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RESUMO

O presente trabalho desenvolve uma reflexdo critico-juridica acerca do tema
da protecdo da propriedade industrial das variedades vegetais no contexto da
biotecnologia agricola. A partir do delineamento do contexto de protecao juridico-
normativo e constitucional da propriedade industrial de variedades vegetais, o
estudo objetiva responder quais os limites de protecdo do processo de
patenteamento de sementes transgénicas e se aplicavel a doutrina de exaustao de
patente no caso da soja Transgénica Roundup Ready® em face da natureza
autorreplicavel de sua tecnologia. A partir da analise do caso Bowman versus
Monsanto julgado pela Suprema Corte Americana, feitas as devidas ressalvas em
relacdo ao sistema legal em matéria de propriedade industrial do Brasil, o trabalho
investiga se a aplicacdo — ou ndo — da doutrina de exaustéo de patente, a depender
do caso concreto, esta intrinsecamente relacionada a propria fungdo social da
propriedade industrial, considerada neste trabalho como principio limitador do direito
de exclusividade que permite, em dUltima instancia, a conciliacdo de direitos

fundamentais em colisao.

Palavras-chave: Cultivares; Doutrina de Exaustdo de Patente; Organismos
Geneticamente Modificados; Propriedade Industrial; Sementes Transgénicas;

Variedades Vegetais.



ABSTRACT

This paper develops a critical-legal examination on the subject of industrial
property protection of plant varieties in the context of agricultural biotechnology. From
the design of the context of legal, regulatory and constitutional protection of industrial
property rights for plant varieties, the study aims to answer which are the limits of
protection of the patents on genetically modified seeds process and if it is applicable
the law of patent exhaustion in the case of transgenic soybean Roundup Ready®
due to its technology self-replication nature. From the analysis of the case Monsanto
v. Bowman judged by the U.S. Supreme Court, and made the necessary caveats
regarding the legal system in the field of industrial property in Brazil, the work
investigates whether the application - or not - of the doctrine of exhaustion of patent
rights, depending on the specific case, is intrinsically related to the very social
function of intellectual property, which in this work is considered as a limiting principle
of the exclusive right that allows, ultimately, the reconciliation of fundamental rights in

collision.

Key-words: Cultivars; Doctrine of Patent Exhaustion; Genetically Modified
Organisms; Industrial Property; Gm Seeds; Plant Varieties.
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INTRODUCAO

O presente trabalho objetiva desenvolver uma reflexao critico-juridica acerca
do tema da protecdo de variedades vegetais, especificamente no que concerne a
andlise de qual a extensdo dos limites de protecdo do processo patenteado e da
variedade vegetal em si, considerando, primordialmente, a doutrina de exaustéo da

patente e a natureza autorreplicavel das sementes.

Em um primeiro momento, portanto, a dissertacdo tratara do contexto de
protecdo juridico-normativo da propriedade industrial de processos biotecnolégicos,
apresentando as disposicdes das leis de Propriedade Industrial e de Protecdo de
Cultivares. Ademais, sinala-se que, de forma inevitavel, também contemplard o
regime juridico internacional atinente & matéria, posto que dele, notadamente a
Convencao da Unido Internacional para Protecdo de Obtencdes Vegetais (UPOV) e
o Tratado sobre Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio

(TRIPS), decorre a regulamentacédo legal aplicada pelo Brasil.

Assim, nesse contexto, buscara investigar a existéncia, ou ndo, de eventual
daplice protecdo pelas Leis n.° 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial) e n.°
9.456/1997 (Lei de Protecdo de Cultivares) quando o varietal veicular processo
biotecnoldgico de transgenia. Ainda, examinara as previsdes contidas nos referidos
diplomas legais acerca da possibilidade de reserva de sementes pelos sojicultores
para replantio em suas lavouras e demais excecOes de apropriabilidade conferidas
ao agricultor e ao pesquisador, que se constituem como limitacdes ao direito do
obtentor e circunscrevem a extensédo do seu privilégio a limites juridicos, além dos

temporais e geograficos previstos em lei.

Posteriormente, o segundo capitulo tratard da protecdo constitucional da
propriedade industrial das variedades vegetais, discorrendo sobre a sua funcgéo
social como principio limitador do direito de exclusividade de plantas. Neste capitulo
sera abordado o principio do esgotamento de direitos, também conhecido como
doutrina de exaustdo de patente, especificamente em processos biotecnolégicos,
levando-se em conta a particularidade da natureza autorreplicavel das sementes

transgénicas. Em especifico, sera apresentado o caso da soja Roundup Ready®
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julgado recentemente pela Suprema Corte Americana e conhecido como Bowman
versus Monsanto, em que se discute a aplicacdo ou ndo da doutrina de exaustao de

patente para tecnologias autoduplicativas.

Por fim, serdo realizados alguns apontamentos finais acerca de conclusdes
extraidas do caso Bowman versus Monsanto e transpostas as mesmas para o direito
brasileiro, com a finalidade de responder se a aplicacdo — ou ndo — da doutrina de
exaustdo de patente quando a protecdo recair em tecnologias autoduplicativas, a
depender do caso concreto, esté intrinsecamente relacionada a propria funcdo social
da propriedade industrial, considerada neste trabalho como principio limitador do
direito de exclusividade que permite, em ultima instancia, a conciliacdo de direitos

fundamentais em colisao.
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CONCLUSAO

Inicialmente, quando surgiram as sementes transgénicas, a discussao
juridica concentrava-se principalmente na questdo da seguranca alimentar. Ainda,
muito se falou sobre o seu impacto no meio ambiente, devido a crescente
utilizacdo das sementes transgénicas nas culturas de soja, algodao, alfafa e outros
géneros. Estas questdes, as quais ainda persistem e sdo extremamente relevantes
para a coletividade, todavia, dividem o debate na atualidade com outros grandes
guestionamentos, tal qual o objeto desta dissertagdo, que procura responder se a
doutrina de exaustdo de patente se aplica no caso das tecnologias

autorreplicaveis.

Esta discussao, como visto, reverbera para além do direito de propriedade
industrial, e, como um polvo, alca seus tentidculos também para o direito
concorrencial, para o direito dos contratos e para o direito constitucional,
perpassando por fim, mas de forma n&o menos importante, a economia. As
repercussées econbmicas e sociais, alids, € que estabelecem em grande parte as
premissas que conduzem as respostas aos questionamentos subjacentes ao

trabalho.

O presente trabalho, assim, ao partir da andalise do contexto de protecao
juridico-normativa e constitucional em matéria de propriedade industrial das
variedades vegetais, concluiu que a sua funcéo social se fundamenta no equilibrio
auferido pela limitacdo do direito de exclusividade, na exata medida em que
assegure, de um lado, o interesse econémico do titular do direito, que pretende um
monopdlio “legal”, e, de outro, o interesse social. Ademais, foi dito que a sua
funcdo social deve ser interpretada no caso concreto, e eventual abuso e seus
limites interpretados de forma sistematica, uma vez que o direito de propriedade e o

direito a livre iniciativa, como mencionado, possuem idéntico status constitucional.

Ressalvou-se que estes limites, podem ser temporais, geograficos ou dizer
respeito a prépria extensao juridica e técnica da exclusividade. Ao discorrer sobre 0s
mesmos, portanto, procurou-se enfocar a importancia de se repensar a doutrina de

exaustdo de patente em virtude do surgimento das tecnologias autorreplicaveis, a qual
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determina quando se esgotam os direitos do titular do bem protegido. Frisou-se que,
nao obstante no direito brasileiro estar o instituto expressamente previsto no art. 43,
inciso IV e VI da Lei n.° 9.279/1996, a sua aplicacdo passou a ser extremamente
controversa com o surgimento das chamadas tecnologias autoduplicativas, tal qual é

0 caso das sementes transgénicas, que se autoreproduzem.

Considerando, portanto, esse cenario em que o direito nacional e o direito
estrangeiro ndo possuem disposicdo legal expressa para essas situacdes, 0
trabalho se ocupou entdo de analisar recente caso julgado pela Suprema Corte
Americana sobre o tema, em que Vernon Hugh Bowman, um agricultor americano,
adquiriu diretamente de armazéns autorizados sementes de soja contendo a
tecnologia Roundup Ready®, sem observancia dos termos do acordo de
licenciamento que estabelece o uso da tecnologia em uma Unica plantacao
comercial e a proibicdo de salva de semente que contenha a tecnologia patenteada

para fins de replantio.

A questdo de fundo era saber se a doutrina de exaustdo de patente seria
aplicavel no caso em face da natureza autorreplicavel das sementes, tendo a
Suprema Corte decidido que ndo, uma vez que neste caso em particular, ao
replantar as sementes, copias adicionais das mesmas foram feitas, violando assim
as normas de direito de propriedade industrial que vedam a reproducdo do item

que goza de protecado patentéria.

Sob a ética da protecéao juridico-normativo, defendeu-se que a transposicao
da conclusdo extraida do julgado norte-americano é plenamente viavel para o
sistema legal brasileiro, pois, ainda que diferentemente dos Estados Unidos o
Brasil ndo permita o patenteamento de seres vivos (animais e plantas), contempla
no art. 18, inciso lll e art. 42, inciso | e Il da Lei n.° 9.279/96 o patenteamento de
microrganismos geneticamente modificados e a extensao da protecao da patente

ao produto obtido diretamente do processo patenteado.

Sob a ética da protecdo constitucional, ressalvou-se que a aplicabilidade da
doutrina de exaustdo de patente para as tecnologias autorreplicaveis teria o

condao de subverter a propria teleologia do direito de propriedade industrial, que &
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o de assegurar o direito de propriedade do titular da patente e os direitos
fundamentais da sociedade a funcédo social da propriedade, ao desenvolvimento
tecnologico e econdmico do pais, ao direito de livre-concorréncia e, finalmente, ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado. Tanto nos Estados Unidos como no
Brasil, os inventos industriais sdo protegidos em nivel constitucional, sendo

assegurado aos inventores privilégio temporario sobre suas criagoes.

Ao se analisar a decisdo da Suprema Corte americana, portanto, conclui-se
que o caso Bowman versus Monsanto atenta de forma correta para estas
preocupagdes, na medida em que, ao defender que ndo ocorre a exaustdo de
direitos no caso das sementes transgénicas patenteadas, preserva o direito do
titular da patente, o qual seria erradicado ou perderia significativamente o seu valor
econdmico, j& que apds a primeira venda seria permitida a reproducao da patente
sem a necessidade de contraprestacao.

Esta conclusédo, como visto, pode servir de precedente para eventuais casos
que surgirem no Brasil. Novamente ressalva-se que, ainda que o art. 18, em seu
inciso lll, da Lei n.° 9.279/96 proiba expressamente o patenteamento do todo ou
parte de seres vivos, a excecado aos microrganismos transgénicos acaba por
constituir um permissivo para tanto. Com isso, aplicando-se as disposi¢cées do art.
43, que confere extensado de protecdo ao produto obtido diretamente de processo
patenteado, resta claro que as sementes transgénicas podem ser objeto de
patente, ndo aplicando-se, assim, a exaustdo de patente a elas para fins de

multiplicacé@o ou reproducdo do material propagativo.

Assim, a conclusdo a que chegou o presente trabalho foi a de que a
inaplicabilidade da doutrina de exaustdo de patente as sementes transgénicas face
sua natureza autorreplicAvel se justifica exatamente porque o0s beneficios
decorrentes da inovagao gerada pelo bem patenteado superam os custos sociais de
se conceder um monopadlio provisério para seu titular, mas até o limite que nao
configure abuso a ordem econdmica. Nesse sentido, conquanto assegurada a livre
concorréncia e a livre iniciativa, reciprocamente limitadas pelo direito de patente, a
funcdo social da propriedade industrial estard sendo atendida, ocorrendo a

verdadeira conciliacdo dos direitos fundamentais em jogo.
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