da doutrina, o titular da patente possui o
direito de excluir e impedir que os objetos e/ou
artigos sejam copiados (ou seja, de fazerem outro), a
menos que seja especificamente autorizado pelo
titular da patente a tal ato, mas o adquirente podera
modifica-lo através de alguma melhoria, ou alterar
sua funcionalidade."

Assim, o esgotamento dos direitos de patentes

licenciados." Como a venda foi autorizada (comprada de um vendedor
autorizado dentro do raio de dezesseis quilometros), o réu adquiriu o
direito de usar as tampas do caixao livre de qualquer reivindicacao do
titular da patente, mesmo que ele as tenha transportado para fora do
raio de dezesseis quilémetros. A Suprema Corte norte-americana, ha
mais de meio século, estabeleceu que um proprietario de patente pode
limitar o alcance de uma licenca para fabricar, usar ou vender uma
invencao patenteada somente em um territorio particular dentro dos
Estados Unidos.SILVA, Antonio Carlos Fonseca de. Importacao paralela
de medicamentos. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Publico Dist. Fed.
Territ., Brasilia, Ano 10, Volume 19, p. 11-27, jan. /jun. 2002. A
jurisprudéncia é farta em precedentes que reconhecem a legalidade de
clausulas contratuais estipulando restrigdes geograficas a respeito de
exploracdo de patentes, com divisdo de mercados. O proprietario pode
ate mesmo proibir a exportacao do produto coberto pela licenca.

“ Ver, por exemplo, Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.,
377 US 476 (1964); Convertible Top Replacement Co., 365 US 336 (1961);
Morgan Envelope Co. v. Albany Perforated Wrapping Paper Co., 152 US
425 (1894); Cotton-Tie Co. Simmons, 106 US 89 (1882). Ver também
Wilbur-Ellis Co. v. Kuther, 377 US 422 (1964) (o comprador pode
modificar o artigo  para  melhorar ou  alterar a
funcionalidade).339“Esgotamento Internacional e Importagao Paralela”
. OMPL Arquivado do original em 12 de agosto de 2012.
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constitui um limitador dos direitos de propriedade
intelectual. Uma vez que um determinado produto
tenha sido vendido sob a autorizacao do titular, a
revenda, o aluguel, o empréstimo e outros usos
comerciais de terceiros dos bens protegidos nos
mercados nacional e internacional, sao regidos pelo
principio.

Por exemplo, se uma pessoa obtiver uma patente
sobre um novo tipo de guarda-chuva, podera proibir
legalmente outras empresas de fabricar e vender
este tipo de guarda-chuva, mas nao pode proibir
clientes que o tenham comprado de revender a
terceiros. Ou se um software contendo um algoritmo
patenteado for distribuido pelo proprietario da
patente, ela estara esgotada.

Embora exista um "consenso bastante amplo” em
todo o mundo de que o esgotamento de direitos de
patentes "se aplica pelo menos no contexto do
mercado interno”, hd menos consenso sobre até que
ponto a venda de um produto protegido por PI no
exterior pode esgotar os direitos de PI.

Neste sentido, existem 03 conceitos de esgotamento
de direitos sobre o produto protegido por exclusiva
de patentes:

O primeiro é o conceito de “esgotamento nacional’,
o segundo de “esgotamento regional”, o terceiro de
“esgotamento  internacional”. As regras e
implicagdes juridicas do esgotamento diferem
largamente, dependendo do pais de importacao, ou
seja, da jurisdicao nacional.

O esgotamento de direitos sobre produtos
protegidos por patentes é um conceito importante
no campo da propriedade intelectual. Ele se refere a
limitacao dos direitos que um titular de patente tem
sobre a comercializagdo de um produto apds sua
primeira venda.

O esgotamento nacional ocorre quando um produto
protegido por patente é vendido dentro do territorio
de um pais. Ap6s essa primeira venda, o titular da
patente nao pode mais controlar a distribuicao ou
revenda desse produto dentro do mesmo pais. Isso
significa que, uma vez que o produto é colocado no
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mercado, qualquer pessoa pode revendé-lo sem a
necessidade de autorizacao do titular da patente.
Por exemplo: Se uma empresa patenteada vende um
medicamento em um pais, ela ndo pode proibir
farmacias ou outros distribuidores de revender esse
medicamento dentro desse mesmo pais.

Esgotamento Regional se aplica a blocos econdmicos
ou regioes onde existe uma certa harmonizacao das
leis de propriedade intelectual. Nesse caso, a
primeira venda em um pais membro do bloco implica
o esgotamento dos direitos em todos os outros
paises membros. Exemplo: na Uniao Europeia, se um
produto protegido por patente é vendido em um pais
membro, essa venda esgota os direitos do titular da
patente em todos os outros paises da UE. Isso facilita
o comércio intra-regional e evita barreiras artificiais
entre os paises membros.

E por ultimo, o esgotamento internacional é o
conceito mais amplo e se refere ao esgotamento dos
direitos em nivel global. Nesse caso, uma vez que um
produto protegido por patente é vendido em
qualquer lugar do mundo, o titular da patente nao
pode mais reivindicar direitos sobre esse produto
em outros paises, independentemente das leis locais.
Exemplo: se uma empresa vende um dispositivo
eletronico nos Estados Unidos, essa venda poderia
ser considerada como esgotando seus direitos sobre
esse dispositivo em outros paises, como Brasil ou
Japao. No entanto, vale ressaltar que muitos paises
nao adotam essa abordagem e mantém o
esgotamento nacional ou regional.

Processualmente, a doutrina do esgotamento opera
como uma defesa afirmativa, protegendo os
compradores autorizados de reclamacoes de
infracao relativas a venda ou uso (incluindo reparo e
modificacao) de um produto patenteado apods o
titular da patente ter autorizado sua venda.

Em um contexto geral, uma patente concede a seu
titular o direito de excluir terceiros de fabricar, usar,
vender, colocar a venda ou importar a invengao
patenteada (ou seja, um produto que incorpora a
invencao) durante a vigéncia da patente.
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A logica constitucional por detras da concessao
destes direitos exclusivos ¢ "promover o progresso
da ciéncia e das artes tteis", proporcionando aos
inventores o incentivo para investirem o seu tempo,
trabalho e fundos na investigacao e desenvolvimento
de tecnologia inovadora. Fornecer estas protecoes,
no entanto, acarreta custos sociais (monopdlio) e
limita a capacidade do publico de alienar livremente

bens patenteados.

Assim, a ordem publica determina que os direitos
exclusivos do titular da patente sejam de ambito
limitado. Geralmente, quando o titular de uma
patente recebe uma compensacgao pela utilizagao da
sua invencao através da venda de um produto, o
objetivo da lei de patentes é cumprido no que diz
respeito a esse produto. Ao receber a compensacao,
os direitos do titular da patente de excluir outros se
esgotam e “a lei de patentes nao oferece base para
restringir o uso e gozo da coisa “vendida”.

Consequentemente, a introducdo voluntaria de um
produto patenteado no comércio por um titular de
patente, sem restrigoes, impede o titular da patente
de exercer qualquer direito reivindicado de excluir
outros de usar ou revender o produto.

A sua nao aplicagao acontece quando um produto
acobertado por direitos patentarios seja utilizado
para multiplicacao ou propagacao da matéria viva em
causa.

Tal norma possibilita que terceiros, no caso de
patentes relacionadas com a matéria viva, utilizem,
ponham em circulacio ou comercializem um
produto patenteado que seja introduzido licitamente
no comércio pelo detentor da patente ou por
detentor de licenca, com uma condicionante: que o
produto patenteado nao seja utilizado para
multiplicagdo ou propagagao comercial da matéria
viva em causa.

Entretanto, uma vez que o agricultor obtenha a
colheita, cuja destinagao nao é a reprodugao, havera

5 AVILA, Charlene de. Parecer realizado para a agdo coletiva dos
sojicultores versus Monsanto.
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0 esgotamento ou exaustao de direitos e as patentes
em questao nao afetarao o uso nao reprodutivo do
material vivo apos a colheita.”®

No entanto, cada vez mais ficam claras as
caracteristicas singulares do patenteamento na area
da biotecnologia que, na pratica, exigem normas e
procedimentos  proprios, assim como um
balanceamento especial dos interesses dos donos da
tecnologia, dos seus usuarios e do publico em geral.

A doutrina tem indicado que essa singularidade
reflete, especialmente, pela
autorreplicante do material bioldgico.

natureza

Um caso particular e importantissimo de tais novos
objetos de protegao € o surgimento de tecnologias
auto duplicativas - como outra vez o software, e os
produtos da biotecnologia, seja ao nivel de
microrganismos, seja ao nivel de varietais - para as
quais a reproducgdo deixa de ser uma operacao
intelectual para passar a ser uma operagao objetiva.
Para copiar o invento classico do setor mecénico, o
competidor do inventor tinha que reproduzir,
intelectualmente, a solugdo técnica, a partir do
relatério descritivo da patente, ou por meio da
engenharia reversa. O programa de computador,
porém copia-se a si mesmo, como o objeto bioldgico,
microrganismo ou cultivar, que se reproduz sozinho.
O compromisso tradicional da protecao as
tecnologias - a divulga¢ao do conhecimento, dado a
todos, pela exclusividade de reproducao, reservado
ao titular da patente ou direito autoral - torna-se
inoperante. Muitas de tais criagoes, além disto, sao
irredutiveis aos meios de divulgacgao tradicional - um
microrganismo ndo €, quase nunca, suscetivel de
descrigao.!

Note-se que as sementes, como objeto biologico,
além de serem autorreplicantes, isto ¢é, nao
necessitarem de intervencao humana para a sua
reprodugao, nao podem em certos paises, como o
Brasil, ser objeto de exclusiva patentaria.

Neste raciocinio, as criagdes que sao, por forca de
natureza, autorreplicantes na maioria das vezes,
tornam impraticaveis a sua descricao suficiente, bem
repetibilidade ¢é de execugio
imprevisivel, isto é:

como a Ssua

6 BARBOSA, Denis Borges. Uma Introducdo a Propriedade Intelectual,
la. Ed. vol. I, Lamen Juris, 1996.
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Na maioria das vezes, a descricao suficiente do
material biol6gico nado torna a repeticao do invento
possivel.

A solugao do requisito técnico para problemas
técnicos é impossivel de se constatar, isto é, a sua
aplicabilidade industrial.

Sua execucgao com fim de almejar uma regularidade
e homogeneidade no resultado, fica imprevisivel
devido seu carater autorreplicante.

A legislagao nacional de propriedade intelectual em
seu enunciado do artigo 43, VI, da Lei 9.279 /96, é
claro ao possibilitar a terceiros, utilizar, pér em
circulacio ou comércio produto patenteado,
introduzido licitamente no comercio pelo detentor
da patente ou por detentor de licenca, com a
ressalva de que o produto patenteado nao seja
utilizado para multiplicagdo ou propagacao
comercial da matéria viva em causa. Dessa maneira,
uma vez inserido o produto relacionado a matéria
viva no mercado interno, exaure-se o direito do
titular, salvo para multiplicacao ou propagacao
comercial.”

Segundo esta regra, o titular de uma patente que
tenha autorizado a colocagao no mercado de um
produto ao qual a patente lhe confere direitos nao
pode opor-se as eventualidades juridicas
subsequentes (cessao, etc.) respeitantes a esse
mesmo produto. Com efeito, a substancia do direito
de patente consiste essencialmente na atribuicao de
um direito exclusivo de primeira colocacao do

7 Artigo 43. O disposto no artigo anterior nao se aplica: I - aos atos
praticados por terceiros nao autorizados, em carater privado e sem
finalidade comercial, desde que ndo acarretem prejuizo ao interesse
econdmico do titular da patente; II - aos atos praticados por terceiros
ndo autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos
ou pesquisas cientificas ou tecnolodgicas; III - a preparagao de
medicamento de acordo com prescri¢ao médica para casos individuais,
executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento
assim preparado; IV - a produto fabricado de acordo com patente de
processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno
diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento; V - a
terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva,
utilizem, sem finalidade econdmica, o produto patenteado como fonte
inicial de variagao ou propagacdo para obter outros produtos; e VI - a
terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva,
utilizem, ponham em circulagio ou comercializem um produto
patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo
detentor da patente ou por detentor de licenca, desde que o produto
patenteado nao seja utilizado para multiplicacdo ou propagacao
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produto no mercado.®

Sendo assim, a sistematica da propriedade
intelectual relativo as criagcbes biologicas sao
distintas da mecanica, mesmo porque essas ainda
nao podem se reproduzir; portanto, a violacao da
patente dependerad da natureza dos bens juridicos
em que se pede a protecao.”

2.5 O microssistema brasileiro de
propriedade intelectual e o dialogo das
fontes

A compreensdao adequada da controvérsia exige,
ainda, que se situem a LPI e a LPC no contexto mais
amplo do que a doutrina denomina microssistema de
protecao da propriedade intelectual, conjunto
normativo que compreende, além da propriedade
industrial propriamente dita (Lei n°® 9.279 /1996) e do
direito de cultivares (Lei n°® 9.456 /1997), os direitos
autorais (Lei n° 9.610/1998), a protecao de
programas de computador (Lei n° 9.609,/1998) e
regimes especiais como a protecao de topografias de
circuitos integrados (Lei n° 11.484/2007) e de
conhecimentos tradicionais associados (Lei n°
13.123 /2015).

A Convencgao que instituiu a Organizacao Mundial da
Propriedade Intelectual, internalizada no Brasil pelo
Decreto n° 75.541/1975, agrupa essas modalidades
sob um conceito unitario de propriedade intelectual,
sem, contudo, eliminar a autonomia e as
especificidades técnicas de cada regime setorial.

comercial da matéria viva em causa. VII - aos atos praticados por
terceiros ndo autorizados, relacionados a invengdo protegida por
patente, destinados exclusivamente a produgéo de informagdes, dados
e resultados de testes, visando a obtencdo do registro_ de
comercializacdo, no Brasil ou em outro pais, para a exploragdo e
comercializacdo do produto objeto da patente, apos a expiracao dos
prazos estipulados no art. 40. (Incluido pela Lei n° 10.196, de 2001).

8 AVILA, Charlene de; et all. INTERPENETRAGAO DE DIREITOS DE
PROTECAO EM PROPRIEDADE INTELECTUAL: O CASO DAS PATENTES
DE INVENCAO E CULTIVARES INTERPENETRATION DES DROITS DE
PROTECTION DE PROPRIETE INTELLECTUELLE: LA SITUATION DES
BREVETS D’INVENTION ET VARIETES VEGETALES. Trabalho publicado
nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em
Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010,
http:/ /www.publicadireito.com.br /conpedi/manaus/arquivos /anais
/fortaleza/3132.pdf

 AVILA. Charlene de. Parecer realizado para a agao coletiva dos
sojicultores versus Monsanto.
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Esses diplomas, por integrarem microssistema
comum, devem ser interpretados em didlogo mtuo,
nocao que a doutrina brasileira consolidou como
método de superagao de antinomias aparentes entre
normas com campos de aplicacao convergentes. No
caso em exame, esse dialogo, longe de autorizar a
subordinacao do regime especial de cultivares ao
regime geral de patentes, impoe leitura que preserve
a autonomia funcional de cada sistema: a LPI, a
protecao do  processo  biotecnologico de
transformacao genética; a LPC, a protegdo da
variedade vegetal como conjunto biolégico
integrado, com suas proéprias limitacdes voltadas ao
equilibrio entre obtentores e agricultores. A
subsuncao da planta transgénica ao regime
patentario, por via de interpretagao extensiva do art.
43, VI, da LPI, rompe esse didlogo, ao fazer
prevalecer, sobre a disciplina especifica da LPC, um
regime concebido para outro objeto de protegdo.”

3 A BASE FATICA COMUM: A
TECNOLOGIA ROUNDUP READY E A
CARTA-PATENTE N° P11100008-2

A compreensdo do problema dogmatico exige, antes
de mais nada, precisao quanto a base fatica
subjacente a todas as decisdes proferidas no litigio,
da sentenga de primeiro grau ao acordao do STJ.

A tecnologia Roundup Ready consiste na insercao,
no genoma da soja, de um gene bacteriano, o gene
CP4 EPSPS, isolado de trés bactérias distintas
identificadas no laudo pericial (Agrobacterium
tumefaciens sp., linhagem CP4; Achromobacter sp.,
linhagem LBAA; e Pseudomonas sp., linhagem

20 Os conflitos de normas ocorridos durante o processo de
interpretacao denominam-se Antinomias. Esses problemas podem ser
solucionados através da aplicacdo de trés critérios: hierarquico,
cronoloégico e da especialidade. O primeiro critério solucionador de
antinomias e o mais relevante é o hierarquico, pois nao ha o que se falar
em norma juridica inferior contraria a superior. Isto ocorre porque “a
norma que representa o fundamento de validade de uma outra norma
¢é, em face desta, uma norma superior”, por exemplo a Constitui¢cao
Federal de 1988 tem carater supralegal, na qual, as demais leis
(ordinarias, complementares, etc.) devem estar em consondncia aos
principios estabelecidos por ela, caso contrario sera considerada
inconstitucional perdendo sua efetividade. O critério cronologico tem
por fundamentado o artigo 2°, § 1°, da Lei de Introdugao as Normas do
Direito Brasileiro, que regula que norma posterior revoga a anterior: “A
lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando
seja com ela incompativel ou quando regule inteiramente a matéria de
que tratava a lei anterior”. O terceiro e ultimo critério é o da
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PG2982) —, capaz de codificar uma enzima EPSP
sintase tolerante ao glifosato, herbicida amplamente
utilizado no controle de plantas daninhas. A
introducao desse gene confere a planta de soja
resisténcia ao herbicida, permitindo sua aplicagao
em pos-emergéncia sem dano a cultura.”

A Monsanto titularizava, a época dos fatos, cinco
cartas-patente relacionadas a tecnologia: a Carta-
Patente n° PI 1101070-3 (genes, plasmideos e
vetores); a Carta-Patente n° PI 1100007-4 (genes,
vetores e métodos de producao de plantas
resistentes ao glifosato); a Carta-Patente n° PI
1101067-3 (estruturas de DNA); a Carta-Patente n° PI
1101045-2 (regioes de iniciacao de transcri¢ao
quimérica); e a Carta-Patente n° PI 1100008-2
(moléculas de DNA, métodos diversos e métodos
para producao de plantas geneticamente
transformadas tolerantes ao herbicida glifosato).

O laudo pericial elaborado por Luiz Carlos Federizzi,
ap6s exame comparativo com os depoésitos originais
no United States Patent and Trademark Office
(USPTO), concluiu que apenas a Carta-Patente n° PI
1100008-2 era efetivamente aplicavel ao processo
aprovado pela Monsanto perante a Comissao
Técnica Nacional de Biosseguranga (CTNBio),
estando as demais nela incluidas ou por ela
superadas.”

A patente em exame, portanto, reivindica moléculas
de DNA e métodos, nao a planta, nao a semente, nao
a variedade vegetal como conjunto biolégico
integrado. A esse respeito, ¢ elucidativa a licao de
Barbosa, referida no proprio voto condutor do STJ: a
tecnologia nao afeta a semente em si, salvo quanto

especialidade o qual prescreve que a norma especial prevalece sobre a
geral. Este critério também se encontra no artigo 2°, § 2o da Lei de
Introducdo as Normas do Direito Brasileiro. “A lei nova, que estabeleca
disposicoes gerais ou especiais a par das ja existentes, nao revoga nem
modifica a lei anterior”. Vide:
https://www jusbrasil.com.br /artigos /antinomia-o-conflito-
aparente-de-normas-e-seus-criterios-de-resolucao /297827324

2 Laudo pericial elaborado pelo Engenheiro Agronomo Luiz Carlos
Federizzi, Perito Judicial nomeado no processo originario n°
001/1090106915-2, e-STJ fls. 2.246-2.247 e 2.251, identificando a Carta-
Patente n° PI 1100008-2 como a Unica aplicavel ao gene CP4 EPSPS
isolado de Agrobacterium tumefaciens sp., linhagem CP4.

# Laudo pericial elaborado pelo Engenheiro Agronomo Luiz Carlos
Federizzi, Perito Judicial nomeado no processo originario n°
001/1090106915-2, e-STJ fls. 2.246-2.247 e 2.251, identificando a Carta-
Patente n° PI 1100008-2 como a Unica aplicavel ao gene CP4 EPSPS
isolado de Agrobacterium tumefaciens sp., linhagem CP4.
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ao aspecto de resisténcia ao glifosato, e muito menos
a colheita, pois a patente nao cobre a semente como
um todo — nao havendo, tecnicamente, "nenhuma
patente de semente” quanto a tecnologia RR1, de
modo que, salvo pelo elemento transgénico
patenteado, toda a semente permanece em dominio
publico.?

Esse ponto é corroborado pelas proprias cartas-
patente juntadas ao processo originario: nenhuma
delas contém reivindicacao de planta geneticamente
modificada como tal, mas apenas de moléculas de
DNA e de métodos para sua obtenc¢ao.*

Esse dado fatico, incontroverso e tecnicamente
estabelecido pela pericia judicial é o ponto de partida
indispensavel para a andlise critica desenvolvida
neste artigo: toda a discussao sobre exaustao de
direitos e privilégio do agricultor deve ser situada a
luz do objeto real e delimitado da protecao
patentaria concedida, e ndo de uma nogao genérica
e imprecisa de "tecnologia patenteada presente na
semente”, que tende a confundir o continente (a
planta e suas partes, nao patentedveis) com o
conteudo (o processo, patenteavel).

3.1. Erro de subsuncao normativa e
expansao indevida do artigo 18, III da
LPI

(A (in) devida equiparagcao entre genes isolados,
processos de transformacao  genética e
microrganismos transgénicos como fundamento
para a extensao excepcional da protecdo patentaria):

Alei classica de propriedade intelectual brasileira, lei
9.279 /96 distingue o que nao ¢ considerado invento
e o que nao pode ser patenteado, ou seja: (i) nao
considera como sendo um invento e, por
conseguinte, nao pode ser patenteado (art.10); e (ii) o
que nao pode ser patenteado (art.18) e, por sua vez,
nao goza de protecao por parte da LPL

2 BARBOSA, Denis Borges. Dois estudos sobre os aspectos juridicos do
patenteamento da tecnologia Roundup Ready no Brasil. PIDCC, Aracaju,
ano 11, ed. 7, out. 2014, p. 425 e 437.
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O artigo 10 desse mesmo diploma legal estabelece o
que, para seus fins, nao é considerado invencao.
Dentre seus merece destaque, por

pertinente a espécie, o seguinte:

incisos,

Art. 10. Nao se considera invencao nem modelo de
utilidade:

[..]

IX - O todo ou parte de seres vivos naturais e
materiais bioloégicos encontrados na natureza ou
ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou
germoplasma de qualquer ser vivo natural e os
processos bioldgicos naturais.

Note-se que o artigo 10, IX na verdade, é uma
proibigao politica: a que, indicando que s6 ha invento
quando haja solucao técnica, excepciona dessa regra
o IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e
materiais biolégicos encontrados na natureza, ou
ainda que dela isolados inclusive o genoma ou
germoplasma de qualquer ser vivo natural e os
processos biologicos naturais". Isso ¢ matéria do
artigo 18, e deve assim ser tratado, salvo mudanca
normativa pelo Congresso.

O artigo 18 da LPI - Lei de Propriedade Intelectual,
por sua vez, elenca as situagdes que, ainda que se
trate de inventos, nao poderao ser objeto de patente.
No que importa a hipotese, dispoe seu inciso III:

Art. 18. Nao sdo patenteaveis:

[..]

III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto 0s
microrganismos transgénicos que atendam aos trés
requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade
inventiva e aplicacdo industrial - previstos no art. 8°
e que nao sejam mera descoberta.

Pela analise interpretativa dos dois artigos acima,
temos que o todo ou parte dos seres vivos — desde os
microrganismos até os animais superiores -, o

2 BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; BARBOSA, Denis Borges. O Codigo
da Propriedade Industrial conforme os Tribunais. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2017, v. 1, p. 259 e 598, e p. 611 (exemplo da espiga de milho).
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genoma ou o germoplasma de qualquer ser vivo
natural e os processos bioldgicos naturais nao sao
patenteaveis. No entanto, a regra do artigo 18, III
comporta excegoes.

Assim, todos outros inventos biotecnoldgicos, nao
vedados pela lei brasileira, dotados dos requisitos de
patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e
aplicagao industrial - sdo plenamente patenteaveis.

A outra excegdo a regra geral sobre a propriedade
intelectual de seres vivos vem disposta na Lei de
Protecao de Cultivares (Lei n. 9.456 /97), nos termos
de seu artigo 2.%

Art. 2° A protecdo dos direitos relativos a
propriedade intelectual referente a cultivar se efetua
mediante a concessao de Certificado de Cultivar,
considerado bem movel para todos os efeitos legais
e Gnica forma de protecgao de cultivares e de direito
que podera obstar a livre utilizagao de plantas ou de
suas partes de reprodugcao ou de multiplicacao
vegetativa, no Pais.

Assim, pelas leis nacionais de propriedade
intelectual, os Unicos seres vivos que podem ser
objeto de propriedade intelectual sao (i)
microrganismos transgénicos (LPI); e (ii) cultivares
(transgénicas ou nao) (LPC).”

De acordo com o trecho do voto da Relatora Ministra
Nancy Andrighi:

[...] “as recorridas ostentam a condigao de titulares
dos direitos decorrentes do patenteamento de um
processo especifico de transgenia e do produto
respectivo (relativo ao gene CP4 EPSPS), o qual,
inserido em certas espécies vegetais, lhes confere
resisténcia ao herbicida glifosato”.

Segundo trecho do voto relator acima, salvo melhor

,

juizo, o “produto” é o elemento genético (relativo ao

% Cultivar, segundo o art. 3.°, inciso 1V, da Lei n. 9.456/97 (Lei de
Protecao de Cultivares) e o art. 2.°, inciso XV, da Lei n. 10.711/2003 (Lei
de Sementes), é “a variedade de qualquer género ou espécie vegetal
superior que seja claramente distinguivel de outras cultivares
conhecidas por margem minima de descritores, por sua denominagao
propria, que seja homogénea e estavel quanto aos descritores através
de geragdes sucessivas e seja de espécie passivel de uso pelo complexo
agroflorestal, descrita em publicacao especializada disponivel e
acessivel ao publico, bem como a linhagem componente de hibridos”;
https://www.gov.br /inpi/pt

br/servicos/patentes /legislacao/legislacao/InstrucaoNormativall8_

10.16928/e20261501008

gene CP4 EPSPS).*

Note-se, porém, que a patente nao protege o
produto no sentido do senso comum, mas uma
solugao técnica para um problema técnico (invento)
que se expressa num objeto. Portanto, neste caso,
trata-se de uma patente de processo e nao de
produto.

Em artigos anteriores, salientamos que em nossa
legislacao de propriedade intelectual, “sementes nao
podem ser objeto de patentes e muito menos o gene
que a incorpora”, ou seja, “a semente, pela legislacao
patria, jamais serd um bem sujeito a apropriagao
privada por meio de patentes e sim, de cultivar - Lei
9.279/96", alias, as patentes que foram concedidas
nos Estados Unidos e na Uniao Europeia em favor da
Monsanto sao completamente distintas das patentes

DIRPABiotecnologia_01122020.pdf

%13 O gene CP4 EPSPS, inserido nesta variedade de soja, € proveniente
do microrganismo Agrobacterium sp., estirpe C4. O gene presente
nesta bactéria natural do solo codifica uma enzima chamada 5-
enolvinil-chiquimato-3-fostato sintaxes (EPSPS), a qual par ticipa da
reagao de sintese de aminoacidos aromaticos, tais como fenilalanina,
tirocina e triptofano. Assim, o DNA exoégeno inserido no tecido
meristematico da planta da cultivar da soja, através do método de
transformacao de plantas por bombardeamento de particulas. Desta
forma, a proteina é expressa em todos os 6rgaos da planta. BOREM, A.
Biotecnologia e Meio Ambiente. Brasil: Folha de Vigosa, 2004.
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Neste caso, a patente referente ao litigio - PI 1100008-2 trata-se de uma patente de processo cuja utilidade
final do processo é servir de condutor através de um vetor plasmideo do material genético inserido na

semente.

Em outras palavras, consultando o site do INPI verificamos que o objeto da referida patente (PI 1100008-2)
engloba reinvindicagoes referentes a (i) moléculas de DNA de diversas caracteristicas; e (ii) métodos para
produzir plantas geneticamente transformadas que sao tolerantes em relacao a herbicida de glifosato.

O INPI admite protecao por patentes a ambas as reivindicacdes, nos termos das Diretrizes de Exame de
Pedidos de Patente na Area de Biotecnologia, sendo vejamos:?’

Em relagao as moléculas de DNA:

“6 Sequéncias biologicas - [61] de forma geral, em pedidos de patente que descrevam uma invengao cujo desenvolvimento
depende de sequéncias de aminoacidos e/ou de nucleotideos, os seguintes aspectos devem ser observados: (i)
necessidade de inclusao da sequéncia no pedido para fins de suficiéncia descritiva (art. 24 da LPI); (ii) ocorréncia natural
(art. 10 (IX) da LPI); (iii) clareza, precisao e fundamentacao (art. 25 da LPI) na forma como tais moléculas/sequéncias sao
pleiteadas; (iv) novidade (art. 11 da LPI); (v) atividade inventiva (art. 13 da LPI); e (vi) aplicacao industrial (art. 15 da LPI).

Em relacao aos métodos para produzir plantas geneticamente transformadas:

de que compreende: (...)

“ Ainda que se admitisse interpretacdo extensiva capaz de equiparar o
“produto obtido por processo patenteado” (art. 42, II, da LPI) ao
“produto patenteado” referido no art. 43, VI, o dbice juridico persistiria:
plantas e sementes permanecem bens nao patenteados e nao
patenteaveis. A distingao terminoldgica operada pelo legislador entre
“produto objeto de patente” e “produto obtido por processo
patenteado” é deliberada, e o siléncio do art. 43, VI, quanto a féormula
ampliativa do art. 42, II, configura inequivoca restricao normativa,
incompativel com a ampliagao jurisprudencial promovida pelo STJ.A
orientacao firmada no REsp n. 1.610.728 /RS, ao permitir que patentes
biotecnolégicas produzam efeitos equivalentes a patenteabilidade de
vegetais, subverte a logica do sistema legal e constitucional da
propriedade intelectual. Tal construgao esvazia o regime especial das
cultivares (Lei n. 9.456 /1997), ignora a vedagao expressa do art. 18, III,
da LPI e rompe com os pressupostos constitucionais da protecao
patentaria, notadamente a temporalidade do privilégio, sua submissao
ao interesse social e sua funcao instrumental ao desenvolvimento
nacional (art. 5°, XXIX, CF).Ao afastar a exaustao de direitos e admitir
controle indefinido sobre geracdes sucessivas de plantas, o precedente
transforma privilégio temporario em subordinagdo perpétua,
descolando a remuneragao por royalties de qualquer correlacao com
custos efetivos de pesquisa e desenvolvimento. A tutela patentaria
deixa, assim, de incentivar inovac¢ao para operar como mecanismo de
extragao continuada de renda em mercado essencial, com impactos
estruturais sobre a agricultura, a soberania produtiva e a seguranca
alimentar.A distincao legislativa entre microrganismos — tinica matéria

4.2.1.2 Processos biologicos naturais (...) [44] (...) os métodos baseados na engenharia genética (por exemplo, a produgao
de uma planta transgénica), onde a intervengao técnica € significativa, sdo passiveis de privilégio.

7.2 Plantas transgénicas, suas partes e seus processos de obtencao [191] (..) ndo ha restricdo ao patenteamento dos
processos de obtengao dessas plantas, exceto os que envolverem tecnologias de restricao de uso, vide item 7.4. (...)
Exemplos de reivindicacdes passiveis de protecao Método de producao de planta transgénica caracterizado pelo fato de
que compreende as etapas de: (...) Método para produzir uma planta dicotiledonea transgénica, caracterizado pelo fato

viva patenteavel no Brasil — e plantas ndo é acidental, mas expressao de
escolha politica consciente, fundada em diferencas biologicas,
econdmicas e sociais. Ignora-la implica neutralizar a ratio legis de dois
regimes juridicos distintos e promover apropriagdo privada
permanente de patrimonio genético coletivo, em tensdo com a
Constituicdo e com compromissos internacionais assumidos pelo
Brasil.Diante disso, a reavaliacdo do precedente impde-se como
exigéncia de coeréncia sistémica, fidelidade a lei e observancia da
Constituicdo. Nao se trata apenas de corrigir uma incongruéncia
interpretativa, mas de restabelecer os limites materiais da propriedade
intelectual, de modo a compatibilizar inovacao tecnologica, funcao
social da agricultura e soberania nacional. A manutengdo do
entendimento atual compromete a racionalidade do ordenamento
juridico e projeta efeitos de politica plblica incompativeis com os
fundamentos e objetivos da Republica.; Avila, Charlene; Perin, Néri.
ANALISES PONTUAIS SOBRE O JULGAMENTO DO RESP N°
1.610.728 /RS - SOJICULTORES X MONSANTO Specific analysis on the
judgment of RESP n°1.610.728 /RS - Sojicultores x Monsanto. RRDDIS -
Revista Rede de Direito Digital, Intelectual & Sociedade, Curitiba, v. 2,
n. 4, p. 251-293, 2022.

2 AVILA, Charlene de. Das patentes aos royalties: O caso da soja
transgénica da Monsanto. PIDCC, Aracaju, Ano 11, Edicao n° 03 /2013, p.
001 a 040 Jun /2013, p. 16. Disponivel em:
http://pidcc.com.br /artigos /032013 /edicao_0301.pdf

» Instrucao Normativa INPI/PR n. 118 /2020.
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3.2. Patenteabilidade para invencoes relacionadas a plantas transgénicas,
especialmente eventos de elite/INVENCOES ACESSORIAS - Nota técnica do INPI

Quadro 1 — Patenteabilidade de invencdes acessorias relacionadas a plantas transgénicas (Nota Técnica do
INPI)

Invencgoes acessorias Protecdo por patentes

Moléculas de DNA Sim, desde que sejam isolados e diferentes dos naturais

Genoma ou DNA genémico Sim, desde que seja isolado e diferente dos naturais

Materiais biolégicos Sim, desde que seja isolado e diferente dos naturais

Par de moléculas Sim

Método de cultivo de uma planta transgénica caracterizado por Sim, desde que o efeito técnico da planta transgénica que constitui

compreender a aplicacao de herbicida em um campo plantado com a | ainvencao principal aborde a resisténcia aos herbicidas
planta transgénica

Método para controle de ervas daninhas por pulverizacdo do Sim, desde que o efeito técnico da planta transgénica que constitui
herbicida em um campo plantado com a planta geneticamente | ainvencado principal aborde a resisténcia aos herbicidas
modificada para ser resistente ao herbicida, caracterizado pela
pulverizacao do herbicida no campo

Método para proteger uma planta transgénica contra infestacao de Sim, desde que o efeito técnico da planta transgénica que constitui
insetos, caracterizado por compreender fornecer uma quantidade | ainvencao principal aborde a produgao de inseticidas
eficaz como inseticida da planta transgénica a dieta do inseto

Uso da planta transgénica compreendendo a SEQ ID NO:X para Sim, desde que o efeito técnico da planta transgénica que constitui
controle de insetos a invencgao principal aborde a producao de inseticidas

Método para detectar o evento elite Sim

Método de producao da planta transgénica Sim

Fonte: Fonte propria, 2026.

Importante no momento tomando por base a Lei e o INPI, em suas Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente
na Area de Biotecnologia, a Patente n. PI 1100008-2 (e todas as demais) demonstrar o que nio engloba a
protecao por patentes:

Qualquer planta transgénica uma vez que nem poderia haver reivindicacao nesse sentido, por vedacao expressa de
patenteabilidade do todo de seres vivos, nos termos do art. 18, III, LPI e com base no item 190 das Diretrizes de
Biotecnologia do INPI;

Qualquer semente obtida de planta transgénica e nem poderia haver reivindicacao nesse sentido, por vedagao expressa
de patenteabilidade de parte de seres vivos, nos termos do art. 18, III, LPI e com base no item 190 das Diretrizes de
Biotecnologia do INPI;

Qualquer processo de reproducao natural de planta transgénica ou de multiplicagao natural de sementes obtidas dessa
planta; e nem poderia haver reivindicacao nesse sentido, pois nao sao considerados inventos os processos biologicos
naturais (como a reproducao ou a multiplicagao), nos termos do art. 10, IX, LPI e com base no item 44 das Diretrizes de
Biotecnologia do INPI;

Ou seja, no Brasil, plantas transgénicas e suas partes (por exemplo, célula transgénica, tecido transgénico e
orgao transgénico) ndo sao consideradas matérias patenteaveis segundo o art. 18 (111 e paragrafo Ginico) da LPL
Ainda que o processo de obtengao de plantas

transgénicas seja patenteavel, é importante ressaltar que os produtos intermediarios e/ou finais desse
processo, ou seja, a planta transgénica e/ou as partes dessa planta constituem matérias expressamente
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proibidas de patenteabilidade segundo o artigo 18 (III e paragrafo Gnico) da LPL.*

O INPI considera que, embora o processo de
reproducao de microrganismos seja um processo
biolégico natural, ele ¢é passivel de protecao
patentaria, por ser excegao permitida pelo art. 27,
item 3, letra “b” do Acordo TRIPS (item 45 das
Diretrizes de Biotecnologia do INPI).*!

A Patente de n. PI 1100008-2 (e todas as demais
apresentadas) nao englobam quaisquer
microrganismos transgénico (no todo ou em parte).
No entanto, em praticamente todas as decisoes
judiciais derivadas da agao originaria encontramos
uma errdnea concepcao dos objetos de protecao
descritos na patente mencionada.

3.3. A classificacao oficial do INPI para
invencgoes biotecnologicas

Essa distingdo entre o processo (patenteaveis) e a
planta transgénica como tal (nao patenteavel)
corresponde a classificagdo oficial adotada pelo
proprio Instituto Nacional da Propriedade Industrial
em suas Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente
na Area de Biotecnologia, aprovadas pela Instrugao
Normativa INPI/PR n° 118 /2020.%

O quadro abaixo, extraido desse documento
normativo, sintetiza o entendimento do 6rgao
examinador para as principais hipoteses
relacionadas ao caso em exame:

1.DNA ou RNA modificados: consideram-se
suficientes para nao incidir na vedagao do art. 10, IX,
da LPI, desde que a sequéncia resultante nao seja de
ocorréncia natural — PATENTEAVEL.

2.Método para producao de planta transgénica (a
intervencao da engenharia genética em si): passivel

de privilégio patentario, por envolver intervencao
técnica significativa — PATENTEAVEL.

3.DNA ou RNA encontrados na natureza:
considerados produtos bioldgicos naturais, nao
configuram invencao nos termos do art. 10, IX, da LPI
— NAO PATENTEAVEL.

4.Células, tecidos e 6rgaos vegetais ou animais: nao
passiveis de protecao, pois o todo ou parte de
plantas e animais, ainda que transgénicos, nao é
patenteavel — NAO PATENTEAVEL.

5.Plantas transgénicas e suas partes: expressamente
classificadas como matéria nao patenteavel nos
termos do art. 18, III e paragrafo tnico, da LPI — NAO
PATENTEAVEL, ainda que, segundo a mesma
diretriz, passiveis de protecdo pela via da Lei de
Protecao de Cultivares.

30 CEPAL. Grupo de Trabalho da Comissao Econdmica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e
Ministério do Desenvolvimento, Induastria, Comércio e Servicos (MDIC): Estudo comparativos sobre normas e critérios de patenteabilidade de

invencdes biotecnologicas. Vide: www.cepal.org/es/publicaciones/apps

31“Art. 27. Matéria Patenteavel (...) 3. Os Membros também podem considerar como ndo patenteaveis: (...) b) plantas e animais, exceto microrganismos
e processos essencialmente biolégicos para a producdo de plantas ou animais, excetuando-se os processos nao-bioldgicos e microbiolégicos. Nao
obstante, os Membros concederao protegao a variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema sui generis eficaz, seja por
uma combinagao de ambos. O disposto neste subparagrafo sera revisto quatro anos apds a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC. (Acordo

TRIPS) e STJ.

32 BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Instrucao Normativa INPI/PR n° 118, de 12 de novembro de 2020. Diretrizes de Exame de
Pedidos de Patente na Area de Biotecnologia, item 4.2.1.1.1, n® 36 (composigdes contendo produto biolégico natural), p. 8, 19, 22, 25, 36, 61 e 63.
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Figura 1 — O que pode (e o que nao pode) ser patenteado: diretrizes conforme a Lei n° 9.279 /1996 (LPI)

0 QUE PODE (E 0 QUE NAO PODE) SER PATENTEADO? Q{,ﬂ Q’

Diretrizes conforme a Lei de Propriedade Industrial (LPI) - Lei n® 9.279/1996

OBJETO / MATERIA

DESCRICAO

Consideram-se suficientes

S para ndo incidir na vedagao
DNA ou RNA doart 10,IX, daLP,desde [\ | [
MODIFICADOS que a sequéncia resultante
néo seja de ocorréncia
natural.
METODO PARA A intervencéo da engenharia s
PRODUcAO DE genética em si: passivel de
7 PLANTA privilégio patentério, por N
envolver intervengéo técnica -—
TRANSGENICA significativa.
DNA ou RNA Considerados produtos
biolégicos naturais, ndo
% ENCONTRADOS configuram invengao nos
NANATUREZA  termos do art. 10, IX, da LPI.

CELULAS, TECIDOS
Tl EORGAOS
L)

Naéo passiveis de protecdo,
pois o todo ou parte de

Q=8 VEGETAIS OU plantas e animais, ainda que
ANIMAIS transgénicos, ndo é -
patenteével.
[ [V PLANTAS Expressamente classificadas N\
W muussincas | st |
E SUAS PARTES Rl —_

parégrafo tnico, da LPL.

Ndo se enquadra na vedagao
do art. 10, IX, pois trata-se
de uma criagdo humana
com sequéncia nao natural.

Envolve atividade inventiva,
aplicagdo industrial e solugdo
técnica para um problema
técnico especifico.

Por serem elementos
naturais, ndo resultam
de atividade inventiva
humana.

Enquadram-se na vedagio
do art. 10, IX, por se tratar
de parte do todo vivo.

Vedagao legal especifica:
plantas e suas partes nao
sdo patenteaveis.

Pode, ainda, ser
protegido como
cultivar, se atendidos
os requisitos da Lei de
Protegao de Cultivares
(LPC - Lei n° 9.456/1997).

Protege o processo
ou método, néo a [

planta em si.
|
NAO Produto biolégico
i natural ndo é
PATENTEAVEL considerado invengéo.
. Podem ser protegidos
NAO i como cultivar ou
PATENTEAVEL variedade, conforme
alPC.
_ Passiveis de protegao
NAO i pela via da Lei de
PATENTEAVEL Protecdo de Cultivares

(LPC - Lei n® 9.456/1997).

DISPOSITIVOS LEGAIS PRINCIPAIS
+ Art. 10, IX - Nio sdo patenteéveis o todo ou parte de seres vivos naturais e
todo ou parte de seres vivos essenciais  manutengio da vida

« Art. 18, lll e paragrafo Gnico - Nio sio patentedveis plantas e animais e os
processos essencialmente biolégicos para obtengao de vegetais ou animais.

* Lei n® 9.279/1996 - Lei de Propriedade Industrial (LPI)

LEMBRETE IMPORTANTE

A protegiio patentéria recai sobre
invengdes (produtos ou processos)
com intervengdo humana e efeito
técnico, ndo sobre seres vivos

em si ou materiais encontrados
na natureza,

PROTEGAO ALTERNATIVA

Plantas transgénicas, partes de plantas e outras matérias
niio patentedveis podem ser protegidas como cultivares,
desde que atendidos os requisitos da Lei de Protegio de
Cultivares (Lei n® 9.456/1997): novidade, distingéo,
homogeneidade e estabilidade.

©

o Este infografico tem carater informativo e ndo substitui a analise juridica individualizada de cada caso concreto.

Fonte: Lei n° 9.279/1996 (LPI) e Lei n® 9.456/1997 (LPC)

Fonte: elaboragao propria, com auxilio de inteligéncia artificial para organizagao e representacao grafica.

A classificagao oficial do INPI é, portanto, inteiramente compativel com a arquitetura normativa apurada pela
pericia judicial: o gene isolado e o método de transformagdo genética constituem objeto patenteavel
autdnomo; a planta resultante, como um todo biolégico, permanece fora do alcance da patente, restando-lhe,
quando muito, a protecdo sui generis da Lei de Protegdo de Cultivares. E essa mesma classificacio —
reconhecida pelo proprio 6rgao técnico competente para o exame e concessao de patentes no Brasil — que a
interpretacao consolidada pelo precedente aqui examinado tende a subverter, na medida em que faz incidir
sobre a planta os efeitos juridicos (notadamente a nao-exaustao) reservados, pela LPI, ao produto efetivamente

patenteado.

4 O ITINERARIO JURISPRUDENCIAL: DA
SENTENGCA AO PRECEDENTE DO STJ

4.1 A sentenca de primeiro grau

A sentenca de primeiro grau, proferida em acao
coletiva ajuizada pelos sindicatos rurais e pela

FETAG-RS, enfrentou diretamente a questao de qual
norma deveria regular as relacoes entre agricultores
e as empresas rés relativamente a tecnologia
Roundup Ready: a Lei de Protegao de Cultivares ou a
Lei de Propriedade Industrial. O juizo singular
concluiu que o Brasil, ao instituir sistema sui generis
para protecao de plantas, excluiu as patentes de
invencao como forma de protecao para as variedades
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vegetais, conferindo, por meio da Lei n°® 9.456 /1997,
a inica forma de protecio cabivel as plantas e partes
de plantas, ressalvados, uma vez mais, os
microrganismos transgénicos que atendam aos trés
requisitos de patenteabilidade.*

Nessa logica, a sentenga julgou parcialmente
procedentes os pedidos, declarando o direito dos
sojicultores de reservar sementes para replantio e de
comercializar a produgao como alimento ou
matéria-prima, sem pagamento de
ressalvada a possibilidade de cobranca no
licenciamento da tecnologia para desenvolvimento
de novas cultivares.

royalties,

4.2 A reforma pelo Tribunal de Justica
do Rio Grande do Sul

Em sede de apelagao, o Tribunal de Justica do Rio
Grande do Sul reformou a sentenga, por maioria,
vencido o Desembargador Jorge Luiz Lopes do
Canto. O voto condutor da Desembargadora Relatora
Maria Claudia Mércio Cachapuz assentou que, ainda
que a Lei de Patentes nao permita a protecao
decorrente de patentes para o todo ou partes de
seres vivos, houve expressa exclusao dessa proibicao
em relacdo aos microrganismos transgénicos (art. 18,
I11, da LPI), sendo possivel a extensao dos efeitos da
propriedade intelectual sobre microrganismos
transgénicos, desde que atendidos os critérios de
patenteabilidade.®*

A partir dessa premissa, o voto condutor concluiu
que nao haveria como excluir dos efeitos da protecao
patentaria o produto do objeto de patente, por forga
do art. 42 da LPI, o qual protegeria tanto o produto
direto da patente quanto o produto obtido
diretamente pelo processo patenteado.

A mesma orientacgao foi reproduzida no julgamento

33 BRASIL. Tribunal de Justica do Rio Grande do Sul. Sentenca proferida
no processo originario n° 001/1090106915-2, e-STJ fls. 3.367-3.416.

3 Voto vencido do Desembargador Jorge Luiz Lopes do Canto, Tribunal
de Justica do Rio Grande do Sul, tanto na Apelagao (e-STJ fls. 4.386-
4.461) quanto nos Embargos Infringentes (e-STJ fls. 5.177-5.240).

% Voto da Desembargadora Relatora Maria Claudia Mércio Cachapuz,
Tribunal de Justi¢a do Rio Grande do Sul, no julgamento da Apelagao
Civel interposta por Monsanto do Brasil Ltda. e Monsanto Technology
LLC, e-STJ fls. 4.358-4.386.
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dos Embargos Infringentes interpostos pelos
autores, pelo voto condutor do Desembargador Luis
Augusto Coelho Braga, que reafirmou, textualmente,
que houve expressa exclusao da proibicao de
patenteamento de seres vivos em relacao aos
microrganismos transgénicos, e que € possivel a
extensao dos efeitos da propriedade intelectual
sobre microrganismos transgénicos desde que
atendidos os critérios de patenteabilidade.*

O Desembargador Ney Wiedemann Neto, como
revisor, acompanhou o relator, assentando que a Lei
de Propriedade Industrial protege a inventividade
decorrente da transformacao de um organismo
através da transgenia (art. 18, III), e que a Monsanto
possuia a Carta-Patente n° P11100008-2, outorgando
exclusividade para a exploracao da soja transgénica
denominada Roundup Ready, valida até 31 de agosto
de 2010.%

A Desembargadora Elisa Carpim Corréa, em voto
proprio acompanhando o relator, acrescentou
fundamentos sobre a sobreposicao de protecgdes
entre patentes e cultivares.*®

E neste ponto que se identifica, pela primeira vez no
itinerario do litigio, a operagido hermenéutica que
constitui o objeto central da critica deste artigo: a
subsun¢ao do gene patenteado, CP4 EPSPS e do
processo de categoria de
"microrganismo transgénico" prevista no art. 18, III,
da LPI, para, a partir dai, estender os "efeitos da
propriedade intelectual” a planta transgénica como
um todo.

sua insercao a

Conforme veremos, essa subsuncao confunde duas
categorias normativas estruturalmente distintas: o
gene isolado e o processo biotecnologico
(patenteaveis, por ndo se enquadrarem na vedagao
do art. 18, IlIl, mas sim na regra geral de

% Voto do Desembargador Luis Augusto Coelho Braga, Relator para os
Embargos Infringentes, Tribunal de Justi¢a do Rio Grande do Sul, e-STJ
fls. 5.158-5.168.

37Voto do Desembargador Ney Wiedemann Neto, Revisor nos Embargos
Infringentes, Tribunal de Justica do Rio Grande do Sul, e-STJ fls. 5.169-
5.177.

3 Voto da Desembargadora Elisa Carpim Corréa, Tribunal de Justi¢a do
Rio Grande do Sul, nos Embargos Infringentes, e-STJ fls. 5.241-5.271.
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patenteabilidade) e o microrganismo transgénico
propriamente dito (categoria excepcional e taxativa,
que a propria lei define como excluindo
expressamente o todo ou parte de plantas e animais).

4.3 O julgamento do Incidente de
Assuncao de Competéncia pelo STJ

Admitido o recurso especial e afetado a sistematica
do Incidente de Assungao de Competéncia (art. 947
do CPC/2015), o processo foi redistribuido a
Ministra Nancy Andrighi, cujo voto condutor,
estruturado em nove capitulos,
precedente vinculante ora examinado.*

tornou-se o

O voto reconhece, com precisao, que a LPI nao
comporta a patenteabilidade do todo ou parte de
seres vivos, com excecao de microrganismos
transgénicos, € que a protecao da propriedade
intelectual sobre variedades vegetais foi disciplinada
por lei especifica — a LPC — como forma de atender
ao compromisso assumido pelo Brasil no art. 27.3(b)
do TRIPS.

Reconhece, igualmente, que as rés eram titulares de
direitos decorrentes do patenteamento de um
processo especifico de transgenia e do produto
respectivo, relativo ao gene CP4 EPSPS, nao da
planta, nao da semente, nao da variedade vegetal.

E a partir dessas premissas corretas que o voto
condutor extrai, no entanto, uma conclusao que este
artigo reputa logicamente incompativel com elas: a
de que a exaustao de direitos, em se tratando de
patentes relacionadas a matéria viva, atingiria
apenas a circulagdo de produtos enquadraveis na
categoria de "matéria viva nao reprodutivel" —
categoria que a LPI, em nenhum de seus dispositivos,
emprega ou define e que, por consequéncia, a
reserva de sementes de soja RR para replantio

3 BRASIL. Superior Tribunal de Justica. Recurso Especial n°
1.610.728 /RS (2016 /0171099-9). Incidente de Assungao de Competéncia
n°® 4. Relatora: Min. Nancy Andrighi. Segunda Secdo, julgado em
09/10,/2019, DJe 14/10/2019. Acao coletiva ajuizada por sindicatos
rurais do Rio Grande do Sul e pela Federagao dos Trabalhadores na
Agricultura do RS (FETAG-RS) contra Monsanto do Brasil Ltda. e
Monsanto Technology LLC.

4 BRASIL. Superior Tribunal de Justica. Recurso Especial n°
1.610.728 /RS. Voto-Vista do Min. Marco Buzzi, e-STJ, Capitulo 3 ("Do
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configuraria multiplicacado da "matéria viva em
causa", afastando a exaustao e legitimando a
cobranca de royalties também sobre a producao
agricola resultante do replantio, e nao apenas sobre
a semente originalmente adquirida.

O Ministro Marco Buzzi acompanhou a relatora em
voto-vista proprio, estruturado a partir da analise da
relevancia econdmica e social do agronegdcio
brasileiro e de delimitacio normativa do mérito
recursal.*

Atese fixada para os fins do art. 947 do CPC /2015 foi,
por unanimidade, a de que as limitagoes do art. 10 da
LPC nao sao oponiveis aos detentores de patentes de
produto e/ou processo relacionadas a transgenia
cuja tecnologia esteja presente no material
reprodutivo de variedades vegetais.*

4.4. Um dado factual desconsiderado: os
139 cultivares transgénicos protegidos
pela LPC

O voto-vista do Ministro Marco Buzzi assentou
premissa segundo a qual a LPC teria por destinatario
exclusivo o agricultor melhorista, que, mediante
cruzamento de espécies distintas, obteria plantas
melhoradas a partir de material genético ja existente
na natureza, ao passo que a protecao de plantas
transgénicas por resultarem de ‘“intervencao
humana direta" que confere ‘caracteristica
normalmente ndo alcangavel pela espécie em
condicOes naturais”, recairia exclusivamente sob a
Lei de Propriedade Industrial.

Esse raciocinio contém, todavia, premissa factual
equivocada, contrariada pelos proprios elementos
constantes dos autos do processo originario.

A LPC nao restringe a qualidade de obtentor ao

mérito recursal - delimita¢do normativa"), com referéncia ao art. 8° da
Lei n° 9.456 /1997 e ao art. 18, 111, paragrafo tnico, da Lei n° 9.279 /1996.
“ BRASIL. Superior Tribunal de Justica. Recurso Especial n°1.610.728 /RS
(2016 /0171099-9). Incidente de Assuncao de Competéncia n° 4.
Relatora: Min. Nancy Andrighi. Segunda Segao, julgado em 09 /10,/2019,
DJe 14/10/2019. Acdo coletiva ajuizada por sindicatos rurais do Rio
Grande do Sul e pela Federagao dos Trabalhadores na Agricultura do RS
(FETAG-RS) contra Monsanto do Brasil Ltda. € Monsanto Technology
LLC.
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"melhorista" no sentido estrito do art. 3°, I; o art. 5°
da mesma lei assegura protecao a qualquer pessoa
fisica ou juridica que obtenha nova cultivar ou
cultivar essencialmente derivada, sem exigir que a
obtencao decorra de cruzamento de espécies
preexistentes na natureza, e sem excluir cultivares
transgénicos dessa protecao.*

Tanto assim que o art. 35 da Lei de Biosseguranca
(Lei n° 11.105/2005) autorizou expressamente a
producao e comercializacao de sementes de
cultivares de soja geneticamente modificada
tolerantes ao glifosato, condicionando-a apenas ao
registro no Registro Nacional de Cultivares.*

E o Servico Nacional de Protecao de Cultivares,
criado pelo art. 45 da prépria LPC, mantém registro
de numerosos cultivares transgénicos protegidos
por Certificado de Protecao de Cultivar inclusive, no
caso concreto, os proprios 139 cultivares de soja
transgénica portadores da tecnologia Roundup
Ready, cuja titularidade as rés reconheceram em sua
contestacao no processo originario, com relacao
nominal juntada aos autos.***

A premissa de que cultivares transgénicos so
poderiam ser protegidos pela via patentaria é,
portanto, factualmente contrariada pela prépria
conduta processual das partes.

A relevancia desse dado para a analise dogmatica é
consideravel: se as proprias titulares da tecnologia
registraram, perante o 6rgao competente, dezenas
de cultivares transgénicos sob o regime da LPC,
regime que nao comporta o principio da exaustao,
isso indica que a via de protecdo primaria e mais
adequada a planta transgénica como conjunto
biologico integrado sempre foi, também na pratica

42 BRASIL. Lei n°® 9.456, de 25 de abril de 1997, arts. 3°, I (conceito de
melhorista) e 5° (conceito de obtentor, pessoa fisica ou juridica).

43 BRASIL. Lei n° 11.105, de 24 de marc¢o de 2005 (Lei de Biosseguranga),
art. 35.

4 BRASIL. Lei n° 9.456, de 25 de abril de 1997 (Lei de Protecao de
Cultivares), art. 45 (criacdo do Servico Nacional de Protecao de
Cultivares — SNPC).

4 BRASIL. Contestacdo apresentada pelas rés na Acdo Coletiva n°
001/1.09.0106915-2, 15 Vara Civel do Foro Central de Porto Alegre,
TIRS, e-STJ fl. 1.911, com relagdo de 139 cultivares de soja transgénica
portadoras da tecnologia Roundup Ready protegidas por Certificado de
Protecao de Cultivar perante o Servigo Nacional de Protecao de
Cultivares (SNPC), e-STJ fls. 1.928-1.938.

4 BRASIL. Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e
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administrativa e negocial das proprias rés, o sistema
de cultivares, e nao a extensao por via interpretativa
dos efeitos de uma patente de gene e processo.

5 O NUCLEO DO ERRO DE SUBSUNCAO
NORMATIVA

A reconstrugio do itinerario jurisprudencial permite
isolar, o nucleo do problema
dogmatico. Em nenhuma das decisdes proferidas, da
sentenca ao acordao do STJ, sustentou-se que a
planta de soja transgénica, como tal, fosse objeto de
patente. Todas as instdncias reconheceram que a
Carta-Patente n° PI 1100008-2 protege um processo
de transformacao genética e que a planta, por forga
do art. 18, 11, da LPI, nao é patenteavel. Nenhuma
delas, contudo, submeteu a escrutinio a premissa
segundo a qual o préprio gene isolado — enquanto
molécula de DNA extraida de, ou destinada a
compor, um organismo vegetal — constituiria
produto patenteavel auténomo. Essa premissa,
replicada de forma acritica ao longo do itinerario
decisoério, nao resiste ao confronto com o texto do
art. 18, I11, e de seu paragrafo tnico, da LPI: a excecao
a vedagao de patenteamento de seres vivos e suas
partes ¢é reservada, em numerus clausus, aos
microrganismos transgénicos, categoria que a
propria lei define excluindo expressamente “o todo
ou parte de plantas ou de animais”. O gene CP4
EPSPS, ainda que isolado em laboratoério e reinserido
por transformacao genética, nao deixa de ser, para
os fins dessa definicao legal, parte de planta — nao
um microrganismo — de modo que sua reivindicagao
como produto auténomo, tal como constou da
Carta-Patente n° PI 1100008-2, extrapola a Unica
excegao que a LPI admite a vedagao do art. 18, 11146

com precisao,

obrigacdes relativos a propriedade industrial. Diario Oficial da Unido,
Brasilia, DF, 15 maio 1996, art. 18, I1I e paragrafo tinico: “Para os fins desta
Lei, consideram-se microrganismos transgénicos organismos, exceto o
todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante
intervencao humana direta em sua composicao genética, uma
caracteristica normalmente nao alcangavel pela espécie em condigdes
naturais”. A excegdo a vedacdo do art. 18, 111, é, portanto, restrita, em
numerus clausus, aos microrganismos transgénicos assim definidos,
categoria da qual a propria lei exclui expressamente o todo ou parte de
plantas e de animais.

47SILVEIRA, Newton. Nota técnica sobre a patenteabilidade de sementes
e de genes no Brasil: “Nem a semente de soja nem seu gene
engenheirado sao microrganismos”. Migalhas, 9 jul. 2020. Disponivel
em: https://migalhas.uol.com.br/depeso/328625/nem-a-semente-
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O problema situa-se, portanto, em dois planos
cumulativos, e nao apenas na inferéncia final. No
plano da premissa, a qualificagao do gene isolado
como produto patenteavel auténomo ja é, ela
mesma, dogmaticamente fragil, por faltar-lhe
amparo na Unica excegao que o art. 18, I1I, paragrafo
Unico, da LPI admite para matéria viva. Ainda que se
admita, arguendo, essa premissa — como fez, sem
debater pressupostos, 0
jurisprudencial ora analisado —, subsiste o vicio de
inferéncia: da proposicao de que o gene e o processo
seriam patenteaveis extraiu-se a conclusao de que os
"efeitos da propriedade intelectual" se estendem a
planta inteira e a todas as suas geragoes sucessivas,
para fins de aplicagao da excecao de nao-exaustao
do art. 43, VI, in fine, da LPI. O erro de subsuncao
denunciado neste artigo é, portanto, duplo: subsiste
mesmo na hipotese mais favoravel a tese das rés
(gene validamente patenteado enquanto produto) e
agrava-se, a fortiori, quando se reconhece que nem
essa premissa inicial encontra amparo na LPI.

seus itinerario

Essa inferéncia pressupde, ainda que implicitamente,
a equiparacao entre duas categorias que a LPI
distingue com proposito evidente:

O "produto patenteado” a que se refere o art. 43, VI
(que, por defini¢do, ha de ser objeto de uma patente
vigente — no caso, o gene isolado e as moléculas de
DNA reivindicadas na Carta-Patente n° PI 1100008-
2); e

O "produto obtido diretamente por processo
patenteado”, categoria do art. 42, II, segunda parte,
da LPI, que se refere ao resultado material de um
processo patenteado, sem que esse resultado seja,
ele proprio, objeto de patente.

A planta de soja transgénica enquadra-se, quando
muito, na segunda categoria — nunca na primeira,
pois nao pode ser, a0 mesmo tempo, um "produto

da-soja-nem-seu-gene-engenheirado-sao-micro-organismos. Acesso
em: ago. 2026. No mesmo sentido, o laudo pericial subscrito pelo Eng.
Agr. Luiz Carlos Federizzi (UFRGS) nos autos do processo originario
conclui que os genes ndo sao microrganismos € nao constituem, por
isso, objeto proprio de patente, ainda que resultantes de engenharia
genética. Registre-se, em sentido diverso, que a Nota Técnica
INPI/CPAPD n° 01/2022 (substituida pela Nota Técnica INPI/CPAPD n°
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patenteado” para fins do art. 43, VI, e um objeto "nao
patenteavel” para fins do art. 18, IIl. A LPI nao
comporta essa dupla qualificagdo simultinea e
contraditoria para o mesmo objeto.

Aleitura gramatical do art. 43, V1, in fine, reforca essa
conclusao. O dispositivo excepciona a exaustao
quando o "produto patenteado" for utilizado para
multiplicagdo ou propagagao comercial "da matéria
viva em causa" locucao que, por relagao anaforica,
remete a mesma matéria viva que constitui o produto
patenteado mencionado na primeira parte do
dispositivo.

Nao sendo a planta transgénica, ela prépria, produto
patenteado, mas apenas resultado de um processo
patenteado
elemento genético reivindicado como produto,
reivindicacao cuja validade em face do art. 18, III,
paragrafo Unico, da LPI ¢é, como Vvisto,
dogmaticamente precaria —, ndo pode ela ser "a
matéria viva em causa" cuja multiplicacao comercial

e, quando muito, veiculo de um

a lei excepciona da exaustao.

A Unica categoria de matéria viva que, no direito
brasileiro, pode simultaneamente ser “produto
patenteado" e é o
microrganismo transgénico, categoria que a prépria
LPI, em seu art. 18, pardgrafo unico, exclui
expressamente de compreender "o todo ou parte de
plantas”.

"matéria viva em causa"

E por esse motivo que a comparagao, sugerida por
parte da doutrina referida no proprio voto condutor,
com o precedente da Suprema Corte dos Estados
Unidos em Bowman v. Monsanto Co. revela-se, com
a devida vénia, tecnicamente imprestavel para
sustentar a solugao adotada e, note-se, essa é uma
conclusao que o préprio voto condutor, com acerto,
também reconheceu, embora sem extrair dela as
consequéncias sistémicas cabiveis.

01/2023, de 09 de maio de 2023) situa materiais biologicos isolados de
plantas, quando dotados de efeito técnico ndo naturalmente alcangavel,
no ambito do art. 10, IX, da LPI, e ndo na exclusdo do art. 18, III —
entendimento administrativo que, no juizo dos autores, carece de
aptiddo para ampliar por via infralegal a excecdo taxativa do paragrafo
unico do art. 18, e que permanece objeto de controvérsia doutrinaria
nao pacificada.
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No precedente norte-americano, a semente utilizada
pelo agricultor Vernon Hugh Bowman era, ela
mesma, objeto de patente, sendo isso € nao a mera
presenca de um gene patenteado nela inserido o
fundamento da conclusao de que a exaustao nao
autorizava a reproducao da semente patenteada
mediante plantio e colheita sucessivos.*

O agricultor que replanta nao estd a plantar os
artigos que comprou, mas sim, pela primeira vez, os
artigos que ele proprio produziu a partir daqueles, de
modo que a exaustao se da apenas quanto aos artigos
comprados, nao quanto aos produzidos. Esse
raciocinio pressupoe, contudo, a patenteabilidade do
artigo produzido, premissa presente no direito
norte-americano (onde plantas e sementes sao
patenteaveis) e ausente no direito brasileiro, no qual
apenas o gene e o processo, € nao a planta ou a
semente, sdo objeto de protecao patentaria.*®

5.1 Decomposicao elemento a elemento
do art. 43, VI, da LPI

A precisio da critica dogmatica exige a
decomposicao analitica do texto do art. 43, VI, da LPI
em seus cinco elementos normativos constitutivos:
sujeito, objeto, hipdtese, pressuposto da exaustao e
requisito negativo.

O dispositivo dispoe que o direito do titular nao se
aplica "a terceiros [sujeito] que, no caso de patentes
relacionadas com matéria viva [objeto], utilizem,
ponham em circulagcao ou comercializem um
produto patenteado [hipotese] que haja sido
introduzido licitamente no comércio pelo detentor
da patente ou por detentor de licenca [pressuposto
da exaustao], desde que o produto patenteado nao
seja utilizado para multiplicagao ou propagacao
comercial da matéria viva em causa [requisito
negativo]".

Aplicados esses cinco elementos ao caso concreto,

8 ESTADOS UNIDOS DA AMERICA. Supreme Court of the United States.
Bowman v. Monsanto Co., 569 U.S. 278 (2013). Opiniao unanime da Corte
redigida pela Justice Elena Kagan, julgado em 13 maio 2013.
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tem-se:
Sujeito — os agricultores que adquiriram sementes;

Objeto — patentes relacionadas com matéria viva,
categoria que a Carta-Patente n° PI 1100008-2
efetivamente integra, por relacionar-se com a planta
transgénica enquanto produto do processo nela
reivindicado;

Hipotese — utilizagao, circulagao ou comercializagao
de wum ‘“produto patenteado’, que, como
demonstrado, corresponde tecnicamente as
moléculas de DNA e nao a planta ou a semente;

Pressuposto da exaustao — introducgao licita do
produto patenteado no comércio pela detentora da
patente ou por licenciado, satisfeito no caso
concreto quanto a semente contendo o gene; e

Requisito negativo — que o "produto patenteado” (as
moléculas de DNA) ndo seja utilizado para
multiplicagdo ou propagagao comercial da "matéria
viva em causa".

E neste Gltimo elemento que a subsungao falha: o que
se multiplica e se propaga, no replantio, nao é a
molécula de DNA como tal — que nao se reproduz
autonomamente — mas a planta inteira, mediante
processo biologico natural de reproducgao vegetal,
estranho ao processo patenteado de insercao génica.

A expressao "matéria viva", cabe notar, ¢ empregada
duas vezes no mesmo dispositivo, com funcoes
semanticas opostas: na primeira ocorréncia (objeto),
amplia o ambito de incidéncia da norma, bastando
que a patente tenha relacao com matéria viva, sem
que precise ser "de" matéria viva; na segunda
(requisito negativo), a
restringe a incidéncia da excecao a nao-exaustao,
pois exige que seja precisamente o "produto
patenteado” — e nao qualquer elemento com ele
relacionado — a ser utilizado para multiplicacao
comercial.

ocorréncia expressao

4 CARVALHO, Nuno Pires de. Acordo TRIPS Comentado. 2. ed. Versao
Kindle, p. 603, comentando Bowman v. Monsanto Co. (2013).
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A ampliacido semantica da primeira ocorréncia nao
pode ser transposta, sem mais, a segunda, sob pena
de a excecao devorar a regra: a "matéria viva em
causa" do requisito negativo deve ser lida em
conjuncao estrita com "produto patenteado”, nao
com "patente relacionada a matéria viva" (categoria
mais ampla, prépria do objeto).

5.2 A semente como produto: a distin¢ao
entre produto direto e "produto de
produto”

Ainda que se adote leitura mais extensiva do termo
"produto” no art. 43, VI de modo a alcangar nao
apenas o "produto objeto de patente” (art. 42, I) mas
também o "produto obtido diretamente por processo
patenteado” (art. 42, II, segunda parte), subsiste vicio
de subsuncdo fatica relevante: a planta
geneticamente  transformada, resultante do
processo de insercao génica reivindicado na Carta-
Patente n° PI 1100008-2, é que constitui, quando
muito, o produto obtido diretamente por aquele
processo.

A semente colhida ao final do ciclo de reproducao
dessa planta nao é produto direto do processo
patenteado, mas produto da propria planta, um
produto de produto, ou produto de segunda geracao,
categoria que extrapola o alcance literal do advérbio
"diretamente” empregado pelo legislador. Entre o
processo patenteado (insercao do gene) e a semente
colhida, interpde-se um evento causal auténomo e
juridicamente relevante: o ciclo reprodutivo natural
da planta, germinacao, floragao, formacao de nova
semente, que nao ¢é, ele proprio, o processo
protegido pela patente.

Essa distincao entre produto de primeira e de
segunda geracao ¢ reforcada pela fungao do §2° do
art. 42 da LPI, que estabelece inversao do 6nus da
prova quando se discute se determinado produto foi
obtido pelo processo patenteado ou por processo

% HART, Herbert L. A. The Ascription of Responsibility and Rights.
Proceedings of the Aristotelian Society, v. 49, 1949, apud
VASCONCELLOS, Fernando A. Hermenéutica juridica e derrotabilidade,
p. 54, apud LENZA, Pedro. Direito constitucional. Sao Paulo: SaraivaJur,
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diverso.

Se a lei cogitasse a necessidade de que o produto do
processo fosse, ele préprio, também patenteado, o
dispositivo perderia sentido, bastando a invocacao
da patente do proprio produto; a existéncia da regra
de inversao probatoria indica que a LPI admite
protecao de produto nao patenteado (mas
patenteavel) obtido de processo patenteado, o que é
logicamente distinto de admitir protecao de produto
nao patenteavel, hipotese vedada pelos arts. 10 e 18
da mesma lei.

5.3 A teoria da derrotabilidade
normativa e os limites da interpretacao
extensiva

A doutrina da derrotabilidade das normas juridicas
de origem na filosofia analitica de H. L. A. Hart e
desenvolvida, no direito brasileiro, por Humberto
Avila oferece parametro metodolégico relevante
para o problema em exame. Segundo essa doutrina,
as regras juridicas, embora dotadas de pretensao de
decidibilidade, nao sao absolutas nem infinitamente
superaveis: sua superacao excepcional nao pode
comprometer o valor estrutural que a propria regra,
no conjunto do sistema, visa a proteger.>*"

Aplicado ao caso, o principio implica que a
interpretacao extensiva do art. 42, II, da LPI para
alcangar produtos nao patenteados obtidos de
processo patenteado encontra limite intransponivel
na proibicao de patenteabilidade das plantas e
demais seres vivos macroscopicos (arts. 10, IX, e 18,
111, da LPI).

Admitir-se que a interpretacao extensiva superasse
também essa vedagdo equivaleria a permitir que
qualquer produto legalmente ndo patenteavel
recebesse protegao patentaria de fato, bastando ao
interessado patentear o processo de sua obtencao
inclusive produtos vedados por razoes de ordem

26, ed., 2022, p. 341-342.

' AVILA, Humberto. Teoria dos Principios: da defini¢do a aplicacdo dos
principios juridicos. Sao Paulo: Malheiros, 18. ed. rev. e atual., 2018, p. 141
ess.
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publica, moral ou satde publica (art. 18, I, da LPI). A
superacao de uma regra nao pode, por definicao
logica, derrotar o proprio sistema de regras do qual
decorre sua autoridade.

5.4 A vedacao de protecao indireta pela
via da "composicao": a diretriz do INPI

A hipétese em exame, patente sobre elemento
genético isolado (o gene CP4 EPSPS) inserido em
organismo nao patenteavel (a planta) corresponde,
na terminologia técnica do proéprio INPI, a uma
"composic¢ao" formada por um produto patenteavel
(a molécula de DNA modificada) e um produto nao
patenteavel (a planta transgénica).

As Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente na
Area de Biotecnologia, aprovadas pela Instrucio
Normativa INPI/PR n° 118/2020, enfrentam
expressamente essa hipotese, assentando que
composicao cuja Gnica caracteristica seja a presenga
de um produto nao patenteavel niao pode ser objeto
de protecao patentaria, porquanto isso equivaleria a
proteger, por via transversa, o préprio produto
excluido da patenteabilidade.*

O mesmo documento normativo classifica, em tabela
propria, plantas transgénicas e suas partes incluindo
célula, tecido e 6rgao transgénicos como matéria
expressamente ndo patenteavel nos termos do art.
18, I1I e paragrafo tnico, da LPI, ainda que reconhega
a patenteabilidade do método empregado para a
producao da planta transgénica e a protecao dessa
mesma planta pela via da Lei de Protecao de
Cultivares.

A classificacio do proprio 6rgao examinador
brasileiro confirma, portanto, ao menos a segunda
metade da tese sustentada neste artigo: a planta,
ainda que transgénica, ndo é patenteavel, e a
presenca de um elemento reivindicado como
patenteado em sua composicao biolodgica nao
converte o todo em objeto patenteavel. Quanto a

52 BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Instrugao
Normativa INPI/PR n° 118, de 12 de novembro de 2020. Diretrizes de
Exame de Pedidos de Patente na Area de Biotecnologia, item 4.2.1.1.1, n°
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primeira metade — a suposta patenteabilidade
autdnoma do gene isolado como produto —, a
propria classificacao administrativa do INPI nao ¢
pacifica nem vincula a interpretacao do art. 18, Ill e
paragrafo unico, da LPI, que continua a restringir a
excecao de patenteabilidade de matéria viva aos
microrganismos transgénicos, categoria da qual a lei
exclui expressamente partes de plantas.

6 QUATRO VICIOS ESTRUTURAIS NA
RATIO DECIDENDI

6.1 A confusao entre plano objetivo e
plano temporal do advérbio
"diretamente”

O primeiro vicio estrutural situa-se na interpretacao
conferida ao advérbio "diretamente", constante do
art. 42, II, da LPI. A tese consolidada extrai desse
vocabulo fundamento para a aplicagao, ao produto
derivado do processo patenteado, do mesmo regime
de nao-exaustdo aplicavel ao produto patenteado
propriamente dito.

Tecnicamente, contudo, o advérbio possui fungao
delimitadora do nexo causal entre processo e
produto, isto é, define quais produtos sao alcangados
pela protecdo conferida a patente de processo
(apenas os obtidos diretamente por ele, e nao os
obtidos por processos subsequentes e distintos,
como a reproducao natural da planta em campo), nao
consagrando, por si s, regime juridico de duracao
ou intensidade da protecao.

Confundir o plano objetivo (abrangéncia da
protecao) com o plano temporal (extensao da
exclusividade as geragdes sucessivas do produto)
compromete a coeréncia sistémica da interpretacao.

Some-se a isso um problema fatico adicional, ja
identificado na analise da base empirica do litigio: a
nova semente produzida pelo agricultor nao é, ela

36 (composicdes contendo produto bioldgico natural), p. 8, 19, 22, 25,
36, 61e 63.
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mesma, 'obtida diretamente” pelo processo
biotecnologico patenteado (a insercao laboratorial
do gene no DNA da planta original), mas sim por um
processo inteiramente distinto e natural, a
reproducao da planta em campo aberto, mediante

germinacao, floracao e formagao de novas sementes.

O processo protegido pela Carta-Patente n° PI
1100008-2 é o método de insercao artificial do gene;
a colheita subsequente resulta de fendmeno
biolégico natural, nao do processo patenteado.

A aplicagdo do art. 42, 11, da LPI a nova semente
pressupoe, portanto, uma cadeia causal (processo
patenteado — planta original — nova semente) que a
propria estrutura do dispositivo ndao comporta, pois
este se refere ao produto obtido diretamente pelo
processo, € nao ao produto obtido indiretamente,
por reprodugao bioldgica de um produto anterior.

6.2 O oximoro da "exaustdao com
exclusividade de reproducao”

O segundo vicio reside na formulagdo doutrinaria
invocada pelo préprio voto condutor, segundo a
qual, exaurido o direito de patente pela primeira
comercializacao, resta ao titular "apenas a
exclusividade de reproducgao”.®

Essa férmula encerra contradigao performativa: se
persiste exclusividade de reproducgao, nao houve,
tecnicamente, exaustao, mas mera limitacao parcial
dos poderes do titular.

Tratando-se de matéria viva reprodutivel, como a
semente, a "exclusividade de reproducao” equivale,
na pratica, a perpetuagao integral do controle
econdmico sobre o bem, pois a utilidade agronémica
de uma semente reside precisamente em sua
capacidade de gerar nova colheita.

O precedente nomina "exaustao" aquilo que,
materialmente, produz o efeito equivalente a
auséncia de exaustdo, ficcao juridica que esvazia o

% BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; BARBOSA, Denis Borges. O Codigo da
Propriedade Industrial conforme os Tribunais. Rio de Janeiro: Lumen
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instituto exatamente no contexto, a biotecnologia
vegetal em que sua aplicacao seria mais relevante
para o equilibrio entre exclusividade patentaria e
liberdade de uso agricola.

6.3 A inversao hermenéutica entre
regra geral e excecao

O terceiro vicio, talvez o mais significativo do ponto
de vista da técnica interpretativa, consiste na
inversdao da relacao légica entre regra geral e
excecao que estrutura o art. 43, VI, da LPL

O caput do dispositivo estabelece a exaustao como
regra geral para produtos patenteados relacionados
a matéria viva introduzidos licitamente no comércio;
a parte final ressalva, como excecao especifica e, por
decorréncia do canone hermenéutico exceptio est
strictissimae interpretationis, de interpretacao
restritiva, a hipdtese de utilizacdo do produto
patenteado para multiplicacdo ou propagacao
comercial da matéria viva em causa.

A tese consolidada, ao concluir que a exaustao
"atinge apenas a circulacao daqueles produtos que
possam ser enquadrados na categoria de matéria
viva nao reprodutivel", essa logica:
transforma a exce¢ao (nao-exaustao para
multiplicagcao comercial) em regra geral (nao-
exaustao para toda matéria viva reprodutivel),
relegando a exaustdo, regra geral do sistema, a
condicao de hipétese residual e, em matéria de
biotecnologia vegetal, praticamente vazia, pois toda
matéria viva possui, em maior ou menor grau,
capacidade reprodutiva ou regenerativa.

inverte

6.4 A omissao do elemento normativo
"comercial”

O quarto vicio consiste na insuficiente ponderacao
do qualificativo "comercial’, que acompanha, no
texto do art. 43, VI, in fine, os substantivos

Juris, 2017, v. 1, p. 259 e 598, e p. 611 (exemplo da espiga de milho).
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"multiplicacao” e "propagacao”.

A norma nao veda toda e qualquer multiplicagao da
matéria viva patenteada, mas apenas aquela de
natureza comercial, isto é, destinada a colocacao de
novos exemplares no mercado, em concorréncia
com o titular da patente ou de seu licenciado.

Areserva de sementes pelo agricultor para replantio
em sua propria exploracao, sem finalidade de
revenda a terceiros como semente, nao se enquadra,
arigor, nessa categoria: trata-se de uso préprio, nao
de multiplicacao comercial em sentido técnico.

A distingao é ilustrada, no proprio voto condutor,
pelo exemplo de Barbosa: quem compra a espiga de
milho protegida por processo de reproducao pode
comé-la, vendé-la como alimento, fazer pipoca, mas
nao pode tornar-se competidor do titular da patente,
reproduzindo o milho para fins comerciais.**

O exemplo, corretamente compreendido, distingue
uso consuntivo e multiplicacao comercial, distingao
que, aplicada ao caso concreto, deveria ter
conduzido a solucao diversa daquela alcancada
quanto ao replantio para uso préprio do agricultor,
hipotese estruturalmente mais proxima do "fazer
pipoca" do que da "reprodugao para fins comerciais”
referida no proprio exemplo invocado pelo
precedente.

A critica desenvolvida nas secdes precedentes
encontra eco em outras vertentes doutrinarias que
examinaram o tema da sobreposicao entre patentes
e cultivares no direito brasileiro.

Barros, em estudo dedicado especificamente a
interseccao entre os regimes de protecao
biotecnologica, alerta para os riscos sistémicos de
sobreposicao de direitos de propriedade intelectual
em matéria de biotecnologia vegetal, sustentando a

% BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; BARBOSA, Denis Borges. O Codigo da
Propriedade Industrial conforme os Tribunais. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2017, v. 1, p. 259 e 598, e p. 611 (exemplo da espiga de milho).

% BARROS, Carla Eugenia Caldas. A sobreposicdo dos direitos de
propriedade intelectual em biotecnologia: patentes e cultivares.
Modificacdes dos artigos 43 e 70 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. In:
Protecao Juridica para as Ciéncias da Vida: Propriedade Intelectual e
Biotecnologia. Rio de Janeiro: IBPI, 2012, p. 81-172.
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necessidade de delimitacao precisa entre o objeto
proprio de cada regime patentario e de cultivares
como condicdo de coeréncia do sistema como um
todo.®

No mesmo sentido, Varella observa que a titularidade
de patentes sobre genes e processos biotecnolégicos
tem sido historicamente utilizada, por empresas
multinacionais de insumos agricolas, como
mecanismo de controle indireto sobre cadeias
produtivas inteiras, fendbmeno que a leitura extensiva
do art. 43, VI, da LPI, ao proteger de fato a planta
transgénica por meio da protecao formal do gene,
tende a amplificar, ao converter o controle sobre um
elemento genético isolado em controle sobre a
totalidade da cultura agricola dele derivada.*

Também o Parecer do Ministro Célio Borja, juntado
aos autos do processo originario pelas proprias rés,
reforca, em aspecto relevante para a hermenéutica
do art. 43, VI, da LPI, a exigéncia de que o requisito
negativo da nao-exaustao recaia especificamente
sobre o produto efetivamente patenteado, e nao
sobre elementos a ele apenas relacionados.
Convergéncia que, mesmo proveniente de parecer
produzido por assistente técnico da parte contraria
aos interesses dos agricultores no litigio, reforca a
robustez da distin¢ao dogmatica central deste artigo
entre produto patenteado e produto derivado de
processo patenteado.”’

Merece registro, no ponto, a doutrina segundo a qual
a intercessao entre patentes e cultivares sobre um
mesmo objeto imaterial configura uma auténtica
antinomia juridica: a legislacdo brasileira de
propriedade intelectual nao estabelece, em seu
texto, limitagdes satisfatorias a cumulagao dos dois
regimes sobre o mesmo elemento bioldgico,
tampouco prevé mecanismo de neutralizacao entre
a patente de processo incidente sobre elementos
transgénicos e a protecao conferida pela Lei de

% VARELLA, Marcelo D. apud Laudo Pericial de Luiz Carlos Federizzi, e-
STJ fls. 2.247-2.251, com remissao a VARELLA, Marcelo D. Propriedade
Intelectual e Sementes: mecanismos de controle das exportacdes
agricolas pelas empresas multinacionais. Revista da ABPI, n. 86, jan. /fev.
2007, p. 18-27.

5 BRASIL. Superior Tribunal de Justica. Recurso Especial n°
1.610.728 /RS, Parecer do Ministro Célio Borja, juntado aos autos pelas
rés, e-STJ fl. 1.242.
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Protecao de Cultivares a variedade vegetal como
conjunto biolégico integrado.

Nessa perspectiva, é abuso de direito trazer
indevidamente a um instituto, a patente de processo,
a funcao propria de outro, inexistente no direito
brasileiro para plantas e sementes: a Carta-Patente
n° PI 1100008-2 é patente de processo que nao tem,
na semente nova, o seu produto, e cuja prote¢ao nao
se estende a esta por forca dos proprios enunciados
dos arts. 18, III, paragrafo tnico, e 42, 11, da LPL.5®

E esse o fio condutor que perpassa, de modo
coerente, a arquitetura critica sustentada neste
artigo: a autonomia funcional entre os regimes de
patentes e de cultivares ndo é opcao interpretativa
entre outras, mas decorréncia necessaria da
distincao, legalmente qualificada, entre os objetos
que cada sistema se propoe a proteger.

7. Estados Unidos: Bowman v.
Monsanto Co. e seus limites como
pardmetro comparativo

Ja se demonstrou anteriormente, por que o0
precedente Bowman v. Monsanto Co., 569 U.S. 278
(2013), nao oferece parametro comparativo
adequado para a solugdo da controvérsia brasileira:
no direito norte-americano, a semente utilizada pelo
agricultor era, ela propria, objeto de patente,
circunstancia juridicamente impossivel no Brasil,
onde plantas e sementes, ressalvados
microrganismos transgénicos, nao sao patenteaveis.

A Suprema Corte dos Estados Unidos, em decisao
unanime da relatoria da Justice Elena Kagan, afirmou
que a doutrina da exaustao de patentes nao autoriza
o comprador a fabricar cépias adicionais do item
patenteado, e que replantar sementes patenteadas
equivale a fabricar um novo artigo protegido, e nao a
usar o artigo originalmente adquirido.*

8 AVILA, Charlene de. A antinomia juridica da intercessdo entre
patentes e cultivares. In: BARBOSA, Denis Borges; WACHOWICZ,
Marcos (coord.). Propriedade Intelectual: desenvolvimento na
agricultura. Curitiba: GEDAI/UFPR, 2016. No mesmo sentido, AVILA,
Charlene de; PERIN, Neri. Analises pontuais sobre o julgamento do Resp
n° 1.610.728 /RS - Sojicultores x Monsanto. RRDDIS - Revista Rede de
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O precedente reafirma, para o direito norte-
americano, a distin¢ao entre "usar" e "fazer" ("make")
0 objeto patenteado, distingao que, no sistema
brasileiro, carece do mesmo pressuposto de partida,
dado que o objeto reproduzido (a planta) nao é, ele
proprio, patenteavel.

A citacao do precedente norte-americano pelo voto
condutor do STJ, portanto, ainda que compreensivel
como reforco retoérico, nao se presta a sustentar
tecnicamente a conclusao alcancada, por operar
sobre pressuposto de patenteabilidade da semente
que inexiste no ordenamento brasileiro.

A diferenca estrutural entre os dois sistemas,
americano, que permite o patenteamento de plantas
e sementes (utility patents on plants, desde J.E.M. Ag
Supply, Inc. v. Pioneer Hi-Bred International, Inc.,
534 U.S. 124 (2001)), e brasileiro, que o veda
expressamente, deveria ter conduzido a um
exercicio de distinguishing explicito, e ndo a mera
invocacao do precedente estrangeiro como reforco
persuasivo.

7.1 Uniao Europeia: o privilégio do
agricultor na Diretiva 98 /44 /CE

O direito europeu de patentes oferece parametro
comparativo mais adequado, precisamente por
partir de premissa semelhante a brasileira quanto a
limitacao da patenteabilidade em matéria viva.

A Diretiva 98/44/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, relativa a protecao juridica das invengdes
biotecnologicas, estabelece, em seu art. 10, que a
protecao conferida por uma patente relativa a um
material bioloégico dotado, em virtude da invencao,
de propriedades determinadas, se estende a todo e
qualquer material biolégico obtido a partir desse
material bioldgico, por reproducao ou multiplicacao,
sob forma idéntica ou diferenciada e dotado das

Direito Digital, Intelectual & Sociedade, Curitiba, v. 2, n. 4, p. 251-293,
2022, esp. p. 291-292. 3

% ESTADOS UNIDOS DA AMERICA. Supreme Court of the United States.
Bowman v. Monsanto Co., 569 U.S. 278 (2013). Opiniao unanime da Corte
redigida pela Justice Elena Kagan, julgado em 13 maio 2013.
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mesmas propriedades, regra que, a primeira vista,
aproximar-se-ia da solugao adotada pelo STJ.%

Todavia, a mesma diretiva instituiu, em dispositivo
especifico sobre o privilégio do agricultor, excecao
que autoriza o agricultor a utilizar o produto de sua
colheita para reproducao ou multiplicagao em sua
propria exploragdao, mediante o pagamento de
remuneracgao equitativa e sensivelmente inferior a
cobrada no licenciamento da producao de material
de propagacao vegetal, férmula de equilibrio que o
precedente brasileiro, ao negar qualquer aplicacao
do privilégio do agricultor previsto no art. 10 da LPC
aos titulares de patentes, nao contemplou.

A distingao é relevante: o direito europeu nao nega a
extensdo da protecdo patentaria ao material
reproduzido, mas condiciona essa extensao a um
regime de excecdes especificas que preservam,
ainda que de forma economicamente onerada, a
pratica histérica da semente guardada para uso
proprio.

O precedente brasileiro, ao afastar
peremptoriamente a aplicabilidade do privilégio do
agricultor da LPC aos titulares de patentes, sem
instituir, em contrapartida, regime equivalente de
excecdo no ambito da propria LPI, adotou solucdo
mais restritiva do que a europeia, sem enfrentar
explicitamente as razoes pelas quais o ordenamento
brasileiro deveria conferir menor protecao ao
agricultor do que o direito da Uniao Europeia.

Cabe observar, ademais, uma distincao estrutural
adicional entre os dois sistemas, com relevancia
direta para o problema examinado neste artigo.

O art. 9° da Diretiva 98/44/CE que disciplina
especificamente a extensao da protecao da patente
sobre material biologico contendo informacao
genética a todo material em que essa informacao
esteja incorporada e exerca sua funcao, pressupoe,
para que a extensao opere, que a informacao

60 UNIAO EUROPEIA. Diretiva 98 /44 /CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 6 de julho de 1998, relativa a protecdo juridica das
invencdes biotecnolégicas. Jornal Oficial das Comunidades Europeias, L
213, 30 jul. 1998, art. 10 (privilégio do agricultor no direito europeu de
patentes).
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genética esteja efetivamente presente e em atividade
funcional no material derivado; nao equivale,
portanto, a uma presungao irrefragavel de que
qualquer produto derivado da reproducao do
material original esteja automaticamente abrangido
pela patente, independentemente de exame da
funcao da informacgao protegida naquele produto
especifico.

O direito europeu, portanto, mesmo em sua vertente
mais protetiva ao titular da patente, preserva exame
funcional e nao meramente formal da presenga do
elemento patenteado, nuance ausente na leitura
consolidada pelo precedente brasileiro, que tende a
presumir a incidéncia da nao-exaustdao pela mera
presenca histérica do gene na cadeia genealdgica da
planta, independentemente de exame renovado, a
cada geracao, da fungao exercida pela sequéncia
protegida.

8. COMPATIBILIDADE COM OS
COMPROMISSOS INTERNACIONAIS DO
BRASIL

8.1 O Acordo TRIPS e a opcao legislativa
do art. 27.3(b)

O art. 27.3(b) do TRIPS autoriza expressamente os
Estados-membros a excluir plantas e animais da
patenteabilidade, desde que instituam protecao sui
generis as variedades vegetais.®

O Brasil exerceu essa faculdade, optando por vedar a
patente sobre plantas (art. 18, III, LPI) e por instituir
a Lei de Protecao de Cultivares como sistema
especifico e equilibrado, que contempla, em seu art.
10, o privilégio do agricultor como contrapartida a
exclusividade conferida ao obtentor.

A interpretagao que estende os efeitos da patente
sobre o gene e o processo a planta inteira e as suas

6! ORGANIZAGAO MUNDIAL DO COMERCIO. Acordo sobre Aspectos
dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio
(TRIPS). Anexo 1C do Acordo de Marraqueche, 1994, arts. 27.3(b) e 28.1.
Internalizado no Brasil pelo Decreto n° 1.355, de 30 de dezembro de
1994.
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geragoes sucessivas — sem as limitagoes previstas no
regime de cultivares tem o potencial de neutralizar,
por via hermenéutica, a opgao legislativa que o TRIPS
expressamente autorizou o Brasil a adotar:
transforma-se, na pratica, em protecao patentaria de
fato sobre a planta, ainda que formalmente a patente
recaia apenas sobre o gene e o processo.

8.1.1 O art. 30 do TRIPS e as excecgoes
limitadas aos direitos conferidos pela
patente

O art. 30 do Acordo TRIPS autoriza os Estados-
membros a estabelecer excecOes limitadas aos
direitos exclusivos conferidos por uma patente,
desde que tais excegoes nao conflitem de forma nao
razoavel com exploracao normal, nem
prejudiquem de forma nao razoavel os interesses
legitimos do titular, levando em conta os interesses
legitimos de terceiros.

sua

O principio da exaustao de direitos, tal como
positivado no art. 43 da LPI, constitui excecao dessa
natureza, plenamente compativel com o padrao do
art. 30 do TRIPS, na medida em que se limita a
reconhecer que o titular ja auferiu o beneficio
econdmico da exclusividade na primeira colocagao
do produto no mercado sem prejudicar, portanto, de
forma nao razoavel, seus interesses legitimos.

A leitura que amplia a excecao do art. 43, VI, in fine
(nao-exaustao), de modo a alcancar a reserva de
sementes para uso proprio do agricultor, hipotese
estruturalmente analoga ao consumo, € nio a
multiplicagdo comercial, desloca o equilibrio que o
proprio art. 30 do TRIPS pressupde entre os
interesses do titular da patente e os interesses
legitimos de terceiros, nestes incluido o agricultor
que historicamente pratica a guarda de sementes
como parte integrante de sua atividade produtiva.

Uma interpretagdio doméstica que amplie
desproporcionalmente os direitos do titular da
patente, para além do que a prépria arquitetura da
LPI (arts. 42 e 43) estabeleceu como equilibrio
legislativo, tampouco se harmoniza com o espirito do
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art. 7° do TRIPS, que situa a protecao da propriedade
intelectual como instrumento para a promocao da
inovagdo tecnolégica em beneficio muatuo de
produtores e usuarios de conhecimento tecnologico,
e nao como fim em si mesma.

9. A ASSIMETRIA SISTEMICA FRENTE AO
REGIME DE CULTIVARES E SUAS
CONSEQUENCIAS PRATICAS

9.1 Da "invencao acessdria" a patente de
fato sobre objeto nao patenteavel

A prética regulatéria em matéria de biotecnologia
agricola distingue, com razoavel consenso técnico,
entre a planta transgénica como tal, ndo patenteavel
no Brasil e as chamadas invengdes acessorias:
tecnologias, processos, genes ou construgoes
génicas desenvolvidas para criar,
aprimorar a planta, que podem ser patenteados
quando atendam aos requisitos de novidade,
atividade inventiva e aplicacao industrial, ainda que
a planta inteira permaneca fora do alcance da
patente.

utilizar ou

A tecnologia CP4 EPSPS ¢é frequentemente
apresentada, na pratica administrativa e negocial,
como exemplo paradigmatico de invengao acessoria
nesse sentido: o processo de insercao do gene
constitui invengdo patenteavel, a planta de soja
resultante, nao. Quanto ao gene isolado em si,
reivindicado como produto na Carta-Patente n°® PI
1100008-2, sua inclusao sob o mesmo roétulo de
"invencdo acessoria patenteavel” reproduz, na
pratica regulatoria, a mesma imprecisao dogmatica
ja identificada na Segdo 5 deste artigo: falta-lhe
amparo na excecao taxativa do art. 18, III, paragrafo
Unico, da LPI, razao pela qual sua qualificagao como
matéria patenteavel auténoma permanece, no rigor
da lei, tdo contestavel quanto a patenteabilidade da
propria planta.

Ainterpretacgao que estende, por via do art. 43, VI, in
fine, da LPI, os efeitos de ndo-exaustido a planta
inteira e as suas geragdes sucessivas produz, na
pratica, o efeito equivalente ao de uma patente sobre
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a invengdo acessoria cujo alcance econdmico se
projeta sobre o objeto principal ndo patenteavel, a
planta, contornando a vedacao legal por via
interpretativa.

O titular da invencao acessoria obtém, mediante o
controle do componente genético, controle
econOmico sobre a planta inteira e sobre suas
geragoes sucessivas, alcancando por via transversa
aquilo que o legislador expressamente vedou: uma
patente de fato sobre a planta transgénica.

9.2 A assimetria com o regime de
cultivares

Essa dinamica gera assimetria sistémica relevante
frente ao regime de protecao de cultivares. O titular
de Certificado de Protecao de Cultivar esta sujeito as
limitacdes do art. 10 da LPC, reserva de sementes
para uso proprio, comercializagao como alimento ou
matéria-prima, doacao ou troca entre pequenos
produtores rurais.

O titular de patente sobre gene e processos
relacionados a transgenia, segundo a tese firmada,
nao estd sujeito a nenhuma dessas limitacdes,
obtendo, por essa via, protecao mais ampla e mais
duradoura do que aquela conferida pelo sistema
especifico que o legislador desenhou para as
variedades vegetais.

O resultado é um incentivo estrutural para que todo
obtentor racional busque, sempre que tecnicamente
viavel, protegao patentaria sobre algum componente
genético da variedade, ainda que residual, em
detrimento do sistema de cultivares, o que tende, a
médio prazo, a esvaziar a Lei n° 9.456 /1997 como
instrumento auténomo de protecao e de equilibrio
entre obtentores e agricultores.

% Voto do Min. Marco Buzzi no REsp n° 1.610.728 /RS, e-STJ fls. 6.277-
6.280, com dados da Confederagao Nacional da Agricultura e Pecuaria
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9.3 Consequéncias econdomicas e de
seguranca juridica

As consequéncias praticas dessa assimetria nao sao
apenas teoricas. A pratica histérica da semente
guardada (saved seed), culturalmente enraizada e
economicamente relevante para produtores de
pequeno e médio porte, torna-se, a partir do
precedente, potencialmente sujeita a cobranca de
royalties mesmo quando destinada exclusivamente
ao uso proprio do agricultor, hipotese que extrapola
a literalidade do elemento "comercial" constante do
art. 43, VI, in fine, da LPI.

A auséncia de distingdo entre multiplicagao
comercial (dirigida a revenda a terceiros,
legitimamente sujeita a ndo-exaustao) e reserva para
uso proprio (que deveria, tecnicamente, submeter-
se a exaustdo) gera inseguranga juridica que se
projeta sobre toda a cadeia produtiva do
agronegocio brasileiro, elevando estruturalmente os
custos de producao e aprofundando a dependéncia
tecnolégica dos produtores rurais frente aos
titulares de tecnologia biotecnologica.

A dimensao econdmica dessa inseguranca nao é
desprezivel. Segundo dados da Confederacao
Nacional da Agricultura e Pecuaria citados no
proprio julgamento do precedente, o agronegbcio
brasileiro respondia, em 2016, por cerca de RS 1,3
trilhao em bens e servicos, equivalente a 23,6% do
Produto Interno Bruto nacional a época, com a soja
representando, em 2018, valor bruto de producao da
ordem de RS 127,7 bilhdes; a area plantada com graos,
na safra 2017/2018, alcangou 61,7 milhdes de
hectares, com colheita de 227,8 milhdes de
toneladas.®

Sendo a soja transgénica tolerante ao glifosato
cultivar amplamente disseminado nessa area
plantada, qualquer indefinicao sobre os exatos
limites da cobranca de royalties associada a
tecnologia se restrita a primeira aquisicio da
semente ou estendida indefinidamente a cada novo

(CNA) relativos a 2016-2018 e do Ministério da Agricultura, Pecuaria e
Abastecimento relativos a safra 2017,/2018.
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ciclo de replantio, projeta-se sobre parcela
expressiva da economia agricola nacional, com
potencial de elevar estruturalmente os custos de
producao de milhdes de produtores rurais, dos
grandes exportadores aos pequenos agricultores
familiares amparados pelas excecoes da LPC.

9.4 A finalidade protetiva da Lei de
Protecao de Cultivares e sua exposicao
de motivos

A génese legislativa da LPC reforca a leitura
sistematica aqui proposta.

Ajustificacao do projeto de lei que resultou na Lei n°
9.456 /1997 registra que a proposi¢cao buscava
constituir base normativa capaz de apoiar "a
comunidade cientifica, institui¢cdes, produtores de
sementes, melhoristas", com énfase expressa "a
defesa dos pequenos produtores quanto a

reutilizaciao das sementes em suas plantacoes”.®

A preocupagao do legislador com a preservagao da
pratica da reserva de sementes por pequenos
produtores rurais nao ¢é, portanto, elemento
acessorio ou lateral do sistema de cultivares, mas
integra sua propria razao de ser historica, tal como
registrada na exposicao de motivos que precedeu a
norma. Uma interpretagcao que esvazie, por via
obliqua mediante extensao dos efeitos de patentes
sobre genes e processos —, essa mesma prerrogativa
que o legislador quis expressamente resguardar,
subverte nao apenas a letra da lei, mas sua finalidade
historica declarada.

9.5. Uma quarta hipotese interpretativa:
a leitura conciliadora e seus limites

Por rigor metodolégico, cabe examinar ainda uma
quarta hipotese interpretativa, de carater
conciliador, que os proprios elementos técnicos do
litigio permitem construir, ainda que nao seja a
interpretagao que este artigo propdoe como mais

% Congresso Nacional. Justificacao do Projeto de Lei que resultou na Lei
n°® 9.456 /1997 (Lei de Protecao de Cultivares), Exposicao de Motivos,
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adequada.
Essa leitura consistiria em admitir,
excepcionalmente, que o ‘“produto obtido

diretamente por processo patenteado” (art. 42, II, in
fine, da LPI) alcancasse também produtos nao
patenteaveis, como a propria planta transgénica,
superando-se, para esse efeito especifico, a vedagao
dos arts. 10, IX, e 18, III, da LPI.

Mesmo nessa hipotese extrema, contudo, a
superacao da vedacao legal teria de ocorrer duas
vezes, € NA0 uma: primeiro, para admitir que a planta
transgénica apesar de ndo patenteavel, seja "produto
obtido diretamente" do processo; segundo, para
estender esse mesmo raciocinio a semente, que nao
é sequer produto direto da planta, mas produto de
produto.

Mesmo que se aceitasse essa dupla superacgao, o que
este artigo nao recomenda, pelas razdes ja expostas
quanto aos limites da derrotabilidade normativa, dela
nao decorreria, ainda assim, a possibilidade de
excepcionar o principio da exaustao nos termos do
art. 43, VI, da LPI, porquanto esse dispositivo exige,
para a configuracao do requisito negativo, que o
objeto multiplicado seja precisamente um "produto
patenteado”, categoria que a planta, por definicao,
nao integra, ainda que se admita, para fins
argumentativos, sua equiparagao a "produto obtido
diretamente" do processo.

Nessa hipoétese conciliadora, portanto, o resultado
pratico seria a incidéncia da exaustao geral do art.
43,1V, da LPI e nao da excecao do inciso VI, de modo
que, uma vez colocada a semente no mercado pela
titular da patente, cessaria a possibilidade de nova
cobranca de royalties com fundamento na patente
de processo, restando a titular, para protecio da
planta como tal, unicamente a via mais adequada e
tecnicamente correta, do registro como cultivar
perante o SNPC, com a remuneracao e as limitacoes
proprias da LPC.

registros do processo legislativo.
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10. Proposta de releitura sistematica
das leis de cultivares e patentes a luz
da Constituicdo

A superagao das inconsisténcias identificadas nao
demanda, a rigor, alteracao legislativa, mas releitura
dogmaticamente coerente dos dispositivos ja
vigentes, capaz de preservar tanto o incentivo a
pesquisa biotecnoldgica quanto a integridade das
exclusoes legais de patenteabilidade.

Propde-se, para tanto, distingdo sistematica entre
duas hipoteses:

Quando o produto reproduzido pelo agricultor for,
ele proprio, objeto de patente, hipotese restrita, no
direito brasileiro, aos microrganismos transgénicos,
aplica-se integralmente a excecao de nao-exaustao
do art. 43, VI, in fine, da LPI;

Quando o produto reproduzido for planta ou
semente nao patenteavel, resultante de processo
patenteado (gene e método de insercao), a protegao
patentaria esgota-se, para fins de exaustdo, na
primeira comercializacao da semente contendo o
gene, ressalvada apenas a hipotese de multiplicacao
comercial em sentido estrito, isto €, destinada a
revenda a terceiros como semente, em concorréncia
direta com o titular ou seu licenciado -,
permanecendo a reserva para uso proprio do
agricultor submetida ao regime de exaustao plena.

Essa releitura preserva a coeréncia entre a LPI e a
LPC, harmoniza-se com a opgao legislativa exercida
no exercicio da margem de conformaciao do art.
27.3(b) do TRIPS, atende a ponderacgao constitucional
entre o direito de exclusiva (art. 5°, XXIX, CF) e a
funcgao social da propriedade, a livre concorréncia e
a soberania alimentar (arts. 5°, XXIII, e 170, IV e VI,
CF), e observa o dever de consideracao das
consequéncias praticas das decisdes judiciais
previsto no art. 20 da Lei de Introducao as Normas
do Direito Brasileiro.5¢

5 BRASIL. Constituicao da Republica Federativa do Brasil de 1988, art.
5°, XXIII e XXIX; art. 170, IV e VI.
8 BRASIL. Decreto-Lei n° 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de
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Preserva, sobretudo, o incentivo econdmico ao
investimento em pesquisa e desenvolvimento
biotecnoloégico — que permanece integralmente
tutelado quanto ao processo de transformagao
genética e a primeira comercializacao da semente
dele resultante, sem depender, para tanto, de uma
reivindicacao de produto sobre o gene isolado cuja
base legal, como visto na Secao 5, é precaria —, sem,
contudo, converter essa tutela em controle perpétuo
e ilimitado sobre a atividade agricola subsequente.

Consideracgdes Finais

A andlise dogmatica desenvolvida ao longo deste
artigo conduz a uma conclusao que nao comporta
meio-termo: a interpretacao consolidada pelo
Superior Tribunal de Justica no julgamento do
Incidente de Assuncao de Competéncia n° 4 (REsp n°
1.610.728 /RS), a despeito de sua sofisticacao técnica,
de sua identificacao, da base fatica do litigio, patente
de processo, reivindicando também, sem amparo
bastante no art. 18, I1I, paragrafo inico, da LPI, o gene
isolado; nao a planta e do inegavel mérito de seus
prolatores, incorre em erro de subsunc¢ao normativa
que compromete a propria arquitetura da Lei de
Propriedade Industrial.

Ao estender os efeitos da nao-exaustao do art. 43, VI,
in fine, da LPI a objeto a planta transgénica que a
mesma lei declara expressamente nao patenteavel
(arts. 10, IX, e 18, III), o precedente nao apenas
interpreta a norma: ele a supera, criando, por via
jurisprudencial, uma patente de fato sobre
exatamente aquilo que o legislador quis, de modo
inequivoco, deixar fora do alcance do direito
patentario. Dito isso, trata-se de inversdo da propria
logica regra-excegao que estrutura o sistema.

A confusao entre o plano objetivo e o plano temporal
do advérbio "diretamente"; a criagao pretoriana da
categoria "matéria viva nao reprodutivel’, sem
qualquer amparo no texto da LPI, a inversao
hermenéutica entre regra geral (exaustao) e excegao

Introducdo as Normas do Direito Brasileiro), art. 20, com redagao dada
pela Lei n° 13.655, de 25 de abril de 2018.
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(nao-exaustao para multiplicacao comercial); a
supressao do elemento normativo "comercial" na
leitura do dispositivo; o desprezo pela distingao
entre produto de primeira geracao e produto de
segunda geracao (a semente como "produto de
produto"); e a inobservancia dos limites que a propria
teoria da derrotabilidade normativa impoe a
superacao interpretativa de regras legais, todos eles
convergem para o mesmo resultado sistémico: a
transferéncia, por via judicial, de um poder de
conformacao legislativa que a Constituicao reserva
ao Congresso Nacional, nao ao Poder Judiciario.

Quando um tribunal, por mais qualificados que sejam
fundamentos, produz efeito
equivalente ao de patentear o que a lei
expressamente proibe de patentear, ele nao apenas
decide um caso concreto: ele reescreve, para todos
os efeitos praticos, o arranjo legislativo que o
Congresso Nacional desenhou para equilibrar
patentes e cultivares no Brasil.

seus juridico

O confronto com o direito comparado apenas
acentua essa gravidade. A comparagao com o
precedente norte-americano Bowman v. Monsanto
Co. invocada, direta ou indiretamente, para reforcar
a solucao adotada, revelou-se tecnicamente
impropria, por pressupor a patenteabilidade da
propria semente, circunstancia normativamente
impossivel no Brasil; e o direito da Unidao Europeia,
que poderia oferecer parametro mais proximo,
instituiu, e isso é o ponto central, regime de
privilégio do agricultor mediante remuneracao
equitativa, precisamente a solucao de equilibrio que
o precedente brasileiro rejeitou sem enfrentamento
explicito das razdes que justificariam protecao
menor ao agricultor brasileiro do que aquela
conferida ao europeu.

Se o Brasil, exercendo a margem de conformacao
que o art. 27.3(b) do TRIPS lhe conferiu, optou por
vedar a patente sobre plantas e por instituir sistema
sui generis equilibrado para as variedades vegetais, a
leitura que neutraliza essa opgao por via
interpretativa, sem debate legislativo, sem
compensagao ao agricultor, sem os mecanismos de
excecao que o proprio direito comparado consagra,
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tensiona nao apenas a coeréncia interna do sistema,
mas os proprios compromissos internacionais que o
Brasil livremente assumiu.

A consequéncia pratica mais grave da interpretacao
consolidada ¢ a criacao de uma assimetria estrutural
entre o regime patentario e o regime de cultivares,
capaz de esvaziar, a médio prazo, a funcio
equilibradora que o legislador conferiu a Lei n°
9.456 /1997, cuja propria exposicdo de motivos
consignou, de modo expresso, a preocupagao com a
defesa dos pequenos produtores quanto a
reutilizacao de sementes em suas plantagoes.

O ntcleo do acérdao assenta-se na distingao formal
entre gene patenteado e planta nao patenteavel. Tal
distingao, embora correta em abstrato, revela-se
materialmente falaciosa quando produz efeito
pratico de subordinagao indireta e integral da planta
a patente do componente genético, permitindo ao
titular controlar indefinidamente a multiplicacao do
vegetal. Trata-se de sofisma juridico que privilegia a
forma em detrimento da substancia, frustrando a
finalidade expressa da vedacao legal a
patenteabilidade de vegetais, fundada em razoes de
politica publica e segurancga alimentar.

A criacao judicial da categoria “matéria viva nao
reprodutivel” nao encontra respaldo normativo e
em contradicao lbégica, pois a
reprodutibilidade é atributo inerente aos seres vivos.
Ao transformar excegao restritiva — a nao incidéncia
da exaustao na multiplicacao comercial de produto
patenteado — em regra geral, o julgado pratica
verdadeira legislagao judicial, esvaziando o artigo 43,
VI, da LPI e invertendo sua légica normativa.

incorre

O precedente igualmente desestrutura o sistema da
Lei n. 9.456/1997, concebido para equilibrar
incentivos a inovagdo com a funcdo social da
agricultura. Ao permitir que patentes
biotecnologicas contornem os limites do regime de
cultivares — especialmente o privilégio do agricultor
e o prazo definido de protecao —, o acérdao torna o
sistema especial funcionalmente inttil, promovendo
sua derrogacao judicial.
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A interpretacao conferida ao artigo 43, VI, da LPI
ignora requisito textual inafastavel: a excecao a
exaustao exige que o bem utilizado na multiplicacao
seja “produto patenteado”. Como plantas e sementes
transgénicas nao sao patenteadas nem patenteaveis,
a excecao nao se aplica. Impoe-se, portanto, a
incidéncia plena da exaustdo, esgotando-se os
direitos do titular do gene na
comercializacao autorizada da semente.

primeira

Ainda que se admitisse interpretacao extensiva
capaz de equiparar o “produto obtido por processo
patenteado” (artigo 42, II, da LPI) ao “produto
patenteado” referido no artigo 43, VI, o ébice juridico
persistiria: plantas e sementes permanecem bens
nao patenteados e nao patenteaveis. A distingao
terminoloégica operada pelo legislador entre
“produto objeto de patente” e “produto obtido por
processo patenteado” é deliberada, e o siléncio do
artigo 43, VI, quanto a férmula ampliativa do artigo
42, 1I, configura inequivoca restricdo normativa,
incompativel
promovida pelo STJ.

com a ampliacdo jurisprudencial

A orientagao firmada no REsp n. 1.610.728 /RS, ao
permitir que patentes biotecnologicas produzam
efeitos equivalentes a patenteabilidade de vegetais,
subverte a légica do sistema legal e constitucional da
propriedade intelectual. Tal construcao esvazia o
regime especial das cultivares (Lei n. 9.456/1997),
ignora a vedagao expressa do artigo 18, 1II, da LPI e
rompe com OS pressupostos constitucionais da
protecao patentaria, notadamente a temporalidade
do privilégio, sua submissao ao interesse social e sua
funcao instrumental ao desenvolvimento nacional
(artigo 5°, XXIX, CF).

Ao afastar a exaustao de direitos e admitir controle
indefinido sobre geracoes sucessivas de plantas, o
precedente transforma privilégio temporario em
subordinagao perpétua, descolando a remuneragao
por royalties de qualquer correlagao com custos
efetivos de pesquisa e desenvolvimento. A tutela
patentaria deixa, assim, de incentivar inovagao para
operar como mecanismo de extracao continuada de
renda em mercado essencial, com impactos
estruturais sobre a agricultura, a soberania produtiva
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e a seguranga alimentar.

A distingao legislativa entre microrganismos — tnica
matéria viva patentedvel no Brasil — e plantas nao
constitui mero acaso normativo, mas expressao de
escolha politica consciente, fundada em diferengas
bioldgicas, sociais substantivas.
Ignora-la implica neutralizar a ratio legis de dois
regimes juridicos cuidadosamente diferenciados e
promover apropriacao privada permanente de
patrimdnio genético coletivo, em manifesta tensao
com os comandos constitucionais e com os
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil,
notadamente a Convengao sobre Diversidade
Bioldgica e o Tratado Internacional sobre Recursos
Fitogenéticos para Alimentacao e Agricultura.

econdmicas e

Diante desse quadro, a reavaliacao do precedente
firmado no REsp. 1.610.728 /RS impode-se como
exigéncia de coeréncia sistémica, fidelidade a lei e
observincia da supremacia constitucional. Nao se
trata apenas de corrigir incongruéncia interpretativa
pontual, mas de restabelecer os limites materiais da
propriedade intelectual, de modo a compatibilizar
inovagdo tecnolégica com a fungao social da
agricultura, a seguran¢a alimentar e a soberania
nacional.

A manutencao do entendimento atual compromete a
racionalidade do ordenamento juridico e projeta
efeitos de politica publica flagrantemente
incompativeis com os fundamentos e objetivos
fundamentais da Republica estabelecidos nos artigos
1° e 3° da Constituicao Federal.

A releitura sistematica proposta neste artigo,
distinguindo produto patenteado de produto obtido
de processo patenteado, distinguindo produto de
primeira geracao de produto de segunda geracao, e
distinguindo multiplicacao comercial de reserva para
uso proprio ¢é a leitura que preserva,
simultaneamente, os dois valores que a Constituicao
e a legislacao infraconstitucional buscaram conciliar.

De um lado, o incentivo econdmico ao investimento
em pesquisa e desenvolvimento biotecnolégico, que
permanece integralmente tutelado quanto ao
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processo de transformagdo genética e a primeira
comercializacao da semente dele resultante; de
outro, a integridade das exclusoes legais de
patenteabilidade e a seguranga juridica de milhoes
de produtores rurais brasileiros, cuja atividade
responsavel por parcela expressiva do Produto
Interno Bruto nacional nao pode ficar refém de
indefinicao interpretativa sobre os exatos limites de
uma cobranca de royalties perene.

Ao longo do itinerario examinado, uma sentenca
singular, seis desembargadores distribuidos em dois
julgamentos colegiados no TIRS, e trés Ministros do
STJ chegaram a conclusoes distintas e, por vezes,
frontalmente contraditorias sobre o alcance de dois
artigos da mesma lei.

Essa multiplicidade de leituras é sintoma de que a
LPI, ao disciplinar a protecao patentaria de matéria
viva, deixou zona de penumbra normativa que o
precedente do IAC n° 4, longe de dissipar,
aprofundou. A tese fixada para os fins do art. 947 do
CPC/2015 tem, por definicao, vocacao de
estabilidade e uniformizacao; mas estabilidade
construida sobre premissa dogmaticamente instavel
tende a gerar, no médio prazo, mais litigiosidade, nao
menos, a medida que novos casos, envolvendo
diferentes tecnologias, culturas e configuragoes
contratuais, expuserem as fissuras que este artigo
procurou identificar.

O precedente, por sua relevancia econdmica e social,
e pela controvérsia doutriniria que ja suscitou,
permanece aberto a seja  por
composicao ampliada do proprio Superior Tribunal
de Justica, em juizo de revisao que a dinimica normal

reavaliacao,

da jurisprudéncia nao exclui, seja pela via legislativa,
mediante aperfeicoamento dos artlgos. 42 e 43 da
LPI que explicite a distin¢ao aqui defendida entre
produto patenteado e produto obtido de processo
patenteado, em matéria viva.

Nao se trata de negar protecao a inovagdo
biotecnologica, mas este estudo insiste em que essa
protecao seja exercida dentro dos limites que o
proprio legislador, no exercicio legitimo de sua
competéncia constitucional, estabeleceu.
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O debate, longe de esgotado, permanece central
para o equilibrio entre inovacao biotecnolégica e
seguranga juridica no campo, equilibrio que, no
direito brasileiro, ainda demanda maior densidade
dogmatica do que aquela alcangada até o presente
momento, € que este artigo pretendeu, na medida de
suas forcas, contribuir para reconstruir.
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