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Resumo

Este trabalho tem como objetivo apresentar a distingdo entre uma cultivar e
uma planta transgénica e também as principais diferengas da protecdo de
cultivares, estabelecida na Lei de Protecdo de Cultivares (LPC} e da prote¢ao po
patentes, (estabelecida no Codigo de Propriedade Industrial CPI). Concluij-se
que essas duas normas sdo distintas e que a dupla protecio das plantas contra-
ria o disposto na LPC. Os conflitos entre as duas normas sio evidentes, ndo sé
pela contraditoriedade expressa na LPC, mas também porque os tratamentos
garantidos as espécies vegetais entre os dois sistemas sio incompativeis.
Palavras-chave: cultivares — direitos de melhorista — obtentores — plantas
transgénicas — propriedade intelectual.

Introeducao

A protecdo da propriedade intelectual de novas variedades vegetais
e novos processos e produtos biotecnologicos tiveram um grande desta-
que apds as negociacdes da Rodada do Uruguai do Acordo Geral de Tarifas
e Comércio (GATT),* acordo que impde aos paises signatdrios regras rigi-
das quanto a propriedade intelectval, 0 qual culminou na cria¢io, em 1993,
do Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs)?, que obriga aos
raembros a criar ou modificar as leis nacionais que regulam a propriedade
intelectual a nivel interno. Tema que envolve os mais diversos interesses,
muito polémico, principalmente apds as ameacas de retaliagcdes comerci-
ais a nivel internacional.

O Brasil quando da ratificacio deste acordo, em 1994, assumiu o
compromisso de criar normas concernentes a propriedade intelectual.
Adotou assim, um sistema sui generis (a Lei de Protecio de Cultivares)
para proteger as novas variedades de plantas e o sistema patentario (Codi-
go de Propriedade Industrial) para proteger processos e produtos
biotecnoldgicos, ou seja, os microorganismos. Este trabalho tem como
objetivo apresentar a distingdo de cultivares e plantas transgénicas e as
principais diferencas existentes entre os dois sistemas adotados.

Cultivares e Plantas Transgénicas
O termo cultivar, que é utilizado como sinénimo de variedade, foi

extraido da juncio das palavras inglesas cultivated e variety (variedade
cultivada). (BOREM, 1999, p.768).
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Podemos definir cultivar “como um grupo de plantas com caracte-
risticas distinias, uniformes e estaveis”, (BOREM, 1999, p. 769) ou, como
“a variedade cultivada de planta, a qual se distingue por caracteristicas
fenotipicas e que, quando multiplicada por via sexual ou assexual, man-
tém suas caracteristicas distintas”. (TORRES, 2000, p.22-23).

Por sua vez, as plantas transgénicas, que freqilentemente s&o deno-
minadas organismos geneticamente modificados (OGMs), sdo aquelas “que
receberam dentro de suas células, material genético exdgeno, tal como
um gene, por exemplo, que confere resisténcia a um herbicida, via
biotecnologia”. (BOREM, 2001, p. 244).

O que difere uma da outra é o método de melhoramento que é utili-
zado para desenvolvé-las. As cultivares sdo obtidas por métodos de me-
lhoramento chamados “convencionais”. Esses métodos baseiam-se, “na
reproducio sexual, selecdo, hibridacdo intra e inter-especifica, mutagdes
artificiais produzidas por radiacdes ionizantes, nido ionizantes, agentes fi-
sicos e quimicos”. (PATERNIANI, 2001, p. 80).

Por outro lado, as plantas transgénicas originam-se das técnicas de
engenharia genética, advindas da moderna biotecnologia. Essas técnicas
s6 foram possiveis a partir de 1970, quando os cientistas conseguiram
transferir genes de um organismo para outro, com a manipulacao dos genes,
sem o concurso da reproducdo sexual. (PATERNIANI, 2001).

Ao invés de promover o cruzamento entre organismos relaciona-
dos para obter uma caracteristica desejada, o cientista pode identificar e
inserir no genoma de um determinado organismo, um @nico gene respon-
savel pela caracteristica desejavel, possibilitando assim, a transferéncia
para plantas, por exemplo, de qualquer gene de peixes, ratos, humanos,
bactérias ou virus (GUERRANTE, 2003, p- 4). Isto permite que as altera-
¢Oes no genoma do organismo sejam precisas e previsiveis, ao contrario
do melhoramento classico, que consiste na transferéncia de genes de um
organismo para outro por meio de cruzamento {reproducdo sexual),
recombinando todo o conjunto de genes dos dois organismos em combi-
nacdes aleatorias. Além disso, o processo de selecdo do carater desejado é
bem mais demorado e ndo é exatamente preciso.(EMBRAPA, s.d.).

Nas figuras 1 e 2 é apresentada a distingio entre a obtencio de uma
cultivar nao transgénica e a obtencao de uma cultivar transgénica, onde
sdo utilizados como métodos de melhoramento, ¢ convencional e a mo-
derna biotecnologia.



Selemara Berckembrock Ferreira Garcia

FIGURA 1 - Melhoramento Tradicional de Plantas

DNA & uma cadeia de genes. muito semethante @ um colac de pérolas.
O melhoramento convencional combina muitus genes de uma so vez
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Fonte: Globo Rural, 2003.

FIGURA 2 - Biotecnologia de Planta

Usando a Biotecnologia de plantas, um gene individual pode ser adicionado i cadeta,
Doador Tradicional

(Transferéncia)
Gene descjado Gene desejado

Fonte: Globo Rural, 2003.

E importante salientar que ambos os métodos, convencionais e
transgénicos se complementam. Na verdade, os transgenes tém sido
incorporados nas variedades ja melhoradas pelos métodos
convencionais. (PATERNIANI, 2001)

A protecao

A propriedade intelectual das cultivares é assegurada pelo Estado,
mediante a exclusividade da proteciio, por meio de certificado de pro-
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tecdo, nos seguintes termos:

Artigo 2°: A protegéio dos direitos relativos & propriedade intelec-
tual referente a cultivar se efetua mediante a concessdo de Certifica-
do de Protecdo de Cultivar, considerando bem mével para todos os
efeitos legais e unica forma de protecdo de cultivares e de direito
que podera obstar a livre utilizagao de plantas' ou de suas partes de
reproducdo ou de multiplicacdo vegetativas, no Pais (grifo nosso).

Este dispositivo tem como base a Convencdo da UPOV® de 1978,
que ndo admite a dupla protecdo. A Convencdo de 1991 da UPOV7, ag
contrario, admite outra modalidade de prote¢iio, ou seja, para paises sig-
natarios dessa ata é admissivel proteger suas plantas pelo sistema de pa-
tentes ou de sistemas, como o brasileiro, sui generis.

No dmbito da LPC, as cultivares obtidas sé podem ter sua proprieda-
de intelectual protegida pelo direito de melhorista. Estd expressamente
excluida a patenteabilidade e a dupla protecdo.

No entanto, o direito de melhorista caracteriza a propriedade inte-
lectual como um bem imaterial,® ou seja, refere-se ao trabalho realizado,
pelo melhorista, por meio de suas idéias, seu conhecimento cientifico, de
produzir uma nova variedade. Entretanto a LPC estabelece, para fins de
protecio, a propriedade intelectual como um bem mével,® pelo fato que o
direito do inventor adquire valor patrimonial e torna-se objeto de cessdo
e transmissao.

Os direitos patrimoniais s@o os direitos do autor enquanto autor.
Por outro lado existe, também, os direitos do autor enquanto pessoa, que
sdo aqueles de interesse moral, que nfo sdo transferiveis, prescritiveis,
alienaveis e renunciaveis.

Para a LPC o fundamento da tutela juridica serd a nova cultivar ou
uma cultivar essencialmente derivada. Podem ser protegidos todos os gé-
neros e espécies vegetals propagados por sementes ou mudas, inclusive as
linhas componentes de hibridos, as cultivares e plantas transgénicas.

As descobertas, ou seja, aquelas plantas encontradas e/ou retiradas
da natureza niio sdo passiveis de protecio. Essas plantas, para serem pas-
siveis de protecao, deverao passar por um processo de domesticacio e
melhoramento genético e também apresentar potencial de mercado para
terem seus descritores publicados pelo Servico Nacional de Protegio de
Cultivares (SNPC). (BOREM, 1999). Para as espécies que nio apresentam a
novidade, a norma legal, abre uma excecdo, admitindo sua protecic des-
de que ndo comercializada por determinado periodo.

Paraa LPC:
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a nova cultivar é a cultivar que nao tenha sido oferecida a venda no
Brasil ha mais de doze meses em relacio a data do pedido de prote-
¢do e que, observado o prazo de comercializacao no Brasil, nao te-
nha sido oferecida a venda em outros paises, com o consentimento
do obtentor, ha mais de seis anos para espécies de arvores e videiras
e ha mais de quatro anos para as demais espécies.*®

O que caracteriza a nova cultivar € o requisito de distingiiibilidade
apresentado pelo requerente no momento da solicitacdo da prote¢do. Ou
seja, uma cultivar é protegida quando apresentar diferengas em relagao as
ja existentes e ndo quando for melhor que as demais:

a cultivar essencialmente derivada de outra cultivar se, cumulati-
vamente, for:

a) predominantemente derivada da cultivar inicial ou de outra
cultivar essencialmente derivada, sem perder a expressdo das ca-
racteristicas essenciais que resultem do gendtipo ou da combinacao
de gendtipos da cultivar da qual derivou, exceto no que diz respeito
as diferengas resultantes da derivacéo;

b) claramente distinta da cultivar da qual derivou, por margem
minima de descritores, de acordo com critérios estabelecidos pelo
6rgao competente;

¢) nio tenha sido oferecida 4 venda no Brasil ha mais de doze
meses em relacdo 4 data do pedido de protecdo e que, observado o
prazo de comercializagdo no Brasil, nao tenha sido oferecida a ven-
da em outros pafses, com o consentimento do obtentor, hd mais de
seis anos para espécies de arvores e videiras e ha mais de quatro
anos para as demais espécies.”

O termo “derivada” significa que aquela planta resultou de outra ja
existente, ou seja, ja protegida, por exemplo, quando o melhorista tem
uma variedade de feijao mais resistente e dele consegue desenvolver ou-
tra variedade de feijio mais precoce. E importante salientar que neste
caso, quando for utilizada uma variedade para derivacdo, se faz necessa-
rio a autorizacdo do obtentor da protegao e/ou pagamento de royalties ao
titular da protecio.

Para comprovar que uma cultivar € derivada, a lei estabelece que a
cultivar tenha distingiiibilidade da cultivar originaria, utilizando-se para
isso os mesmos critérios usados para descrever aquela que a derivou.®

Como medida de veracidade das informacgdes apresentadas pelo re-
querente é exigido, juntamente com outros documentos, no momento do
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protocolo do requerimento de protecdo, uma declaracio juramentada da
veracidade das informagdes contidas no pedido.?

Mas, e se o0 requerente omitir essa informacgdo? Tecnicamente, como
se descobrira se a variedade apresentada é derivada de outra? A legislacio
neste ponto € omissa. O método utilizado, pelo SNPC, para verificar a vera-
cidade das informagdes € a publicacdo do extrato do pedido de protegio,
abrindo-se um prazo de 9o dias para eventuais impugnagtes por parte dos
prejudicados, tendo em vista que o sistema de protecdo é declaratorio.™

Neste caso, se o prejudicado ndo tomar conhecimento, dentro desse
prazo, seu direito se extingue? Com isso pode-se dizer que, se uma deter-
minada pessoa tem um cultivar protegido, cabe a ela fazer a fiscalizag@o da
protecdo? Durante os quinze ou dezoito anos seguintes, ela deve verificar
periodicamente se alguém entrou com um pedido, junto ao SNPC, que
possa prejudicar sua variedade protegida? Nao estaria o SNPC repassando
sua obrigacdo de fiscalizar a proteciio para os obtentores?

Outro ponto levantado é o que significa o termo
“predominantemente™ para a LPC? Define-se o termo “predominante”
como “aguele que predomina” (FERREIRA, 1999. p. 1381). Ja
predominantemente “é ser o primeiro em dominio ou influéncia:
predominaram os mais fortes”. (FERREIRA, 1999. p. 1381). Sera ele o cri-
tério “mais perto da cultivar originaria do que de uma cultivar nova, nio
derivada™?. (BARBOSA, 2001b).

A sustentacdo da lei é que a cultivar essencialmente derivada tenha
distingiiibilidade sob os mesmos critérios da cultivar originéria, ou seja,
deve ser diferente do que j& existe, devendo extrapolar a margem minima
da cultivar originaria. Ou seja, que apresente a novidade e que essa deriva-
da advenba predominantementie daquela espécie que lhe é original, com
tracos idénticos a esta, salvo aquele resultado da derivada.

Do ponto de vista técnico a questdo é polémica. Como estabelecer as
diferencas minimas entre uma cultivar essencialmente derivada e a culti-
var anteriormente protegida? A LPC no seu Artigo 39 (incisos III e IX),
nio determina com precisdo qual € a margem minima que separam ambas,
e remete ao Orgdo competente o estabelecimento dos critérios de diferen-
ciacdo, neste caso o SNPC. Este aspecto é um indicador da complexidade
da questdo, o que se constitui numa das vulnerabilidades da lei. (GUERRA,
2002a).

Para se obter a protecio de uma cultivar essencialmente derivada,
leva-se em consideracao, no momento da analise do processo, as caracte-
risticas de utilidade — ou seja, os critérios agrotécnicos de distingiiibilidade,
estabilidade, homogeneidade e novidade. Se a nova variedade foi aperfei-
coada de forma utilitdria com relagao a cultivar originaria, tem-se uma
cultivar essencialmente derivada. (BARBOSA, 2001b).
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Entretanto, esse critério de predominancia serd qualitativo, tendc
varios originarios, deverd apresentar a proporcionalidade utilizada de cad:
uma delas.

As espécies vegetais, passiveis de pedido de protecdo, e seus res
pectivos descritores minimos, necessdrios para protegdo, serdo divulga:
dos pelo SNPC obedecendo a uma escala de espécies. Quando da data d:
entrada em vigor da LPC, cinco espécies foram divulgadas; apés trés anos
dez espécies foram divulgadas; ap0s seis anos devem ser divulgadas, pelc
menos, 18 espécies e apos oito anos, pelo menos, 24 espécies.'®
cronograma € programatico; entretanto o Brasil ja possui uma lista cor
42 espécies passiveis de protecdo.”

A protecdo recai somente sobre o material de reproducdo ou de
multiplicacdo das plantas, ou seja, sobre sementes ou outras estruturas d
multiplicagdo vegetativa da planta inteira.”® Na verdade, a protecdo ex-
clusiva ndo é conferida a cultivar, mas sobre sua fungao de propagagéo, o
seja, a semente, a qual é definida como “toda e qualquer estrutura vegetal
utilizada na propagacdo de uma cultivar™® ou ao material propagativ
que se conceitua como “toda e qualquer parte da planta ou estrutura vege-
tal utilizada na sua reproduc¢do e multiplicacao™.=°

Contudo, existe uma excecdo feita a cana-de-aglcar, no pardgraf
19 do artigo 10 da LPC, o qual especifica que para esta espécie, o direito d
obtentor se estende até o material que se destina para fins d
processamento industrial, ou seja, a protecdo se estende até o produt
final. Nesse aspecto a legislacao brasileira segue a ata de 1991 da UPOV,
tendo em vista sua determinacio de protegdo sobre o resultado que pro-
porcionari a semente colhida.

O obtentor tem o seu direito de explorar comercialmente sua cria-
¢ao assegurada no artigo 99 da LPC, ficando vedado a terceiros utilizar-s
desse material sem autorizacdo, salvo os casos da limitagdo do direito de
obtentor.

A legislacdo ndo prevé, em momento algum, os percentuais dos
royalties que devem ser pagos para utilizar a variedade protegida. Deixa
livre a negociacdo enire obtentores e licenciado. Fica a cargo do mercado
regular este valor, uma vez estabelecido um ambiente de concorréncia
entre empresas do setor. (CARRARO, 2003).

O obtentor

Em principio, o autor da nova variedade ou da variedade essencial-
mente desenvolvida é o sujeito de todos os direitos. Da criacio origina-se
o direito do inventor, ou seja, do melhorista, direito que se funda na lei
natural e tem por objeto a propria invencio realizada. Concomitantemente

281



Protecio das Cultivares e das Plantas Transgénicas

a esse direito, esta o direito de obter a protegio legal, titulo por meio do
qual o Estado reconhece o seu direito, garantindo-lhe a propriedade e o
uso exclusivo da variedade protegida.

De acordo com esse principio, a LPC dispde ao “obtentor” de uma
nova variedade vegetal, protecio a propriedade intelectual, mediante “di-
reito de obtentor”, se a sua “variedade” vegetal apresentar as caracteristi-
cas de novidade, distinguibilidade, uniformidade, estabilidade e denomi-
nagéio prépria.

Entretanto, o termo obtentor esta definido como “pessoa fisica ou
juridica que obtiver nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada no
pais”.® Destarte, a prote¢do podera ser requerida por pessoa fisica ou juri-
dica que tiver obtido a cultivar, por seus herdeiros ou sucessores, ou por
eventuais cessionarios mediante apresentagido de documentos habeis.

Ao conceituar o obtentor do direito de protecao, com a frase a “pes-
soa fisica ou juridica que tiver obtido a cultivar” o legislador se refere a
uma pessoa que pode ser um melhorista (“que é a pessoa fisica que obtiver
cultivar e estabelecer descritores que a diferenciem das demais”™),* ou
qualquer terceiro que tenha deste conseguido cessdo ou outro titulo juri-
dico, inclusive uma pessoa juridica. Caracteriza-se, assim, duas hipdteses
de sujeito de direito: o melhorista e o obtentor.

Neste caso, o melhorista nio serd, obrigatoriamente, o titular dos
direitos patrimoniais da cultivar. Qualquer pessoa, independente de ser
ou ndo o melhorista, podera ser obtentor de protecdao de uma determina-
da variedade vegetal. Por outro lado, o melhorista tem garantido os direi-
tos morals sobre aquela nova variedade que desenvolveu. Sdo os direitos
ligados ao inventor como pessoa, ou seja, sdo os direitos de constar seu
nome no certificado de protegido e a integridade da variedade. Sao consi-
derados intransferiveis, imprescritiveis, inalienaveis e irrenunciveis.

O direito é caracterizado como sendo de propriedade. Entretanto
a propriedade nio é sobre o elemento fisico, mas sim, sobre a reproducio
ou multiplicacio da variedade protegida. Ao titular da protecao é assegu-
rado o direito & reproducio comercial da cultivar, sendo que a producao
para fins comerciais, o oferecimento a venda ou a comercializacio do
material de propagacio por parte de terceiros, durante a vigéncia da pro-
teclo, so é possivel com sua autorizagdo, conforme determina o artigo 9
da LPC.

O direito de protecdo é essencialmente temporério. E um direito
que sera concedido ao requerente, mas dependerd da utilizacdo pratica
que lhe sera destinada.® Caso o interesse social e o desenvolvimento eco-
ndémico nao estejam sendo cumpridos, a protecido podera ser alvo de li-
ceniga compulsoria, como determina o artigo 28 da LPC. O direito de pedir
a protecio da cultivar nasce com a sua criacdo. Sem pedir tal protecdo, a
cultivar torna-se de dominio publico.
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A distingio

O sistema de protecdo a propriedade intelectual das novas varieda-
des vegetais, denominado sui generis, conhecida também como “direitos
de melhorista”, tem varias caracteristicas em comum com o sistema de
patentes, mas difere, em alguns aspectos, essencialmente por causa das
caracteristicas particulares da exce¢do ao direito de melhorista e o privi-
légio do agricultor, quesitos que no sistema de patente ndo se admite.

Com o privilégio do agricultor, a LPC permite que o agricultor re-
serve e plante sementes para uso proprio, desde que seja, em seu estabele-
cimento ou naquele em que detenha a posse. Essa exce¢do so ¢ permitida
ao pequeno produtor rural, que é considerado, pela norma, aquele que
possui area até quatro modulos fiscais.® Esse é um dos pontos mais polé-
micos da legislacdo, tendo em vista que muitos agricultores, ndo sé os
pequenos, valem-se dessa prerrogativa para reutilizacdo das sementes
protegidas.

Ja no sistema de patentes, proibe-se a formagao dos campos de
replantio para formagdo de sementes, pois ao replantar a semente o agri-
cultor estd reproduzindo um bem patenteado, ou melhor, o bem estaréa se
reproduzindo naturalmente, mas ¢om a ajuda do agricultor, o que por si
constitui uma infracdo. Isto porque o sistema de patentes nao foi criado
para a protecdo de seres vivos, mas sim para a prote¢ic de mdquinas,
marcas e modelos de utilidade, que n3o se reproduzem.(VARELLA, 2003).

Ainda com relacdo aos limites do direito do obtentor do certifica-
do de protecio de cultivares, a lei prevé a excecido do melhorista, a qual
permite que qualquer melhorista utilize uma variedade protegida como
fonte de variacdo para desenvolver novas variedades, sem que isso impli-
que em pagamento de royalties, sem que haja qualquer beneficio para o
criador dessa variedade, exceto para o repetido uso da cultivar para for-
macao de hibridos ou para a criacdo de cultivares essencialmente deriva-
das.

No direito de patentes, o campo de aplicacao se limita ao conjunto
de invengdes teoricamente patenteadas, o que se produz, por um critério
geral do patenteamento (em certas condigdes) adequado a certas exce-
¢des. O campo de protecio em concreto depende do contetdo e da exten-
sao das reivindicacdes do requerente, que podem ser muito extensas.

A LPC e patentes diferem também, quanto ao objeto protegide. O
direito de proteciio das cultivares é conferido, especificamente as obten-
¢bes vegetais novas. Nio se aplica a genes de planta, nem a uma planta,
nem a folha de planta, nem a semente, mas tdo-somente a uma variedade
definida como uma categoria da botinica.

Destarte, para se obter uma patente se requer um nivel inventivo,
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ou seja, aplica-se a qualquer invengio de uso industrial, que o objeto seja
um produto ou processo e que apresentem os requisitos de: novidade {deve
ser novo), atividade inventiva (criatividade) e aplicacdo industrial (uso
pratico).

J& no sistema de protecdo de cultivares, entre outros aspectos pe-
culiares, o objeto de pedido de protecdo precisa apresentar a comprova-
cdo de novidade, distinc@o, homogeneidade, estabilidade e denominagéo
propria, para que aquela nova variedade se diferencie de outras varieda-
des da mesma espécie e género e seja passivel de protecdo.

A nocdo de novidade no sistema de protegdo de cultivares, ao con-
trario do tratamento patentedrio, limita-se ao fato de a cultivar nao ter
sido comercializada em determinado periodo antes da apresentacdo do
pedido de protecdo. Isto é o que se conhece como novidade comercial e
pode ser considerada relativa, pois na@o exige a inexisténcia anterior da
variedade, mas a ndo comercializacio com um tempo determinado de an-
tecipacao.

Para o sistema de patentes, uma invenc&o é nova se ndo for anteci-
pado por arte anterior.*® A novidade refere-se a auséncia de precedente.
Para ser considerada nova, uma inveng¢io ou modelo de utilidade ndo pode
ter sofrido qualquer tipo de divulgacio até a data do depdsito do pedido
de patente.¥” Por “divulgacdo” compreende-se qualquer tipo de publica-
¢do ou comercializagdo. Ou seja, € novo o que ndo estd compreendido no
ambito do “estado da técnica”. Ai se fundamenta o conceito de novidade
absoluta. Esse estado de técnica é constituido por tudo aquilo que for tor-
nado acessivel ao piiblico antes da data de depdsito do pedido de patente,
por descri¢do escrita ou oral, por uso, comercializagdo ou gqualquer outro
meio, inclusive contetido de patentes, no Brasil ou no exterior. (WAGRET,
apud CHAMAS, 2000).

As variedades vegetais, para serem protegidas, também devem ser
distinguiveis, em funcdo de alguma caracteristica importante, de outra
variedade cuja existéncia seja de conhecimento comum. Também tem que
ser homogéneas, requisito este indispensavel para a prote¢do de uma nova
variedade vegetal, uma vez que o sistema de protecdo que trata de matéria
viva e este nem sempre é idéntica, requisito que nio é exigido no sistema
patentdrio. Além disso a nova variedade, objeto de pedido de protegio,
também tem que apresentar estabilidade, ou seja, a planta deve apresen-
tar suas caracteristicas até sua tiltima propagacio.

Para ser patentedvel, uma invencao, além de apresentar a novidade
absoluta, ela deve ser suscetivel de utilizagdo ou aplicacio industrial. Nem
todas as invengdes sdo passiveis de patenteamento. A invencdo é uma
idéia ou um conjunto de idéias que, mediante aplicacio, possibilita soluci-
onar um problema téenico. A invengdio é um bem imaterial, podendo se
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materializar na forma de um produto ou processo, ou de um novo uso de
um produto ou processo ja conhecido. (CERQUEIRA, 1982).

A atividade inventiva caracteriza uma invencdo (ou modelo de uti-
lidade) que nio decorre de maneira evidente ou dbvia do estado da técni-
ca, quando aferida por um técnico no assunto.*

O sistema de protecdo de cultivares também admite a prote¢do da
cultivar essencialmente derivada, desde que, cumulativamente, seja uma
nova variedade modificada a partir de uma cultivar inicial protegida. Sua
protecdo estara condicionada a autorizagdo e/ou pagamento de royalties
ao detentor do direito de prote¢do da cultivar inicial.

Igualmente ao sistema de patente, o direito de melhorista proporei-
ona para seu obtentor, um direito limitado, excluindo ou autorizando ier-
ceiros, sob um acordo de licenca e/ou mediante o pagamenta de royalties,
a explorac@o comercial da variedade. Porém, se existir interesse publico,
o sistema legal possibilita a licenga compulséria e o uso ptblico restrito,
restando para o obtentor, a titulo de honorarios, o recebimento de um
determinado percentual, definido pelo Estado competente.

Quando da concessdo de uma patente, seu obtentor exerce ¢ direito
exclusivo de explorar sua invencdo, e de impedir que terceiros, sem sua
autorizacfo, o fabriquem, utilizem, comercializem o produto ou algum de
seus componentes, pelo periodo de vinte anos. Por sua vez, o titular de um
certificado de obtentor tem o privilégio do direito de explorar exclusiva-
mente sua variedade protegida, e impedir que terceiros, sem sua autoriza-
¢io prévia, possam produzir com fins comerciais, vender e comercializar
a variedade pelo periodo de quinze anos, para as espécies anuais e dezoito
anos para as demais espécies.

Como observa-se, os critérios que sdo utilizados para outorgar a
protecdo a novas variedades vegetais diferem dos que sdo estabelecidos
para outorgar um titulo de patentes. O Gnico critérioc em comum com Q
sistema de patentes é a novidade, mas como foi colocado anteriormente,
ele precisa ser absoluto. Para a LPC utiliza-se a novidade comercial.

O sistema sui generis de protecido de cultivares, foi desenvolvido
porque os obtentores encontraram dificuldade ou impaossibilidade para
cumprir os requisitos fundamentais constantes na legislacio de patentes.

Segundo Greengrass, (1993, p. 29-46) o sistema de patentes nio
representa um meio eficaz de protecao para cultivares, tendo em vista as
indmeras diividas que surgiram com relacio a inclusdo das novas varieda-
des de plantas no rol das patentes. Uma das didvidas era a auséncia de um
relatério descritivo que permitisse que um outro melhorista reproduzisse
aquela variedade vegetal.™ OQutra obje¢io era a de que seres vivos ndo se
constituiram propriamente em algo que pudesse ser protegido por um
sistema de patentes e, portanto, nio sendo possivel conceder direitos ex-
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clusivos para proteger variedades vegetais que, por exemplo, fossem es-
senciais a producac de alimentos.

O mesmo autor argumenta contrariamente ao patenteamento de
vegetais, pelo fato de que no processo de selegdo de uma cultivar, encon-
tra-se implicito um objeto 6bvio, com a utilizagdo de tecnologia conheci-
da, as quais ndo apresentam as caracteristicas de uma invencdo.

De igual modo, argumentava-se que, pelo fato de variedade de es-
pécies vegetais freqiientemente terem condicbes de auto-reproducdo, os
direitos do patenteado estariam extintos logo apds a primeira
comercializacdo e, assim néo se estenderiam a reprodugdes subseqlien-
tes.

O sistema de patentes ndo se considera adequado para garantir um
direito aos obtentores, porque as patentes foram criadas para proteger
invencdes técnicas e para as variedades vegetais deve ter-se em conta que
estas se reproduzem e podem variar dependendo do ambiente em que
cruzam. Em geral, os certificados de obtentor sdo previstos para os mate-
riais de propagacao de uma variedade; esses direitos ndo cobrem os pro-
cessos tecnoldgicos para a producio de novas variedades sendo quando
isso seja aplicavel a uma ampla espécie de materiais vegetais, e nio a uma
variedade individual de uma espécie particular. (SALGAR, 2002).

O desenvolvimento de uma inveng¢do em uma planta ou com uma
planta, s6 tornou-se possivel com o advento da engenharia genética. En-
tretanto, isso nio significa apenas que se obtenha uma nova variedade
vegetal, mais também gue se crie uma solu¢do a um problema téenico, por
meio da utilizacio de componentes da variedade.

Para esses processos e produtos biotecnolbgicos a protecdo é reali-
zada pelo sisterna patentirio. A protecdo alcanca, além dos processos in-
dustriais que empregam organismos vivos (processo de fermentagfo para
obtencdo de alcool, por exemplo), os produtos deles resultantes (o alcool
obtido pelo processo). Tendo em vista a impossibilidade da completa des-
cricao desses processos de invencdo, requer-se o depoésito dos
microorganismos utilizados, como complemento ao pedido de protecdo.s®

Segundo a Lei de Propriedade Industrial, artigo 18, nio sio
patentedveis:

III — o todo ou parte de seres vivos, exceto os microorganismos
transgénicos que atendam aos trés requisitos de patenteabilidade —
novidade, atividade inventiva e aplicacio industrial ~ previstos no
artigo 8° e que ndo sejam meras descobertas;

Paragrafo Gnico: Para os efeitos desta Lei, microorganismos
transgénicos sdo organismos® exceto o todo ou parte de plantas ou
de animais, que expressem, mediante intervencio humana direta
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em sua composicao genética, uma caracteristica normalmente nao
alcancdvel pela espécie em suas condigdes naturais.

Entretanto, pela formula adotada por esta legislacdo, s6 podem ser
patenteados os microorganismos “engenheirados”, ou seja, aqueles que
sdo geneticamente modificados pelo homem.

Ao mesmo tempo em que nao se pernlite o patenteamento de seres
vivos, o artigo abre uma excecado quando diz “que se cumprido os requisi-
tos legais inerentes & invencao” os microorganismos podem ser patentea-
dos. Segundo Del Nero (1998, P. 254) “a excegado torna-se regra, tornan-
do-se possivel o patenteamento de seres vivos'.

A Lei de Propriedade Industrial, no inciso IX do seu Artigo 10, ndo
considera invencdo (nem modelo de utilidade): “todo ou parte de seres
humanos naturais e materiais bioldgicos encontrados na natureza, ou ain-
da que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser
vivo natural e os processos bioldgicos naturais”.

Para Del Nero, (1998) os microorganismos sdo seres vivos, conside-
rados invencdes, desde que manipulados em sua estrutura. Portanto, fica
claro que a lei permite e autoriza, em sua construcio paradoxal, o
patenteamento de seres vivos.

Para MELLO (1995), os requisitos das invencdes patenteaveis tra-
duzem uma antiga tradi¢do (...) de nao admitir a apropriacdo priva-
da da natureza e tampouco das idéias/concep¢tes puramente tedri-
cas ou cientificas: aos produtos de natureza faltaria o requisito da
atividade inventiva, e s idéias cientificas — diferentemente da
tecnologia ~ o da aplicacio industrial. Neste tltimo caso, a restricao
a apropriabilidade, visa a ndo criar obstaculos a difusdo do conheci-
mento, a0 menos enquanto este ndo se traduzir diretamente numa
fonte de lucros; no primeiro trata-se de uma representacao juridica
da natureza sedimentada num sistema conformado no século XIX: a
de que essa natureza ndo deve ~ inclusive por maotivos éticos ~ sub-
meter-se & apropriacdo privada.

Caracterizar o passo inventivo, diferenciando o que é novo do que ja
existia, ndo é uma tarefa de facil verificacdo pelos escritérios de patentes.
O exame do pedido de patentes é muito complexo e varios fatores podem

nfluenciar sobre a patenteabilidade da invenc¢io. Por exemplo, uma cria-
¢io mecinica é nova enquanto nao for divulgada publicamente. Como
poderfamos aplicar essa técnica ao microorganismo recém-identificado,
mas que ja existia na natureza? Como garantir que nio se trata de
microorganismo idéntico a um ja depositado, mas descrito de forma dife-
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rente, diante do grau de dificuldade para descrever esse tipo de criagio?
(PROBEM, 2002).

Existem sérias dificuldades para uma descricao escrita completa,
diividas quanto ao papel complementar ou substitutivo do deposito da
criaco e divergéncias importantes sobre a modalidade de acesso a essa
informacdo. A aplicacio industrial transformou-se no critério central e
decisivo para distinguir inventos privilegidveis dos nio patenteaveis, em
area como agricultura, plantas, geracdo de animais e tratamento médicos.
(PROBEM, 2002).

Vollando & questao da protecdo de cultivares, preceitua a norma
juridica, em seu artigo 2% “... a protecdo dos direitos relativos a proprieda-
de intelectual referente a cultivares se efetua mediante concessio de Cer-
tificado de Protecdo de Cultivares, .... é a tnica forma de protecdo de cul-
tivares...”. A lei é clara quando diz que a protecdo de cuitivares sera exclu-
sivamente realizada pela Lei de Protecdo de Cultivares. Mas, com a possi-
bilidade de se patentear processos e produtos biotecnologicos, abre-se a
possibilidade das novas variedades vegetais serem duplamente protegi-
das, pela LPC e do CPL

Isso equivale a dizer que os microorganismos transgénicos — cum-
pridos determinados requisitos técnicos — sdo aceitos como matéria
patenteavel, conforme estabelece o CPI, artigo 18, inciso 111 e Paragrafo
inico, ocorrendo assim, a dupla protegdo nas espécies que contenham um
OGM previamente patenteado. Ou seja, indiretamente, pela patente do
gene, e diretamente, pela lei de protecdo de cultivares.

As complexidades desses dois mecanismos de prote¢ao provocam
dividas quanto a sua interpretacdo, deixando margens para uma série de
questionamentos.

Neste aspecto, como serdo resolvidos os conflitos envolvendo o de-
tentor da patente do gene e o detentor da protecio da cultivar? Como
resolveriam a questao dos limites do direito em relagdo a uma cultivar de
soja, por exemplo, que contenha no seu genoma um gene patenteado con-
ferindo resisténcia a um herbicida, e que também tenha sido protegida e
registrada no SNPC? O pesquisador e o pequeno produtor rural estariam
infringindo o CPI, quando utilizarem essa variedade? Como eles poderiam
usufruir desse direito? Qual das duas normas se aplicaria?

O importante é que as normas estabelecidas sejam justas e obrigato-
rias. Se existe a LPC e o sistema de Patente em vigor no Brasil deve-se
encontrar um equilibrio, até que a norma seja readequada.

De acordo com a LPC do Brasil, o melhorista é livre para criar e
comercializar uma nova variedade a menos que seja uma variedade essen-
cialmente derivada. Segundo a lei de patentes os melhoristas nio podem
usar um gene patenteado sem o pagamento de royalties e/ou a autoriza-
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cao do detentor da patente. Porém, se um criador ndo tiver nenhum inte
resse em resisténcia de herbicida, seria injusto negar a excecdo d
melhorista em relacdo aquela variedade porque até mesmo se o gene
patenteado, o genoma inteiro da planta da soja ndo é.

Se o melhorista usar variedades resistentes a herbicida para cric
outra variedade de soja, por exemplo, sem o herbicida, mas com caracte
ristica de resisténcia, e conseqilentemente por isso, ndo faca uso do ge
ou partes do gene como sondas para o programa de procriacdo deles,
LPC do Brasil asseguraria ao criador este direito. “Ndo seria justo proibir
criador de usar todas as outras partes do genoma da soja para um progre
ma de procriagdo porque um unico gene de este genoma é patenteado’
(CASTRO, 2003).

A adocdo de um contrato entre as partes, registrado em cartério
averbado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI)
ao SNPC, juridicamente, ¢ um meio eficaz para minimizar conflito como
desta natureza.

E importante que solucdes para esse tipo de conflitos estejam pr
vistas quando da criacdo de norma legal, a fim de evitar uma série d
questionamentos judiciais.

A figura 3 sintetiza as principais diferencas entre a LPC e o sistem
de patentes.

FIGURA 3 — Distincé@o entre a LPC e o Sistema de Patentes.

Provisaes Lrc Patentes
Qbjeto de Protegiio Nova cultivar; Invengio: Produtos e
Cultivar Prucessas Bioteenoldgicas —~
essencialmente derivada; Microorganismaos,
Hibridos e
Cultivares
Transgénicas.
Distinguibilidade; Naovidade;
. . Homogencidade; Atividade Inventiva e
Requisitos Estabilidade, Aplicagio industrial.
Novidade ¢
Denominugilo,
Protegiia solire o Protegiio sobre v
Forma de protegio material de reproducio ou produto em si.
multiplicacio da planta,
Avenda, o Usa comercial da
ofereciments a venda, a matérin protegida.

reproducio. » importagia ¢
expuriacio, a embalagem, o
armazenamenta ¢ a cessia i
qualgeer titulo da cultivac
protegida.

12 meses anteriores Nio preve.
protege, também, aquelas
cultivares que jit estio no
mercado, para fins de eriacio
de urnes nava cultivar,

Protege contra

Periodo anterior da
utilizagdo da cultivar

Privilégio da

. . Sim. Nio preve.
Agriculior e do Melhorisly Sim D
Dupla Protegio Nio. Niig.
Prazo de Protecio _15-18 anos. el mganos. L ~

Fonte: Elaborado pelé autora.
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Conclusoes

A dupla protec¢dio € o principal ponto gerador de conflitos entre a
LPC e o sistema de patentes. O fato do CPI admitir a protecdo de processos
e produtos biotecnolégicos e a LPC estabelecer que € a Gnica forma de
protecdo das novas variedades vegetais, causa grandes confusdes entre os
direitos dos obtentores.

Mas, por outro lado, surgem problemas legais, quanto a utiliza¢o
dessas novas variedades de cultivares que foram desenvolvidas com pro-
dutos patenteados e depois protegidas pela LPC. Tem-se, por exemplo, as
limitacGes aos direitos do obtentor, pois a LPC permite que o pequeno
agricultor utilize as sementes das variedades protegidas para fins alimen-
ticios e, também, que o melhorista as utiliza como fonte de variagao gené-
tica. O sistema de patentes, por sua vez, ndo permite tal excegao. Nesse
caso, estaria o agricultor e o melhorista infringindo a norima legal, ou seja,
a CPI?

E de fundamental importancia que as partes, nestes casos, adotem
contratos, com clausulas justas, que reconhecam os direitos e interesses
de ambas as partes para evitar futuros litigios.

Abstract
This study aims to show the distinction between a cultivars and a transgenic
plant and also the most important differences between cultivars protection
established in the Cultivars Protection Law (LPC), and patent protection
established in the Industrial Property Code (CPI). It is concluded that these two
standards are distincl and that the double way of plants protection contraries
the dispositions of the LPC. The conflicts between the two standards are evident,
not only due to the confusion expressed in the LPC, but also because the legal
treatment guaranteed to vegetal varieties according to the two distinct systems
are incompatible.
Key-words: cultivar, plant breeder’s rights, obtainer, transgenic plants, in-
tellectual property.
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Notas

1 Servidora da Universidade Estadual do Oeste do Parand — UNIOESTE/REITO-
RIA. Rua Universitaria, 1619. Jardim Universitario.

CEP: 85814-110 Cascavel/PR. Fone: (o045} 220:3000. E-mail:
selemara@unioeste.br.

2 General Agreement on Tariffs and Trade — GATT consiste em uma rodada
multilateral de negociacdes com vista 2 homogeneizagdo das normas comerci-
ais em todo o mundo.

3 Direitos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio.

4 “A planta com todas as suas partes passiveis de serem utilizadas na propaga-
cdo de uma cultivar”. Artigo 3% XVII da LPC.

5 “Toda e qualquer parte da planta ou estrutura vegetal utilizada na sua repro-
ducao e multiplicacdo”. Artigo 3° XVI da LPC.

6 Unioen for the Protection of New Varieties of Plants.

7 Sobre o sistema e as convencoes da UPOV ver: GARCIA, Selemara
Berckembrock Ferreira. A PROTECAO JURIDICA DAS CULTIVARES NO BRA-
SIL. Piracicaba: UNIJMEP, 2003, 322p. Dissertacdes (Mestrado em Direito).

8 “E o mesmo que bens incorpéreos. Sao aqueles que ndo tem corpo,... ndo tem
existéncia concreta. Referem-se a entidades abstratas, que, embora possa ser
objeto de direito, e deles se possam sentir os resultados, ndo possuem qualquer
materialidade, em que possa tocar ou apalpar, ou se sinta ou se veja”. SILVA, de
P. Vocabulério juridico. V. 1, 122 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993, P. 312.

g “Também denominado bens mobilidrios. Sdo aqueles bens fixos: tém movi-
mento. Ou se movem por si, e assim se dizem animados (semoventes), ou se
movem por alguma pessoa que os transporta de um lugar para outro, e se dizem
inanimados”. SILVA, 1993. V. I, p. 313.

10 Artigo 3°, V, da LPC.

11 Artigo 39, 1X, da LPC.

12 Artigo 39, IX, “a” da LPC.

13 Conforme comunicagio pessoal com o SNPC, em 15/04/2003.
14 Conforme comunicagio pessoal com o SNPC, em 15/04/2003.
15 Artigo 39, V, da LPC.

16 Artigo 4°, paragrafo 3°, 1 a IV, da LPC.
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17 Dados obtidos até outubro de 2003 no Servico Nacional de Protecio de Culti-
vares (SNPC).
18 Artigo 89, da LPC.
19 Artigo 3°, XIV, da LPC.
20 Artigo 3°, XV1, da LPC.
21 Artigo 5°, da LPC.
22 Paragrafo 1° do artigo 59, da LPC.
23 Artigo 39, inciso I, da LPC.
24 Artigo 5°, XXIX da Constitui¢ao Federal de 1988 (CF/88).
25 Artigo 10, §3°, 111 da LPC.

26 Arte anterior € o que foi revelade ao publico, em qualquer lugar no mundo,
por publicacdo em forma tangivel ou, no pais, através de revelacio oral, atra-
vés de uso ou de qualquer forma, antes do arquivamento da aplicacdo ou a data
de prioridade.

27 Artigo 13 do CPL.

28 Artigo 13 e 14, do CPL

29 “O melhorista pode descrever o processo de criaciio de uma variedade: cruzei
a variedade A com B e a conduzi por varias geragoes e cheguel a uma variedade
C. Entretanto se outro melhorista, ou o mesmao, repetir ¢ mesmo processo, nun-
ca obterd a mesma variedade”. PATERNIANI, 1993.

30 Segundo o Tratado de Budapeste, esses microrganismos sao depositados em
uma organizac¢do com capacidade cientifica para preserva-los pelo menos por
30 anos. CHAMAS, 2000.

31 “Organismos: Toda entidade biolégica capaz de reproduzir e, ou, transferir
material genético, incluindo virus, prions e outras classes que venham a ser
conhecidas” Artigo 3°, I, da Lei de biosseguranca.
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