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Resumo: Este artigo analisa a possibilidade de aplicacdo das prerrogativas da
propriedade intelectual sobre os transgénicos. Isto com a finalidade de demonstrar se as
alteragdes resultantes de intervengdo humana sdo patentedveis ou ndo. Para tanto, sera
estudada a lei concernente a propriedade intelectual e dos cultivares, bem como a
jurisprudéncia dos tribunais, tratados internacionais atinentes, acrescidas das regras de
hermenéutica e da opinido dos autores para saber se € possivel ou ndo o registro das

modificacdes resultantes da acdo humana.
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Abstract: This article examines the possibility of applying intellectual property
prerogatives to transgenics. This is to demonstrate whether changes resulting from
human intervention are patentable or not. To this end, the law concerning intellectual
property and cultivars will be studied, as well as the case law of courts, relevant
international treaties, plus de rules of hermeneutics and the opinion of the authors to
know wheather or not it is possible to register the changes resulting from the human

action.
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1. INTRODUCAO

A presente pesquisa objetiva mostrar se € possivel ou ndo patentear organismos

geneticamente modificados (OGM’s). Isto porquanto estes sejam criados por meio da



interven¢do humana, e ndo encontrados na natureza. Por isso, em tese, os transgénicos

seriam passiveis de realizacdo patente.

Entretanto, dificil discernir o que seria ou ndo objeto de patente. Isto
dependendo do nivel da intervencdo humana, bem como do grau de ineditismo do

resultado da participacdo humana.

Em decorréncia disso, serdo examinadas as leis relativas a propriedade
intelectual e cultivares, bem como os tratados internacionais atinentes, além da
jurisprudéncia dos tribunais, acrescidas das regras de hermenéutica e das opinides dos
autores, para saber o que pode ou nao ser patenteavel. Ademais, utilizou-se pesquisa
bibliografica, visto que serdo interpretados textos, revistas, livros e artigos cientificos

sobre o caso em questao.

Impende realgcar o uso do método tedrico, o qual visa a constru¢do de uma
realidade, por meio de hipoteses, com o objetivo de que compreender um fendmeno,

isoladamente ou em conjunto com outros, além de identificar seus processos inerentes

(MINAYO, 2007, p. 17).

2. DOS CONCEITOS BASICOS, HISTORICO, BEM COMO RISCOS E
BENEFICIOS DOS TRANSGENICOS

Para melhor compreensdo do assunto tratado, ¢ compulsério analisar conceitos

basicos, historico e riscos € beneficios da utilizacao dos transgénicos.

Nessa seara, conceitua-se Organismo Geneticamente Modificado (OGM) como
o: “organismo cujo material genético — ADN/ARN tenha sido modificado por qualquer
técnica de engenharia genética” (art. 3°, V da Lei 11.105/2005 - BRASIL, 2005). A seu
turno, engenharia genética ¢ definida como: “atividade de produgdo e manipulagdo de

moléculas de ADN/ARN recombinante” (art. 3 ©, IV).

Na Constituicdo da Republica Federativa do Brasil (CRFB), no artigo 5°,
caput, pelos incisos 11, XTIV IX, XXII, XXXII, os quais determinam a inviolabilidade do
direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca e a legalidade, assim como tutela o
acesso a informagdo, a livre expressao de atividade intelectual, cientifica, comunicagao

e o direito do consumidor. O artigo 225, § 1°, II e IV descreve a responsabilidade do



Poder Publico em preservar a diversidade e patriménio genético do pais e fiscalizar as
entidades dedicadas a manipulagdo e pesquisa do material genético, também
controlando a producdo a comercializacio e o emprego de técnicas, métodos e
substancias que comportem risco a vida, a qualidade de vida e ao meio ambiente.

Entres tais técnicas insere-se a engenharia genética, € nas substancias, o transgénico.

Nesse sentido, destaca-se que o vocabulo “substancias” deve ser compreendido
com os elementos que compde um corpo. De maneira que os transgénicos podem ser
descrito como parte da composi¢do de um produto, alimento ou organismo vivo
determinado. Isto porquanto os transgénicos sejam elaborados pelo deslocamento de um
gene de uma espécie para outra, fazendo assim, parte daquela que o recebe. Ademais,
entende-se por “técnica” o método pelo qual se obtém o resultado pretendido. No caso
da engenharia genética, a inser¢ao de genes ocorre com a finalidade de conseguir novas
caracteristicas, visando o aperfeicoamento genético. Em decorréncia, infere-se que a
engenharia genética enquadre-se na definicdo de técnica, e os transgénicos, no de

substancia (VERZOLA, 2016, p. 428-429).

Nesse panorama, destaca-se que a aplicagao da transgenia implica em beneficios
e riscos. De maneira que entre os efeitos positivos, cita-se o fortalecimento da
agricultura por meio do incremento da produtividade e dos lucros, causados pela
diminuicdo das perdas por meio do implemento de produtos com maior resisténcia a
herbicidas e pragas. Além da criagdo de alimentos com maior valor nutricional, com
antioxidantes e maior qualidade de fibras, bem como a utilizacdo para remedia¢ao de
areas contaminadas (SIQUEIRA e TRANNIN, 2008, p. 237). Em oposi¢do, apresentam-
se como consequéncias adversas: a possibilidade de afetar biotas estranhas aquela que
foi cultivado o transgénico, por intermédio de insetos, pdlen e vento. Além do risco de
ocorréncia de mutacdo celular, o que culminaria em menor resisténcia dos 6rgaos
internos e sistema imunoldgico. Sendo, também, possivel o surgimento de alimentos
toxicos, por meio do aparecimento de novas enzimas e toxinas, bem como da ocorréncia
de reagdes negativas decorrentes do consumo continuo, em vista de efeito acumulativo

(RODRIGUES, 2003a, p. 121-123).

Além disso, destaca-se que a Biotecnologia esta presente desde os primordios
do Homem. Tal se tornou patente quando este domesticava animais e plantas,

selecionava sementes, assim como, identificava plantas medicinais para cura de



doencas. Além do uso de microorganismos para elaboragdo de bebidas e alimentos, bem

como, para criacdo de vacinas (VIEIRA; VIEIRA JUNIOR, 2005a, p.- 1).

Este fato resultou da necessidade do homem tornar-se sedentario. Em
conseqiiéncia do medo da escassez de alimentos, encetando assim, a atividade de
preparo de alimentos e sementes. Além da pratica de sacrificio aos deuses e o

assentamento da populagio (VIEIRA; VIEIRA JUNIOR, 2005b, p. 28).

Citam-se, ainda, outras técnicas de biotecnologia como o descarte de espécimes
com caracteristicas indesejaveis, as técnicas de enxertia nos vegetais, producdo de
biocombustiveis, depuragdo de d4guas residuais por meio de microorganismos
(RIECHMANN, 2002a, p. 53). Nesta mesma esfera de descobertas, em 1665, Robert
Hooke descobriu a célula, examinando um pedago de cortiga em um microscopio. Neste
verificou que o tecido vegetal ¢ formado por uma estrutura regular, a qual se

assemelhava a um favo de mel (VIEIRA; VIEIRA JUNIOR, 2005c, p. 28).

Posteriormente, Anton van Leeuwsenhoek viu um microorganismo em um
microscopio de ampliacdo de duzentos e setenta vezes, descobrindo assim, um novo
mundo, que antes era invisivel. No século XIX, Gregor Mendel, monge austriaco, que
realizava experimentos botanicos, por meio de entrecruzamento de ervilhas, e concluiu
que particulas invisiveis eram responsaveis pela transmissdo de caracteres de uma

geragdo para outra (NICOLELLIS, 2005, p. 23).

Com a nova teoria elaborada por Mendel, houve maior produtividade na
pecuaria, por meio da zootecnia moderna. De fato, tal foi a contribui¢ao dos livros
genealodgicos, dos controles de rendimento, da selecdo coletiva, essencial para se criar
um rebanho de melhor qualidade. Esse avanco ocorreu, também, no ambito da
agronomia, no aprimoramento dos campos de cereais, gramineas, pastos, florestas,
fruticultura e horticultura. Apds a Segunda Guerra mundial, com o advento da bomba
atdmica, houve maior interesse na pesquisa de atividades destrutivas. Em conseqiiéncia,
houve um maior numero de pesquisas atinentes a questdo biologica (VIEIRA; VIEIRA

JUNIOR, 2005d, p. 29-30).

Ja no século XX, em 1931, ocorre o melhoramento de plantas sexualmente
compativeis, promovido por Ernst Messenger. A Revolucao Industrial, de outra guisa,
influencia a agricultura, por meio de praticas racionais e sistematizadas, incrementando

assim, a produtividade (NICOLLELLIS, 20064, p. 23).



A Revolucao Industrial trouxe consigo, também, a racionalizacdo do uso da
natureza, bem como a preocupagdo com esta. Isso foi impreterivel para que houvesse
maior produtividade (NICOLLELLIS, 2006b, p. 24). Em 1944, houve a descoberta do
ADN por Oswald Theodore Avery, que isolou uma substancia, a qual descobriu ser a
responsavel pela transferéncia de informagao genética dos seres vivos. Por conseguinte,
concluiu-se pela existéncia de um codigo genético, bem como, a tentativa de desvenda-
lo totalmente. Este fato principiou a possibilidade de manipulagdo dos genes, a fim de
criar novos seres vivos, possibilitando assim, a existéncia dos transgénicos

(RODRIGUES, 2003b, p. 103).

Atente-se que, em 1959, James Watson e Francis Crick elaboraram um modelo
de estrutura molecular do ADN. Este consistindo em duas unidades estruturais, que se
complementavam e enrolavam na forma de uma escada em espiral. Foi descoberto,
outrossim, o modo de autoduplicacdo e de transferéncia de informagdes. Stanley Cohen
e Herbert Boyer deslocaram o gene de um sapo para uma bactéria. Disso inferiram que
o ADN ¢ universal, mesmo em espécies distantes, ensejando ainda, a possibilidade de se

criar quimeras e hibridos (VIEIRA; VIEIRA JUNIOR, 2005¢, p. 30).

E a partir da descoberta de Boyer e Cohen, que se pdde verificar o processo de
surgimento da biotecnologia moderna, e, com isto, do inicio dos estudos dos
transgénicos. A partir desse momento, pode-se dizer que a selecdo genética era feita
sem a necessidade de reproducao sexual diferente do que ocorria com os métodos
tradicionais. De fato, o deslocamento de genes era possivel mesmo em espécie distantes.

Além disso, tornavam-se imprevisiveis os efeitos da altera¢do genética no OGM.

E nesse periodo que se evidencia o uso de vetores, que atuam como parasitas
genéticos, de modo a reduzir a capacidade de imunizacdo do organismo receptor. Caso
contrario, poderia haver a destruicdo do material genético recombinante
(RIECHAMANN, 2002b, p. 57). Estes batizaram a técnica citada de DNA
Recombinante, mas a imprensa popularizou a expressao “engenharia genética”, para dar
maior énfase no carater de intervencao humana. Em decorréncia das incertezas do uso
da aludida técnica, alguns pesquisadores divulgaram uma carta na revista Science (vol.
185, p. 303), propondo uma moratoria nas pesquisas, além de declarar a necessidade de

se regular o assunto, estabelecendo normas e diretrizes a pesquisa (LEITE, 2000a, p.

26).



Posteriormente, realizou-se em Asilomar, Califérnia, uma reunido
internacional, denominada de Conferéncia de Asilomar, com a intengdo de se discutir as
implicagdes éticas e de seguranca sobre a matéria. E as conclusdes foram publicadas na
revista Science, em junho de 1975 (vol. 188, p. 991). Nessa reunido recomendou-se o
uso de métodos de contencdo proporcionais ao risco da manipulacao genética (LEITE,

2000b, p. 27; RODRIGUES, 2002, p. 112 -113).

Ainda nos Estados Unidos, verificou-se o antagonismo ideoldgico na
Universidade de Harvard. De um lado estava o entomo6logo Edward Osborne Wilson,
autor das obras Sociobiology ¢ On Human Nature, que defendia a liberdade de
investigacdo, para que as instituicdes de pesquisa nao perdessem tempo precioso com a
analise de seguranca, e, com isto, tornarem-se menos competitivas. De outro lado,
estava o paleontélogo Stephen Jay Gould e o geneticista Richard Lewontin, pregavam a
necessidade de seguranca publica, bem como alertava sobre o perigo do escape dos

transgénicos (LEITE, 2000c, p. 28).

Em face disso, ocorreram passeatas e piquetes contra o cultivo dos
transgénicos, € o assunto acabou sendo discutido em sessdes publicas, por uma

comissao criada pela municipalidade de Cambridge (LEITE, 2000d, p. 29).

Em 1971, a Corte Suprema dos Estados Unidos decidiu em favor da
possibilidade de se patentear OGMs, permitindo assim, o patenteamento de Ananda
chackrabarty, uma bactéria transgénica, criada pela General Eletric, elaborada para
debelar o petrdleo derramado nos oceanos. A decisdo permitia o registro, porquanto a
citada bactéria fosse resultado da intervencdo humana (VIEIRA; VIEIRA JUNIOR,
2005f, p. 30).

Em 1982, surgiu o primeiro produto da biotecnologia, resultante da
transformagao génica, cujo resultado teve como conseqiiéncia uma bactéria, com gene
humano que produzia insulina, para o tratamento de diabetes. Em 1983, foi autorizado o
uso da insulina recombinante ou geneticamente modificada, para uso terapéutico

(NICOLELLIS, 2006¢, p. 25).

Em 1983, ocorreu a primeira liberagdo de OGM no meio ambiente. Tratava-se
da bactéria Pseudomonas syringae, desenvolvida para evitar a formagdo de gelo na
superficie de plantas, para amenizar os efeitos da geada. Ambientalistas alegavam a

possibilidade de mudanga do clima local, posto que a bactéria ndo-alterada realizava



fungdo contraria: favorecia o aparecimento de gelo nas plantas. Depois de quatro anos,
ambientalistas do movimento Earth First queimavam, parcialmente, campos de

morango pulverizados com a bactéria anti-geada na Califérnia (LEITE, 2000e, p. 31).

Na Alemanha, o Partido Verde alertava sobre os riscos dos experimentos com
bactéria Rhizobium na vizinha Franca. Em 1989, o instituto Max Planck, de Colonia,
pedia protecdo policial para realizar testes com petunias, que tencionava isolar os
“genes saltadores” (trechos de DNA que se deslocavam no genoma da planta, os quais
deveriam ser usados como marcadores para introdugdo de outros genes). O experimento
citado foi ameagado por um movimento denominado “cidadaos combatem as petinias”,
que viram a experiéncia como uma forma de se criar precedentes para a regulamentagao
dos transgénicos na Alemanha Ocidental, que até aquele momento as vésperas da
derrubada do muro de Berlim ndo possuia regulamentacao sobre o assunto (LEITE,

2000f, p. 32).

Em 1990, os Estados Unidos aprovaram uma enzima transgénica para fazer
queijo, nascendo assim, o primeiro alimento transgénico introduzido no mercado. E em
1994, colocaram a disposi¢ao do mercado um tomate transgénico, cuja caracteristica era

o retardamento do amadurecimento (RODRIGUES, 2003c, p. 118).

Na década de 90, com desenvolvimento de tecnologia de ponta, foi possivel a
introducdo de caracteristicas economicamente apreciaveis, sendo introduzidos os
primeiros transgénicos no mercado e em conseqiiéncia criou-se um quadro legal minimo

(LEITE, 2000g, p. 33).

Citam-se ainda, os seguintes avangos em relagdo aos transgénicos. Em 1990, as
primeiras plantas geneticamente modificadas foram vendidas na China, a exemplo do
fumo e tomate. No mesmo pais surgiu o tomate longa vida resistente a virus; a pimenta
doce resistente a virus; o arroz geneticamente modificado, que em decorréncia da
alteracdo de quatro genes, tornou-se resistente a insetos, a herbicidas e a bactérias. Em
1994, pela primeira vez um vegetal transgénico atingiu em massa o mercado
consumidor, era o tomate Flavr Savr, desenvolvido pela empresa de biotecnologia
americana Calgene Co. Sendo que, o citado tomate possuia maior durabilidade, por ter

seu amadurecimento retardado (NICOLELLIS, 2006d, p. 25).

Ha, ainda, o coalho desenvolvido com a levedura Kluyvedromyes lactis, que

possui um gene de bezerro, que o faz produzir quimozina. Esta ¢ uma enzima



encontrada na mucosa intestinal do bezerro, e ela realiza a coagulacio homogénea do
leite, ndo sendo necessario, pois, a adicdo descontrolada de coalho animal em po.
Aumenta-se, com isto, a produtividade de queijos. Por fim, Cuba desenvolveu canas de
agucar e tilapias transgénicas, cujo crescimento ¢ duas vezes mais rapido que as nao

alteradas geneticamente (NICOLELLIS, 2006e, p. 27-28).

Nesse panorama, ¢ mister destacar que a primeira clonagem foi efetivada por
meio de célula ndo reprodutiva, que resultou na ovelha Dolly. Sendo que essa
experiéncia foi realizada pelo Dr. lan Wilmut, do Instituto de Roslin, da Escdcia, em
1997. Nessa seara, atente que, no Brasil, a clonagem humana ¢ proibida por for¢a do art.
6° da Lei 11.105/2005 (Brasil, 2005 — Lei de Biosseguranca), sendo, inclusive,
conspirado crime (art. 26 da lei citada). Contudo, € permitido o uso de células-tronco de
embrides para fertilizagdo in vitro, desde que seja efetuado com fins terap€uticos e de

pesquisa, conforme art. 3°, X da Lei de Biosseguranca (NICOLELLIS, 2006f, p. 3).

Ademais, ressalte-se que ¢ necessdria a autorizacdo do genitor para que se
realize qualquer pesquisa (Art. 5°, § 1° da Lei 11.105/2005). Tal também esta descrito
no artigo 63, [ e Il e § 1° Decreto n. 5.591 de 22-11-2005, que regulamenta a lei de
Biosseguranca. Nesse sentido, o artigo 66 do referido decreto determina que o genitor
deve autorizar assinando em um termo de consentimento. Ademais, enfatiza-se a
importancia do projeto genoma, o qual se propde a realizar o mapeamento e
sequenciamento do ADN. Sendo isto essencial para tornar ciente sobre o funcionamento
do corpo humano, além de desvendar o passado e o futuro do homem. Para tanto,
realizou-se um consoércio internacional entre Estados Unidos, Japao e Europa. Com isto,
o fim do mapeamento genético, que estava previsto para 2006, foi concluido em 2003

(NICOLELLIS, 2006g, p. 4).

Em decorréncia do fato de que o Genoma contenha instrugdes sobre o
funcionamento do corpo humano, ja que ele ¢ propriedade inaliendvel e patrimonio
comum da humanidade (Art. 1° da Declaracdo Universal sobre Genoma Humano e
Direitos Humanos). De fato, o genoma contém informagdes essenciais para a
continuidade da espécie, as quais podem culminar na cura de doengas. Isto por meio da
melhoria e simplificacdo dos métodos de diagnodstico de doengas genéticas e prevencao
de doencas multifatoriais, de sorte que o genoma deve ser protegido, posto que isso €
primordial para a protecdo da integridade do homem e da dignidade (NICOLELLIS,
2006h, p. 5).



Um maior nimero de protestos e manifestacdes ocorreram no Reino Unido,
pais cuja contamina¢do pela doenga da “vaca-louca”, tecnicamente denominada
encefalopatia espongiforme bovina (EEB), polemizaram e alarmaram a populagdo ante
a introducdo de transgénicos. De sobremaneira em relagdo a soja, ingrediente de grande
parte dos alimentos (de salsichas, comidas industrializadas e sorvetes). Em decorréncia
da forte reacdo popular, a Unido Européia decidiu rotular os transgénicos em maio de
1998. Nos Estados Unidos da América (EUA), por sua vez, as culturas transgénicas
foram aprovadas desde 1995, contudo sem a necessidade de se rotular os produtos

(LEITE, 2000h, p. 10-11).

Dessa forma, note-se o presente item trata-se de mero introito para melhor
elucidar as questdes discorridas, sem se estender demasiadamente, sob pena de perder o
foco da pesquisa. Eis porque se explanou de maneira sintética sobre os conceitos
basicos relativo aos transgénicos, seu histdrico e os possivel efeitos positivos e

adversos.

3. PROPRIEDADE INTELECTUAL E CULTIVARES

Este item tenciona demonstrar se ¢ possivel patentear transgénicos. E em vista
disso, analisam-se as leis concernentes a propriedade intelectual e cultivares, além
examinar a Constituicao Federal, os tratados internacionais respectivos, € jurisprudéncia
para se isso € possivel. Sem olvidar da aplicacdo das regras de hermenéuticas e das

opinides dos autores sobre o assunto em tela.

Nesse panorama, salienta-se que a Carta Magna Estabelece as seguintes

premissas em beneficio a protecao da Propriedade Intelectual:

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilizagdo, publicagdo ou
reproducdo de suas obras, transmissivel aos herdeiros pelo tempo que a lei
fixar;

XXVIII - sdo assegurados, nos termos da lei:

a) a protegdo as participagdes individuais em obras coletivas e a reprodugdo
da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;

b) o direito de fiscalizagdo do aproveitamento econémico das obras que
criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e as respectivas
representacdes sindicais e associativas;

XXIX - a lei assegurard aos autores de inventos industriais privilégio
temporario para sua utilizagdo, bem como protegdo as criagcdes industriais, a
propriedade das marcas, aos nomes de empresas € a outros signos distintivos,



tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e
econdmico do Pais;(...). (BRASIL, 1988).

De fato, a Constitui¢do tutela o direito de propriedade imaterial, protegendo os
direitos sobre utilizacdo, publicacdo ou reprodugdo de obras artisticas, intelectuais ou
cientificas. De modo que os direitos autorais sao considerados bens moveis, €, por isso
podem ser alienados, doados, cedidos ou locados. Disso exsurge que a permissao de
utilizacao por terceiros seja uma prerrogativa do Autor. Dessa forma, o Autor da obra ¢
titular de direitos morais, ou seja, do reconhecimento da criagdo, idéia, personalidade de
seu trabalho. Além do direito a integridade da obra, em que a mesma ndo pode ser
alterada sem a autorizacao do Autor (MORAES, 2006a, p. 178). Nesse patamar, cite-se,
também, o direito a nominagdo, que ¢ o de dar o nome a obra, o de inédito, isto €, o de
comunicar ou ndo ao publico), bem como o de arrependimento, ou seja, o de retirar de
circulagdo (BITTAR, 2004a, p. 147). Sem olvidar dos direitos patrimoniais, 0s quais
discorrem sobre a exploracdo comercial da obra. Nesse viés, destaca-se que qualquer
forma de utilizagao depende de autorizagao do Autor. Por derradeiro, informa-se que a
constitui¢do proteja o Autor contra o plagio (difusdo da obra alheia por terceiros, como
se sua fosse) e contrafagdo (reprodug¢do da obra sem a permissdo do Autor). Sendo,
ainda, possivel a fiscalizagdo do Autor em relagdo ao aproveitamento econdmico das
obras que criarem ou participarem. Havendo, também, a protecdo da exploracdo da
propria imagem e voz (MORAES, 2006b, p. 178 e 180). Além dos mecanismos de
defesa em caso de violagdo: busca e apreensdo de exemplares, suspensdo e interdicdo de
espetaculo, adjudicacdo de exemplares fraudulentos, indenizagdes por danos materiais e
morais, além de recomposicdo especifica de divulgar o nome do autor no mesmo
veiculo de comunica¢do quando houver omissdo. E no ambito penal, exemplificam-se
os crimes de violacdo de direito autoral, nos termos do art. 184 do Decreto-Lei
2.848/1940 — BRASIL, 1940 — Codigo Penal) e usurpagdao de nome e pseudénimo,
consoante art. 185 (BITTAR, 2004b, p. 147-148). Frise, ainda, que os tipos penais
resultantes da violagdo do direito autoral resultam em Ag¢ao Penal Incondicional (art.

186)

Sendo importante salientar que se tratam de direitos hibridos, posto que se
refiram a direitos de personalidade, em decorréncia de seus atributos morais; bem como
sejam, também, prerrogativas de ordem patrimonial, visto que denotam sobre o

aproveitamento econdmico da obra pelo autor (BITTAR, 2004c, p. 144).



Sendo curial afirmar que se tratem de direitos individuais, os quais sao
prerrogativas inatas do ser humano, correlacionada a dignidade humana, com o
estabelecimento das condi¢des minimas de vida, e com protecdo especifica no direito
positivo, devendo ocorrer abstencao na esfera dessas premissas, sob pena de ocorrer
arbitrio do Estado ou de incursdes indevidas de particulares (MORAES, 2006¢, p. 21).
De forma que a Constitui¢do descreve prote¢do especial ao discorrer que sdao objeto de

clausula pétrea, ndo podendo ser alterados ou suprimidos (art. 60, §4°, IV da CRFB).

Saliente-se, ainda, que a Lei 9.279/1996 (BRASIL, 1996 - Lei da Propriedade
Industrial), em seu artigo 18 veda o patenteamento do todo ou parte dos seres vivos,
exceto os microorganismos que satisfacam trés requisitos: novidade, atividade
inventiva, aplicacdo industrial e desimpedimento (Art. 8°), € que ndo sejam meras
descobertas, ja que microorganismos transgénicos, para fins desta lei, s3o os que,
mediante intervencdo humana na composi¢do genética, apresentam caracteristicas que

normalmente sdo inalcangéveis em condi¢des naturais (Art. 8°, Pardgrafo Unico).

Nesse jaez, para que seja possivel patentear, ¢ impreterivel que apresente as
caracteristicas a seguir descritas. De fato, é necessario que haja novidade, que € a originalidade,
desconhecida pela comunidade cientifica, técnica e industrial e ndo compreendida no estado da
técnica (art. 11 da Lei 9.279/1996). Sendo que a atividade inventiva ¢ aquela que ndo é
resultante do estado da técnica, devendo apresentar real progresso, consoante parecer de
especialistas no mercado (art. 14 c/c art. 19 da lei citada). Ademais, ¢ essencial que haja
aplicagdo industrial, isso indica que o produto deva ser passivel de aproveitamento industrial.
Por fim, discorre-se sobre o desimpedimento, o qual relata a inexisténcia de vedagdo ao
patenteamento, o qual ocorre por razdes morais ¢ de interesse publico. A exemplo de possiveis
violagOes a moral, aos bons costumes, a seguranga, a ordem ¢ a satude publica, conforme art. 18,
I da Lei 11.105/2005 (COELHO, 2003). Nesse sentido, destaca-se que o desenvolvimento de
um clone' viole a ordem publica, vez que é expressamente proibido (art. 6°, IV), bem como seja

considerado crime (art. 26).

Sendo que, na hipotese de modelo de utilidade, em que ocorre o aprimoramento de
algo existente, ha mais um requisito: o uso pratico do objeto, de sorte que ndo havera registro,
caso se trate algo meramente ornamental ou artistico. Devendo apresentar nova forma, sendo
diferente daquela que ja estd no mercado. Ocorrendo, também, melhoria no uso ou fabricacao

(RAMOS; GUTERRES, 20164, p. 160).

! Considera-se clonagem como o: “processo de reproducio assexuada, produzida artificialmente, baseada
em um unico patriménio genético, com ou sem utilizagdo de técnicas de engenharia genética (art. 3°, VIII
da Lei 11.105/2005)”.



Demais disso, conforme ditames do art. 10 da Lei 9.279/1996, nao ha de se falar em

invencao ou modelo de utilidade quando se tratar de:

Art.10. Nao se considera inven¢ao nem modelo de utilidade:

I — Descobertas, teorias cientificas e métodos matematicos;

II - concepgdes puramente abstratas;

IIT - esquemas, planos, principios ou métodos comerciais, contabeis,
financeiros, educativos, publicitarios, de sorteio e de fiscalizagao;

IV - as obras literarias, arquitetonicas, artisticas e cientificas ou qualquer
criagdo estética;

V - programas de computador em si;

VI - apresentagdo de informagdes;

VII - regras de jogo;

VIII - técnicas e métodos operatorios ou cirurgicos, bem como métodos
terapéuticos ou de diagnostico, para aplicagdo no corpo humano ou animal; e
IX-0 todo ou parte de seres vivos naturais e materiais bioldgicos
encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou
germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos bioldgicos naturais.
(BRASIL, 1996)

Igualmente, traz-se a lume o conteudo do art. 11 da Lei 9.279/1996, o qual nao
permite o registro quando a inven¢do ou modelo de utilidade for considerado inerente
ao estado da técnica: “Art. 11. A invengdo ¢ o modelo de utilidade sdo considerados
novos quando ndo compreendidos no estado da técnica”. Definindo-se o estado da
técnica: “por tudo aquilo tornado acessivel ao publico antes da data de deposito do
pedido de patente, por descricdo escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no
Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17 (art. 11, §1°). Além

disso, destacam os §§2° e 3* do art. 11, que:

Art.11. A inven¢do e o modelo de utilidade sdo considerados novos quando
nao compreendidos no estado da técnica.

(...)§ 2° Para fins de afericdo da novidade, o contetido completo de pedido
depositado no Brasil, e ainda ndo publicado, sera considerado estado da
técnica a partir da data de depdsito, ou da prioridade reivindicada, desde que
venha a ser publicado, mesmo que subseqiientemente.

§ 3° O disposto no paragrafo anterior sera aplicado ao pedido internacional
de patente depositado segundo tratado ou convencdo em vigor no Brasil,
desde que haja processamento nacional. (BRASIL, 1996)

Ainda no que tange ao estado da técnica, discorre-se sobre o conteudo do art.

12 ao 14 da Lei 9.279/1996:

Art. 12. Nao serd considerada como estado da técnica a divulgacdo de
invengdo ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze)
meses que precederem a data de deposito ou a da prioridade do pedido de
patente, se promovida:

I - pelo inventor;



IT - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de
publicacdo oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do
inventor, baseado em informagoes deste obtidas ou em decorréncia de atos
por ele realizados; ou

IIT - por terceiros, com base em informagdes obtidas direta ou indiretamente
do inventor ou em decorréncia de atos por este realizados.

Paragrafo tinico. O INPI podera exigir do inventor declaragdo relativa a
divulgacdo, acompanhada ou ndo de provas, nas condi¢des estabelecidas em
regulamento.

Art. 13. A invengdo ¢é dotada de atividade inventiva sempre que, para um
técnico no assunto, ndo decorra de maneira evidente ou 6bvia do estado da
técnica.

Art. 14. O modelo de utilidade ¢ dotado de ato inventivo sempre que, para
um técnico no assunto, nao decorra de maneira comum ou vulgar do estado
da técnica. (BRASIL, 1996)

Reiterando que: “A invengcdo e o modelo de utilidade sdao considerados
suscetiveis de aplicacdo industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em

qualquer tipo de industria” (art. 15 da Lei 9.279/1996).

E, por determinacao do art. 18 da Lei 9.279/1996, ndo sdo patenteaveis:

Art. 18. Nao sdo patenteaveis:

I - 0 que for contrario a moral, aos bons costumes e a seguranca, a ordem e a
saude publicas;

I - as substancias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer
espécie, bem como a modifica¢do de suas propriedades fisico-quimicas ¢ os
respectivos processos de obtengdo ou modificagdo, quando resultantes de
transformag@o do nucleo atomico; e

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

Paragrafo tinico. Para os fins desta Lei, microorganismos transgénicos sio
organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem,
mediante intervencdo humana direta em sua composicdo genética, uma
caracteristica normalmente ndo alcangavel pela espécie em condigdes
naturais.(BRASIL, 1996)

Assim sendo, ao analisar o dispositivo legal descrito acima, descreve-se que
sendo o caput a ‘“cabega” do artigo, ou seja, a ideia central isolada dos demais
elementos do artigo (significado de caput, 2019), e em vista de que os incisos sejam
enumeragdes da regra descrita no caput, e os paragrafos aspectos complementares a
norma explicada no caput, devendo ser interpretado em conjunto com este
(FERNANDES, 2013, p. 48); disso se aufere que o art. 18 da Lei 9.279/1996 disserte
sobre um assunto: premissas que ndo podem ser patenteadas, sendo que umas dessas
hipoteses ¢ aquela disposta no inciso III: o todo ou parte dos seres vivos, de forma que a

excecdo esta descrita, ainda, na parte final deste inciso, isto €, 0s microorganismos que



atendam os requisitos da patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicagdo
industrial), sem que sejam mera descoberta, os quais podem ser patenteados. Dessa
forma, o paragrafo Unico, discorre sobre um complemento da informagdo anterior ao
explicar que o microorganismo transgénico, que ¢ passivel de registro, ¢ aquele alterado
por intervengao humana direta na composi¢do genética, ao inserir uma caracteristica que
ndo ¢ comum em seu equivalente natural. Informando, ainda, que plantas ou animais, no
todo ou em parte, ndo sdo patenteaveis. Apesar disso, o produto, ou seja, o resultado do
processo de alteracao génica, bem como o citado o proprio processo em que se modifica
a composicdo genética, sao protegidos pela Lei de Propriedade Industrial (art. 42). Isto
em decorréncia da necessidade de aplicagio de interpretagdo sistematica’, a fim de
interpretar o art. 18 em conexao com o art. 42 da Lei 9.279/1996.

Dessa maneira, verifica-se que a regra € que seres vivos ou naturais nao sejam
patentedveis, entretanto os transgénicos serdo suscetiveis de registro em decorréncia de
que se trata de uma modificagdo causada pela interven¢do humana com a inser¢ao de
uma nova caracteristica (art. 10, IX c¢/c art. 18, paragrafo inico da Lei 9.2679/1996).
Havendo, portanto, o requisito da originalidade, vez que se trata de um elemento novo,
o qual ndo ¢ encontrado no equivalente natural, ndo sendo, por isso, estado da técnica
(art. 10).

Sendo que a maior dificuldade na 4rea da biotecnologia estd na pouca
inventividade, por isso, alguns defendem que a sequéncia de ADN, mesmo que
manipulada, seria mera descoberta (RAMOS; GUTERRES, 2016b, p. 83). Isto
porquanto método terapéuticos ou de diagndsticos sdo considerados mero estado
técnica, ndo obstante sejam aplicados em humanos ou animais (art. 10, VIII da Lei
9.279/1996). Sendo que o ADN seria considerado material bioldgico, o qual, também, ¢
estado da técnica (art. 10, IX).

Importa anotar que ¢ o grau de inventividade da intervencdo humana, que
tornard possivel patentear a intervencdo biotecnoldgica. Desse modo, se a intervengao
técnica causar a alteracdo das caracteristicas naturais, sera patenteavel, bastando que
apresente os requisitos exigidos para as invengodes. Assim sendo, um extrato de aloe

vera ndo pode ser registrado, mas o mesmo extrato que enriquecido pela manipulacao

% A interpretacio sistematica considera existir um sistema em que se insere a norma, e por isso, deve-se
interpretar um dispositivo legal em conex@o com outros do mesmo objeto, com a finalidade de desvendar
seu sentido. Isto porquanto nao ha apenas um sistema, mas varios, de sorte que ha necessidade que haja
interpretacdo de forma harmdnica e interdependente. Embora cada norma esteja em seu lugar proprio
(DINIZ, 2016, p. 81).



genética, poderda ser. De sorte que se houver um processo microbiolégico, ou um
processo biologico que, apos etapa decisoria, resulte em um composto quimico. Esse ¢ o
exemplo de um cultivo de uma bactéria X sobre Y para obter um composto. Além do
que, ndo serdo patenteaveis as plantas e animais modificados geneticamente, porque
estdo excluidos do conceito de microorganismos transgénicos descritos no art. 18,
paragrafo tUnico da Lei 9279/1996). Porém, bactérias, fungos e protozoarios
geneticamente modificados podem ser objeto de patente. O mesmo vale para o ADN
isolado, o qual ndao pode ser registrado, mas aquele resultado de combinagao genético,
poderd ser se houver a presenga dos requisitos da novidade, atividade inventiva e

aplicacdo industrial (RAMOS; GUTERRES, 2016c, p. 85).

Além disso, o artigo 42 da Lei 9.279/1996, a seu turno, determina que o
produto obtido por um processo biotecnologico patenteado estd sujeito aos direitos
exclusivos do detentor da patente. A patenteabilidade vale para os microorganismos,

processos microbioldgicos e produtos obtidos desses processos (Art. 42, I e II).

Frise-se, também, que apenas ¢ possivel efetivar a patente se ocorrer o acesso e
uso regular do patriménio genético nacional (RAMOS; GUTERRES, 2016d, p. 86).
Sendo assim, ¢ impreterivel que haja informagdo sobre a origem do material genético e
do conhecimento tradicional, bem como o nimero da autorizagdo de acesso respectivo
(art. 2°, I e Il da Lei 13.123/2015 — BRASIL, 2015a c/c art. 2°, art. 3°, §1° da Resolugao
do Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI - 069/2013 — BRASIL, 2013).
Outrossim, ¢ curial que haja prévia autorizagao do de acesso ao Conselho de Gestao do
Patrimonio Genético - CGen3, conforme art. 6°, III, ‘a’, IV, IX, ‘b’ e art. 13 da Lei
13.123/2015 c/c art. 2°, VII da Resolucdo da CGen 43, de 21 de julho de 2015 —
BRASIL, 2015b.

Nesse desiderato, ja se defendeu a existéncia do direito a informacao correta
sobre os transgenes. Isto com fundamento na a prote¢do e controle sobre a
comercializacdo e emprego de técnicas e substancias que comportem risco a vida (art.

225, §1°, 11 e V da CRFB), além da informagao correta com premissa do artigo 5 °, XLV

3 O Conselho de Gestdo do Patriménio Genético é: “orgdo colegiado de carater deliberativo, normativo,
consultivo e recursal, responsavel por coordenar a elaboracdo ¢ a implementagdo de politicas para a
gestdo do acesso ao patrimdnio genético e ao conhecimento tradicional associado e da reparti¢do de
beneficios, formado por representagdo de 6rgaos e entidades da administragdo publica federal que detém
competéncia sobre as diversas acdes de que trata esta Lei com participagdo maxima de 60% (sessenta por
cento) e a representagdo da sociedade civil em no minimo 40% (quarenta por cento) dos membros (art. 6°
da Lei 13.123/2015)”. Sendo, ainda, competéncia do conselho mencionado atestar sobre a regularidade do
acesso ao patrimonio genético e conhecimento tradicional associado (art. 6°, I'V).



e XXXIII da lei maior, bem como a préopria informacao de origem genética, nesta
incluida os transgénicos, com assento no art. 2°, I da Lei 13.123/2015, Lei 11.105/2005
e a Lei 9.985/2000 (VERZOLA, 2016, p. 428; VERZOLA, 2011, p. 99). Da mesma
forma, a Lei 10.711/2003 (BRASIL, 2003 - Lei de Sementes), que trata do controle da
origem genética, monitoramento das geracdes ¢ da semente transgénica (Art. 2°, IX,

XXI, XXXIX et. Seq.).

Demais disso, atente-se que o artigo 2° da Lei 9.457/1997 (BRASIL, 1997 - Lei
de Cultivares) determina que o Certificado de Protecdo das Cultivares ¢ a tinica forma
que pode obstar a utilizagdo de plantas, a reproducdo de partes das mesmas ou de sua
multiplica¢do vegetativa. E o artigo 8° prescreve que a protegdo abrangera o material de

reproducao ou de multiplicagdo vegetativa da planta.

E mister afirmar que o Superior Tribunal de Justica descreveu que os produtores
de soja que usam sementes geneticamente modificadas, devam pagar royalties pelo ao

reutilizar tais sementes em um novo replantio:

Ementa: INCIDENTE DE ASSUNCAO DE COMPETENCIA. RECURSO
ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. ACAO COLETIVA. SOJA
ROUNDUP READY. TRANSGENIA. LEI DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. LEI DE PROTECAO DE CULTIVARES. ART. 10.
INOPONIBILIDADE AO TITULAR DE PROTECAO PATENTARIA.
DUPLA PROTECAO. INOCORRENCIA. SISTEMAS PROTETIVOS
DISTINTOS. PRINCIPIO DA EXAUSTAO. CIRCUNSTANCIA
ESPECIFICA QUE FOGE A REGRA GERAL. PREVISAO LEGAL
EXPRESSA.

1. O propdsito recursal ¢ definir se produtores de soja podem, sem que haja
violagcdo dos direitos de propriedade intelectual das recorridas, reservar
livremente o produto da soja transgénica Roundup Ready (soja RR) para
replantio em seus campos de cultivo, vender a produg@o desse cultivo como
alimento ou matéria-prima e, com relacdo apenas a pequenos produtores,
doar a outros pequenos produtores rurais ou com eles trocar as sementes
reservadas.

2. A Lei de Propriedade Industrial - em consondncia com as diretrizes
tragadas no plano internacional e na esteira do dever imposto pela norma do
art. 5°, XXIX, da Constitui¢ao de 1988 - autoriza o patenteamento de micro-
organismos transgénicos, a fim de garantir, ao autor do invento, privilégio
temporario para sua utilizagao.

3. Patentes e protecdo de cultivares sdo diferentes espécies de direitos de
propriedade intelectual, que objetivam proteger bens intangiveis distintos.
Nao ha incompatibilidade entre os estatutos legais que os disciplinam,
tampouco prevaléncia de um sobre o outro, pois se trata de regimes juridicos
diversos e complementares, em cujos sistemas normativos inexistem
proposi¢des contraditdrias a qualificar uma mesma conduta.

4. A marcante distingdo existente entre o regime da LPI e o da LPC
compreende, dente outros, o objeto protegido, o alcance da protecdo, as
excegdes e limitagdes oponiveis aos titulares dos respectivos direitos, os



requisitos necessarios a outorga da tutela juridica, o 6rgdo responsavel pela
analise e emissao do titulo protetivo e o

prazo de duragdo do privilégio.

5. O ambito de protecdo a que estd submetida a tecnologia desenvolvida pelas
recorridas ndo se confunde com o objeto da protecdo prevista na Lei de
Cultivares: as patentes ndo protegem a variedade vegetal, mas o processo de
inser¢do e o proprio gene por elas inoculado nas sementes de soja RR. A
protecdo da propriedade

intelectual na forma de cultivares abrange o material de reprodugdo ou
multiplicagdo vegetativa da planta inteira, enquanto o sistema de patentes
protege, especificamente, o processo inventivo ou o material geneticamente
modificado.

6. Ainda que a LPI veicule o principio da exaustdo como norma geral
aplicavel a produtos patenteados, ha de se destacar que seu art. 43, VI, parte
final, prevé expressamente que ndo haverd exaustdo na hipdtese de tais
produtos serem utilizados para "multiplicagdo ou propagacdo comercial da
matéria viva em causa".

7. A toda evidéncia, a opgao legislativa foi a de deixar claro que a exaustao,
quando se cuida de patentes relacionadas a matéria viva, atinge apenas a
circulagdo daqueles produtos que possam ser enquadrados na categoria de
matéria viva nao reprodutivel,

circunstancia que nio coincide com o objeto da pretensdo dos recorrentes.

8. Diante disso, a tese firmada, para efeito do art. 947 do CPC/15, ¢ a
seguinte: as limitagdes ao direito de propriedade intelectual constantes do art.
10 da Lei 9.456/97 - aplicaveis tdo somente aos titulares de Certificados de
Protecdo de Cultivares - ndo sdo oponiveis aos detentores de patentes de
produto e/ou processo relacionados a transgenia cuja tecnologia esteja
presente no material reprodutivo de variedades vegetais. RECURSO
ESPECIAL NAO PROVIDO (BRASIL. Superior Tribunal de Justiga.
Recurso Especial 1610728 / RS 2016/0171099-9; Relatora: Ministra Nancy
Andrigui; Data de Julgamento: 09 de outubro de 2019; Disponivel em:
<https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp>. Acesso em: 30 out.
2019).

A limitacdo da propriedade intelectual descrita no art. 10 da Lei 9.456/1997 ¢
aplicavel s6 ao titular do certificado de prote¢do dos cultivares. Em decorréncia, foi
rejeitado o recurso interposto pelo Sindicato Rural do Rio Grande do Sul, o qual
impugnava o pagamento de royalties a Monsanto, a qual ¢ responsavel pelo
desenvolvimento da soja transgénica, Roundup Ready, que ¢ resistente a herbicidas e
gera maiores lucros aos produtores rurais. Outrossim, participaram do processo outros
interessados, tais como outros sindicatos, associacdo de produtores, € associagdes, a
exemplo da Associacdo Brasileira de Sementes e Mudas, Associagao de Empresa de
Biotecnologia em Agricultura e Agroindustria e Associa¢do Brasileira de Mutudrios e
Consumidores. Além do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), e o

Ministério Publico do Estado do Rio Grande do Sul (BRASIL, STJ, 2019a).

Sendo que apds a efetivagdo da patente, resulta o pagamento de royalties, em

vista reutilizacdo das sementes. Todavia, os sindicatos alegavam, que conforme



interpretagdo lastreada na Lei do Cultivares, que deveria haver uma reserva de sementes
resultante da venda do produto, que deveriam ser reservadas para multiplicagdo das
sementes, além de doacdo e troca. De maneira que, na primeira instancia, foi declarada
parcial procedéncia aos pedidos dos produtos rurais para que ndo pagassem royalties
sobre a soja transgénica a partir da safra de 2003 a 2004. Entretanto, a sentenca
mencionada foi reformada pelo Tribunal de Justica do Rio de Grande do Sul, o qual
determinou que a inaplicabilidade da Lei de Cultivares, e por isso observar-se-ia a Lei
de Propriedade Intelectual, garantindo-se os direitos dos titulares. Posteriormente, foi
interposto recurso, de relatoria da Ministra Nancy Andrigh, a qual discorreu que a Lei
de Propriedade Intelectual, em seu art. 18, III, possibilita a possibilidade de
patenteamento de microorganismos transgénicos, além dos processos e produtos
alimenticios, farmacéuticos, quimicos, assim como o0s processos € produtos
alimenticios. Nao obstante, seja expressamente vedada o registro de elementos da

natureza e outros seres vivos (BRASIL, STJ, 2019b).

Todavia, ndo ha de se falar em incompatibilidade® entre a Lei dos Cultivares e da
Propriedade Industrial, visto que ambas as leis protegem bens distintos. Com efeito, os
Cultivares tutelam o material de reprodug¢do ou de multiplicagdo vegetativo da plante.
Ao passo que a patente nao protege as plantas como variedade vegetal, mas o processo
de insercdo de genes inoculados na planta. Disso exsurge que o art. 42 da Lei
9.279/1996, em que: “A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem
o seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com estes
propositos”. Todavia, tal prerrogativa ¢ limitada® pelo contetido do art. 43, VI: “a
terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em
circulacdo 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 ndo seja utilizado para multiplicacdo ou propagagdo comercial da

matéria viva em causa”. Nesse sentido, aplicar-se-ia o principio da exaustdo, o qual

* O fato de ndo haver incompatibilidade, lastreia-se no principio da coexisténcia harménica das leis, o
qual estabelece podem coexistir, devendo as mesmas serem interpretadas harmonicamente, atuando lado a
lado, sem incompatibilidade. Isto consoante o art. 2°, §2° do Decreto-Lei 4.657/1942 — BRASIL, 1942:
“A lei nova, que estabelega disposi¢des gerais ou especiais a par das ja existentes, ndo revoga nem
modifica a lei anterior”. Sendo que a expressdo “a par das existentes” significa que as leis podem vigir
lado a lado, em concérdia, sem que haja revogagdo (VELOSO, 2005, p. 45).

> Essa limitagdo ocorre em vista de interpretagdo toponimica, em que se atribui sentido a um dispositivo
legal conforme a posi¢do que ocupam na lei. Esse tipo de interpretagdo discorre que o conteudo de um
dispositivo normativo especifico aplica-se a todos aqueles que o antecederam. Disso se deduz a limitagdo
do art. 43 sobre 0 42, que € seu antecessor.



discorre que quando o titular aufere o beneficio econdmico da exclusividade, cessaria o
direito do titular sobre a patente, e dessa forma, ndo poderia haver cobranga pelo uso da
tecnologia. Contudo, ndo hé exaustdo na hipotese do art. 43, vez que isso s6 ocorreria
com a circulagdo do produto vivo sem que houvesse reproducdo. Assim sendo, sempre
houver multiplicagdo da matéria viva com finalidade comercial, devera paga a

retribui¢do pecunidria pelo uso da tecnologia (BRASIL, STJ, 2019c).

De tudo que foi exposto, dessume-se que a transgenia ¢ suscetivel de
patenteamento sempre que satisfizer os requisitos relativos a novidade, atividade
inventiva, aplicagdo industrial e desimpedimento. Além disso, a variedade vegetal deve
ser resultante da interven¢do humana, posto que elementos da natureza e a mera
sequéncia concernente ao material genético sdo vedados de registro. De sorte que a Lei
9.249/1996 concede direitos exclusivos ao detentor da patente em relagao ao produto,
bem como ao processo biotecnologico pelo qual foi obtido o produto, além dos
microorganismos (art. 42). Sendo que mesmo as sementes alteradas geneticamente
devem pagar retribuicdo monetaria pela reutilizagdo em eventual replantio, conforme

decidido no Recurso Especial 1610728 / RS.

4. CONCLUSAO

No decorrer desta pesquisa, demonstrou-se a possibilidade de se patentear
transgénicos, desde que os mesmos satisfacam os requisitos concernentes a novidade,
atividade inventiva aplicacdo industrial e desimpedimento, € que ndo sejam mera
descoberta (art. 8° c¢/c art. 18, I e III da Lei 9.279/1996). E mesmo que seja vedado de
patenteamento de seres vivos ou parte deles, ou substancias, elementos, componentes
dos mesmo, ¢ inclusive seu material bioldgico (art. 10, IX c/c art. 18, I e II), isso nao se
aplica aos transgénicos que atenderem aos requisitos relativos as patentes (art. 18, IIl e
paragrafo Unico). E, por isso, o registro de microorganismos, do produto alterado

geneticamente, além do processo cientifico para obter a modificacao dos genes (art. 42).

Sendo que, inclusive, as sementes transgénicas reutilizadas para replantio sao
protegidas pela Lei da Propriedade Industrial, devendo pagar royalties ao detentor da
patente. Isto porquanto ndo haja conflito entre a Lei dos Cultivares, que estabelece a

variedade vegetal; e a Lei da Propriedade, a qual tutela o processo de alteragdo génica.



Destarte, como sao bens distintos, trata-se de regimes diferentes. E, em consequéncia
ndo se aplica a tese de que a lei de cultivares tenha reservado uma parte das sementes
para multiplicacdo sem que houvesse pagamento de retribuicdo pecunidria. Isto
porquanto o art. 43 da Lei da Propriedade Industrial ndo exaure os direitos do detentor
da patente com o recebimento do pagamento pelo uso da tecnologia, visto que
determine o pagamento sempre que houver multiplicagio da matéria viva com

finalidade comercial. Tal ¢ o que foi decidido no Recurso Especial 1610728 / RS.
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