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Introdugao

Quando se trata de temas que relacionam desenvolvimento e comércio
internacional, um aspecto se faz presente na pauta das preocupacdes nacio-
nais frente a internacionalizacao das economias: o direito de propriedade
industrial e a remuneracdo por este direito. Neste contexto, questiona-se
de que forma os paises em desenvolvimento podem proteger seus insumos,
processos, produtos e tecnologias, de forma a torna-los fonte de recursos
estratégicos e de competitividade no cenario internacional. Aspecto este
largamente utilizado pelos paises desenvolvidos, com a mesma finalidade.

Relacionado a esta questao estd o acesso a tecnologias que contribuam
para o desenvolvimento de regides cujo crescimento é mais deprimido,
sem que isso gere grande dependéncia tecnoldgica ou subordinacdo eco-
nomica as regides mais desenvolvidas, ou mesmo economia de mao-de-
obra por inadequacdo das tecnologias adquiridas. Devido a limitacao de
formacao técnico-cientifica dos paises mais atrasados, é uma constante o
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fato de comprarem tecnologias dos paises mais desenvolvidos, incorpo-
rando varios problemas no seu cendrio politico, econdmico e social. Quan-
do observados os acordos internacionais, as diretrizes apresentadas para a
regulamentacao dos direitos de propriedade industrial tendem a nao ser,
suficientemente equilibradas para garantir direitos e assegurar o livre co-
meércio, sem que se incorra em dependéncia tecnolégica.

Por outro lado, pode-se argumentar que uma limitacdo intrinseca nos
direitos de propriedade industrial, calcados na teoria da funcao social da
propriedade pode ser uma resposta a este desequilibrio observado. Em
suma, considerando-se esta hipotese, pode-se compreender o direito de
propriedade industrial como uma forma de governabilidade que auxiliaria
na garantia do desenvolvimento dos paises frente a uma economia inter-
nacional. Preocupacio esta fundamentada na dinamica do atual desenvol-
vimento tecnologico.

Especial atencdo sera dada aquele desenvolvimento tecnologico de-
corrente do avanco da pesquisa em biotecnologia e seus spillovers. Como
novo paradigma, a biotecnologia, tende a espraiar seus padrdes por varios
campos, como na area de pesquisa e desenvolvimento (P&D), gestao e
regulacdo. Quanto a area de P&D, este paradigma abriu pelo menos trés
novos campos de pesquisa: a biotecnologia ligada a producao de medica-
mentos; a biotecnologia ligada a quimica fina; e a biotecnologia aplicada a
agricultura.

Iniciada, nos EUA e impulsionada pelos impressionantes resultados
cientificos e financeiros, a biotecnologia hoje é desenvolvida globalmente.
Um dos fatores preponderantes deste impulso certamente foi a possibili-
dade de apropriacao das inovacoes geradas. Esta garantia de retorno atraiu
investimentos e viabilizou a realizacao de pesquisas que, sem estes direitos,
nao poderiam ser executadas. Porém, o direito de propriedade industrial
sobre matérias vivas ainda é um campo em evolucdo, gerando toda uma
gama de discussoes e contrapontos no ambito de varias areas do conhe-
cimento. E dentro deste contexto que o novo paradigma criado abre um
novo campo de estudos, numa interseccao entre o direito e a economia: o
direito de propriedade industrial de plantas.

Neste contexto, a protecdo ao direito de propriedade industrial de
plantas vem sendo estudada, abordando-se sua caracterizacdo e forma de
utilizacdo. Contudo, faltam respostas quando se questionam os efeitos des-
ta forma de apropriacao de bens no ambito da organizacdo da economia
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global e sobre as economias dos paises em desenvolvimento. Conforme
rapidamente expressado no inicio deste texto, questiona-se basicamente
se a existéncia de forte protecdo ou a abolicdo desta podem ser fatores que
levem ao desenvolvimento, ou ao atraso, ou ainda, a subjugacao tecnolo-
gica de um pais.

O que se propoe neste ensaio € investigar a viabilidade de uma terceira
via de uso do direito de propriedade industrial de plantas que poderia ser
adotada pelos paises em desenvolvimento, em especial pelo Brasil, visando
usar a regulacao como protecao a tecnologia desenvolvida nacionalmente,
mas flexibilizando o acesso a tecnologias de outros paises, numa tentativa
de reducao da dependéncia tecnolégica e subordinaciao economica. A pro-
posta apresentada, e que sera fundamentada ao longo do texto, é que existe
uma funcao social da propriedade industrial, a qual resulta na compreenséo
e efetivacdo de certos limites a esta. Estes limites podem ser uma resposta a
busca do equilibrio entre a inexisténcia de normas de protecao e a existéncia
de normas que garantam uma protecao absoluta destes direitos. Este ensaio
tem como objetivo elaborar uma argumentacao acerca destas possibilidades
a partir de bases informacionais bibliograficas e documentais.

Para apresentar os argumentos utilizados, o ensaio esta organizado em
quatro secoes. Na primeira sdo trazidos alguns argumentos mais contun-
dentes sobre as questoes da globalizacao, desenvolvimento e governabili-
dade. Na segunda secdo trata-se do direito de propriedade industrial de
plantas. A terceira secdo é dedicada a tratativa dos limites a este direito
de propriedade. Por fim, a quarta secdo apresenta as consideracoes finais
relativas ao presente ensaio.

1. Globalizagao, desenvolvimento e governabilidade

Hirst e Thompson', em obra que discute o processo de globalizacao,
afirmam que este se tornou um conceito em moda nas ciéncias sociais. A
idéia de formacao de uma aldeia global perpassa varios aspectos da socie-
dade humana e em alguns momentos leva a crer que culturas, economias e
fronteiras nacionais estariam se dissolvendo para a formacao de um tnico

bloco global.

! HIRST e THOMPSON, 1998, p.13.
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Vale destacar que existe uma discussao conceitual acerca da denomi-
nacao correta do processo de abertura das economias nacionais para rela-
coes cada vez mais internacionais. Hirst e Thompson? apontam que este é
um processo historico marcado por ciclos de maior ou menor abertura das
economias e que a denominacao “globalizacdo” estaria sendo erroneamente
utilizada para identifica-lo. Os autores preferem chama-lo de “internaciona-
lizacdo” das economias nacionais. Para fins deste artigo os termos globaliza-
cdo e internacionalizacdo estdo sendo utilizados como sindonimos, mas terdo
claramente o entendimento de Hirst e Thompson® dando base ao conceito.

Além de Hirst e Thompson®, autores como Chesnais’, Baumann®, Cou-
tinho” e Gongalves e outros® discutem se este € um processo ja posto ou
se esta em desenvolvimento e se realmente o mundo estaria rumando para
uma aldeia global, ou se apenas esta seguindo um caminho de constante
internacionalizacao das economias locais. Este é um processo dinamico
e afeta diretamente os processos de producdo, fluxos financeiros, fluxos
tecnologicos e as formas de governabilidade das nacdes, os quais vém
adaptando-se as novas formas de concorréncia e interacdo provocadas pelo
processo de abertura da economia. Mais que isso, o mercado internacio-
nal passa a ser um importante espaco de insercdo de produtos e servicos,
ampliando a concorréncia e provocando a necessidade de que as empresas
ampliem seu potencial competitivo.

Se tomado o aspecto das alteracdes percebidas no processo de produ-
cdo, pode-se afirmar que a sua reestruturacao decorre essencialmente da
busca constante por ganhos de produtividade e aprimoramento de produ-
tos e servicos, de forma a ampliar a competitividade das organizacdes no
mercado nacional e mundial. A assimilacdo de novas tecnologias dentro
dos processos de producédo e a ampliacao dos meios de comunicacao faz
com que a dinamica evolutiva dos processos produtivos torne-se cada vez
mais agil e tenda a ter resultados mais eficientes no processo de competi-
cdo, que é cada vez mais acirrado’.

2 Idem.

> Idem.

* Ibidem.

> CHESNALIS, 1996.

S BAUMANN, 1996.

7 COUTINHO, 1996.

8 GONCALVES e outros, 1998.

9 HIRST e THOMPSON, 1998; CHESNAIS, 1996; BAUMANN, 1996; COUTINHO, 1996; GONCALVES
et all, 1998.



152 Kelly Lissandra Bruch
Debora Nayar Hoff
Homero Dewes

Podem ser destacadas as seguintes modificacdes nos processos de
producédo, a partir deste contexto: acentuado processo de automacao
fabril, evolucao dos processos de trabalho, crescente internacionaliza-
cao da producdo, maior integracao das estruturas produtivas nacionais,
crescente interacdo das empresas internacionalmente, modificacoes dos
sistemas gerenciais e ampliacao do uso de pesquisa e desenvolvimento
(P&D) pelas industrias'’®. Necessariamente esta nova conjuntura provoca
a necessidade de se alterar as caracteristicas das estratégias gerenciais, as
quais passam a pautarem-se também pelo mercado internacional'’.

De acordo com Chesnais'?, existe um grande espaco de acdo das firmas
no mercado internacional e o que guia esta acdo ¢, principalmente, a ne-
cessidade de especializacdo da producéo. As opcoes de organizacao da pro-
ducdo no espaco global sdo muitas e podem ocorrer a partir da instalacao
de fabricas especificas em determinados paises ou de cadeias produtivas
inteiras. Recentemente o estabelecimento de aliancas estratégicas, trabalho
em rede, ou mesmo o aprimoramento do franchising, sao alternativas de
estratégias internacionais que ajudam as organizacoes a conviverem com o
processo de abertura, encontrando saidas para a competicao’.

Porém, as novas configuracoes dos processos produtivos e as interacoes
das organizacdes no mercado global fazem com que ocorra uma significati-
va mudanca na relacdo comercial entre os paises: reduzem-se as fronteiras
nacionais para a movimentacao de insumos, abrem-se as possibilidades
para exploracdo de recursos e tecnologias nacionais em ambito internacio-
nal. Ou seja, o capital produtivo busca, na crescente internacionalizacdo
da economia, alternativas para criar o maior lucro possivel, utilizando-se
para isso, dos diferenciais que cada pais pode oferecer para contribuir com
esta busca'*.

Pensando nesta afirmativa, ha um problema a ser resolvido: a abertu-
ra das fronteiras nacionais para um mercado internacional expde mais os
mercados locais as mudancas economicas mundiais e faz com que os pai-
ses passem a serem afetados pelo que se tem chamado de crises mundiais.

10 Idem.

HWHITT, IRELAND e HOSKISSON, 2002.
12 CHESNALIS, 1996

B HITT, IRELAND e HOSKISSON, 2002.
* CHESNALIS, 1996.
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Isso faz com que se percebam varias fragilidades na conducéo das politicas
econdmicas nacionais®.

Observa-se neste contexto a limitacdo dos paises em resolver proble-
mas que se originam de uma estrutura econdmica mais globalizada. Resu-
midamente, as fronteiras continuam a existir para as decisoes politicas e
para as medidas macroecondmicas, porém os efeitos destas medidas e das
medidas tomadas por outros paises, nacionalmente, bem como os proble-
mas econdmicos nacionais ampliam-se atingindo todas as economias que
transacionam internacionalmente'®.

Talvez o grande hiato originado pela crescente internacionalizacao
economica seja decorrente da falta de delineamento de objetivos globais,
coerentes com as necessidades de crescimento e de desenvolvimento dos
diversos paises, os quais possibilitem uma maior seguranca dentro dos no-
vos processos e da maior mobilidade financeira que se estabelece'”. Mesmo
parecendo um tanto utépico pensar-se em objetivos globais, varios mo-
vimentos feitos por organismos internacionais, principalmente os capita-
neados pela Organizacdo das Nacoes Unidas (ONU), demonstram que a
busca pela coesdo de objetivos é uma tendéncia na busca pela solucio de
problemas de ambito econdmico, social e ambiental'®.

De acordo com Hirst e Thompson'?, os mecanismos necessarios para a
organizacao de objetivos mais globais, bem como para o estabelecimento
das regulamentacdes necessarias para a ordenacao econdmica mundial, de
certa forma, ja se inserem no processo de globalizacao e podem ser visua-
lizados em cinco niveis:

1. Governabilidade por meio de acordos entre os principais paises, os
quais visem estabilizar as taxas de cambio, coordenar as politicas fiscais e
monetarias e cooperar na limitacdo das transacoes financeiras especulati-
vas de curto prazo.

2. Governabilidade por meio de agéncias de regulacido internacional,
criada por um numero significativo de paises, os quais procurem fiscalizar
ou coordenar dreas como o Investimento Externo Direto, o comércio e os
padroes ambientais mundiais.

5 HIRST e THOMPSON, 1998; CHESNAIS, 1996; BAUMANN, 1996; COUTINHO, 1996; GONCALVES
et all, 1998; COUTINHO e FERRAZ, 1997.

16 HIRST e THOMPSON, 1998.

7 Idem.

8 WCED, 1987; OECD, 2001; ONU, 2003; WDR, 2003; UN, 2005.

"9 HIRST e THOMPSON, 1998, p. 187-188.
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3. Governabilidade por meio de blocos comerciais e de investimento.
Pela representatividade que adquirem, sao suficientemente fortes para es-
tabelecer e implementar objetivos sociais e ambientais (os quais incluam o
mercado de trabalho e formas de protecao social), de modo mais eficiente
do que o pais pode fazer.

4. Governabilidade por meio de politicas nacionais, as quais devem
permitir que medidas macroeconomicas (limitadas as fronteiras do pais)
propiciem o estabelecimento e evolugio dos aspectos microecondomicos?.

5. Governabilidade por meio de politicas regionais, focalizando esfor-
cos para resolver problemas, protegendo a economia interna de choques
externos e fornecendo meios para ampliacio da competitividade interna-
cional em nivel de distritos industriais.

Estes cinco niveis de governabilidade bem coordenados devem pro-
porcionar uma melhor organizacao da economia global, diminuindo as
disparidades, injusticas e instabilidades que o sistema hoje demonstra.
Colaborando também para a conquista do desenvolvimento econémico
mundial. Contudo, um aspecto especifico parece se destacar na pauta das
preocupacdes nacionais frente a internacionalizacio das economias: o di-
reito de propriedade industrial, sua remuneracdo — ou o retorno do inves-
timento — e a aplicacao deste a biotecnologia.

Nos estudos que consideram as inovagdes tecnologicas como fonte de
competitividade, fica claro que P&D é um elemento presente no contexto
economico internacional de uma forma bastante evidenciada pela con-
juntura de abertura das economias e que tem funcoes importantes para
garantir a insercao das organizacoes nos mercados internacionais e para
garantir-lhes diferenciais competitivos. Esta relacao entre os investimentos
em P&D e competitividade é tdo importante que, dentro dos estudos de
Ferraz, Kupfer e Haguenauer”' e de Coutinho e Ferraz ** acerca da com-
petitividade da industria brasileira na década de 1990, a necessidade de
investimentos significativos em P&D pelas esferas publica e privada foi
apontada como um dos desafios da industria brasileira naquele periodo.
De acordo com os autores, parte da dificuldade competitiva da industria
nacional — em praticamente todos os setores estudados — estava correlacio-

2 HIRST e THOMPSON, 1998.
* FERRAZ, KUPFER e HAGUENAUER, 1997.
22 COUTINHO e FERRAZ, 1997.
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nada com a dependéncia tecnologica, decorrente da falta de dominio sobre
tecnologias proprias. Esta dependéncia tecnologica era tanto maior quanto
menores fossem os investimentos em P&D no setor produtivo estudado.

Assim, para os autores, a superacao das limitacdes brasileiras quanto
aos investimentos publicos e privados em P&D, que resultem em novas
tecnologias ou em melhorias tecnolégicas para a industria nacional, era
apontada como um dos elementos chave para modificar o padrao compe-
titivo da industria nacional frente aos competidores globais. Este tipo de
argumentacdo poderia levar a crenca de que um sistema rigido e abrangen-
te da protecdo do direito de propriedade industrial seria uma solucéo para
estes problemas.

Estudos mais atuais inclusive tém enfatizado esta relacio de forma
bastante direta e sempre pensando na ampliacao da competitividade das
empresas nacionais perante seus concorrentes mundiais numa economia
bastante internacionalizada. Terra®’ enfatiza que a abertura economica e a
competicdo interna e externa com empresas de paises desenvolvidos estao
tornando relevantes varias formas de aprendizado e que isso esta reque-
rendo uma mudanca nas tendéncias de estagnacao dos gastos publicos em
C&T (ciéncia e tecnologia), na construcao de um sistema de cooperacdo
entre as instituicoes de pesquisa e o setor publico, além de um aumento
nos gastos de P&D privados, gerando maior volume de producao de co-
nhecimentos como consequéncia.

Ainda nesta linha, Além?** apresenta resultados importantes em uma
analise feita sobre paises da OCDE (Organizacéo para Cooperacdo do De-
senvolvimento Econdmico) com relacdo aos investimentos em P&D e os
reflexos sobre a competitividade das industrias nacionais. Para a autora,
apesar de os diferentes paises estarem passando por dificuldades fiscais,
estes tém aumentado sua participacdo ativa na promoc¢ao de um aumento
da competitividade do sistema econdmico, enfatizando, principalmente,
0 apoio a inovacao tecnologica. A autora incrementa suas afirmativas com
uma defesa aos sistemas de protecdao adotados pelos paises da OCDE, jus-
tificando que as inovagoes, principalmente em industrias de tecnologia de
ponta, sao elementos importantes para a competitividade das empresas no
mercado internacional.

2 TERRA, 2006.
2 ALEM, 2006.
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Contudo, esta pode ser uma realidade ideal para um pais desenvolvido.
Olhando-se por outro angulo, encontram-se as questdes ligadas a depen-
déncia tecnolégica decorrente de rigidos modelos de protecdo da proprie-
dade industrial. Neste ponto faze-se necessario resgatar as ponderacoes
sobre as relacoes entre paises desenvolvidos e paises em desenvolvimento
ou subdesenvolvidos ou entre paises centrais e periféricos, especificamente
sobre os direitos de propriedade.

Segundo Chesnais* e Toussaint*® os direitos de propriedade, royalties
e patentes, podem criar uma série de situacoes desvantajosas a periferia,
tais como: a) barreira a transferéncia tecnolédgica do centro para a periferia,
fazendo com que a periferia tenha que pagar pelo direito de uso de tecno-
logias especificas; b) criar mercados para produtos casados (caso dos her-
bicidas criados para plantas geneticamente modificadas); ¢) dependéncia
tecnologica, pois a compra de uma tecnologia principal pode desencadear
a compra de tecnologias complementares, bem como servicos de manuten-
¢do e melhoria; d) reducdo da competitividade, pois a aquisicao de tecno-
logias no mercado nao garante o dominio sobre tecnologias de ponta, ou
pode significar incremento de custos pelo pagamento de royalties.

Mesmo em estudos mais recentes do que os citados, a logica de subor-
dinacdo da periferia ao centro através da tecnologia, continua a permear as
observacoes. Eber?” aponta que a localizacao das atividades de P&D nos
paises centrais faz com que estes usufruam maiores economias de escala
e escopo e de externalidades positivas, oriundas dos sistemas cientificos
e tecnologicos mais maduros e avancados. No entendimento do autor, as
regras fiscais e administrativas que governam a transferéncia de recursos
via tecnologia facilitam sua remessa e as legislacoes de propriedade in-
dustrial ajudam a proteger os paises desenvolvidos que sao detentores da
maior parte das patentes. Eber* ainda enfatiza que ocorre uma divisao do
trabalho internacional também na drea de P&D e que esta nao impede o
aprendizado por parte das filiais, mas estando as atividades principais es-
tabelecidas no centro, a periferia tera alcance limitado ao conhecimento e
capacitacao tecnologica.

2 CHESNAIS, 1996.
26 TOUSSAINT, 1998.
*TEBER, 2000.

28 Idem.
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Com estes argumentos fica clara a importancia de alternativas para se
conviver e gerenciar o paradoxo estabelecido: se, por um lado, o direito de
propriedade industrial é um instrumento importante para proteger as novas
tecnologias criadas, por estas serem instrumento de competicdo junto ao
mercado internacional e fonte de conhecimento e renda para desenvolver
as economias, por outro lado, o dominio tecnolédgico causa dependéncia
dos paises que nao o detém, criando barreiras ao desenvolvimento destas
economias. Como entdo proteger determinadas tecnologias e a0 mesmo
tempo facilitar o acesso a outras, tendo por base um mesmo sistema legal?
Espera-se que as discussoes que se sucedem contribuam para a construcao
de alternativas.

2. Propriedade industrial de plantas

Para se tratar especificamente do direito de propriedade industrial, faz-
se necessaria a caracterizacao do direito de propriedade intelectual. A pro-
priedade intelectual se constitui do conjunto de principios e de regras que
regulam a aquisicéo, o uso, o exercicio e a perda de direitos e de interesses
sobre ativos intangiveis diferenciadores que sao suscetiveis de utilizacdo no
comércio. Este instituto nao abarca todos os ativos intangiveis, mas aqueles
que servem de elementos de diferenciacdo entre concorrentes. Assim, con-
forme Carvalho®, o objeto tratado pela propriedade intelectual abrange os
elementos diferenciadores que apresentem: a) novidade™, que diferencia
quanto ao tempo; b) originalidade®', que diferencia quanto ao autor; c) dis-
tingtiibilidade®*, que diferencia quanto ao objeto.

O presente trabalho apenas trata do objeto que abrange os elementos
diferenciadores quando a novidade dos ativos intangiveis suscetiveis de
serem utilizados no comércio de plantas, que se encontram dentre os direi-
tos de propriedade industrial: patente de invencéo e protecdo de cultivar.
Ressalta-se que se estd assumindo que o direito de propriedade industrial
tem a natureza juridica de um direito de propriedade.

* EBER, 2000.

' Sao os essenciais as invencoes, modelos de utilidade, desenhos industriais e cultivares.

SUE o elemento diferenciador abarcado pelos direitos autorais e, em especial no Brasil, pelos direitos de
programas de computador.

32 As indicacoes geograficas, subentendendo-se as indicacoes de procedéncia e denominacdes de origem, a
reputacdo dos comerciantes e as marcas, sejam estas de produtos e servicos, coletivas ou de certificaco, sao
exemplos de objetos da propriedade intelectual que nao resultam da inventividade ou da criatividade, mas
que ndo deixam de ser importantes como elementos de distinguibilidade.

(O]
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2.1. Propriedade industrial no ambito internacional

Diversos acordos internacionais retratam o historico da propriedade
industrial, tendo sido considerados relevantes para este trabalho a Con-
vencao de Paris para a Protecao da Propriedade Industrial (CUP), a Uniao
Internacional para a Protecido de Novas Variedades de Plantas (UPOV) e o
Acordo sobre os Aspectos de Direito de Propriedade Intelectual relaciona-
dos com o Comércio (TRIPs, em inglés). Nao sera abordada, a Convencéo
de Biodiversidade nem os demais acordos internacionais relacionados a
meio ambiente, biosseguranca e conhecimentos tradicionais, por estarem
fora do escopo delineado para o ensaio.

A Convencéo de Paris para a Protecdo da Propriedade Industrial (CUP),
ainda vigente, tem por objeto material a protecéo da propriedade industrial
consistente nas patentes de invencao, modelos de utilidade, desenhos ou
modelos industriais, marca de fabrica ou de comércio, marcas de servico,
nome comercial, repressdo as falsas indicacdes de proveniéncia ou deno-
minacdes de origem e a repressao a concorréncia desleal (BRASIL, Decreto
n.75.572/75, Art. 1°, § 2°). Nesta convencao nao ha qualquer mencao per-
mitindo ou proibindo a protecao, mediante patentes de invencao ou outro
sistema, de microorganismos ou plantas.

A Uniao Internacional para a Protecdo de Novas Variedades de Plantas
(UPOV), tem como objetivo proteger o direito de propriedade industrial
de novos cultivares de plantas, bem como fomentar um sistema eficaz para
a protecdo das espécies vegetais, com a finalidade de promover o desenvol-
vimento de novos cultivares para o beneficio de toda a sociedade’. Atual-
mente se encontram vigentes dois tratados: Ata de 1978 da UPOV?** e a Ata
1991 da UPOV*. A UPOV/1978 traz protecoes mais brandas para novas
cultivares e a proibicao da dupla protecao, ou seja, uma protecao por pa-
tente e outra, concomitante, mediante um sistema sui generis, que pode
ser compreendida no Brasil como a protecao de cultivar. O UPOV/1991
traz protecdes mais rigidas e a possibilidade da dupla protecao. A maioria
dos paises em desenvolvimento, dentre eles o Brasil, sdo signatarios do
UPOV/1978. Ja a maioria dos paises desenvolvidos, dentre eles os EUA,
sao signatario do UPOV/1991°°. Ambas apresentam uma série de limites a

3 UPOV, 2005a.
#*UPOV, 1978.
5 Idem.

3 UPOV, 2005a.
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protecao da propriedade de cultivares, cujos principais sao: a) Exceptions to
the Breeder’s Right, Farm’s Right, o principio do esgotamento de direitos e a
licenca compulséria por abuso de direito e por interesse publico.

O Acordo sobre os Aspectos de Direito de Propriedade Intelectuais rela-
cionados com o Comércio (TRIPs) tem como objetivo geral reduzir as dis-
torcdes e obstaculos ao comércio internacional e assegurar que as medidas
e procedimentos de repressio ao comércio ilicito de bens protegidos por
direitos de propriedade intelectual ndo se tornem, por sua vez, obstaculos
ao comércio internacional legitimo®. Ele foi consolidado no ambito da
Organizacao Mundial do Comércio, no Anexo 1.C de seu Acordo Consti-
tutivo. Este Acordo estipula uma protecao minima da propriedade intelec-
tual em nivel mundial, buscando uma harmonizacéo do nivel de protecdo
em todos os Membros e garantindo esta protecao mediante procedimentos
judiciais pré-determinados que sejam ageis e efetivos™. O referido Acordo,
em suas exigéncias, ndo entra em conflito com as disposicdes previstas nas
Atas da UPOV. Em seu texto, dentre outras disposicoes, o TRIPS determina
que haja a protecao das variedades vegetais, seja mediante patentes, seja
mediante um regime sui generis®’, sejam por ambos os regimes. Entretan-
to, ele permite explicitamente a exclusdo da patenteabilidade de plantas
pelos Membros em suas normas internas, de forma a permitir a possibili-
dade de protecdo por apenas um regime sui generis®’. E a partir dos disposi-
tivos proporcionados pela TRIPs que surgem, especialmente em paises em
desenvolvimento ou periféricos, as patentes biotecnologicas e a protecdo
de cultivares, antes apenas existentes nos paises desenvolvidos. O mesmo
também permite a concessao de licencas compulsorias e licencas obrigato-
rias, ndo se manifestando, no entanto sobre a aplicabilidade e extensao do
principio da exaustao de direitos*.

Em 1995, sob influéncia da TRIPs, foi promulgado no Brasil um con-
junto de leis que visavam estabelecer a protecao de praticamente todas as
areas da propriedade intelectual, dentre as quais destacam-se: a lein. 9.297
de 14 de maio de 1996, que se refere a propriedade industrial e a lei n.
9.456 de 25 de abril de 1997, que disciplina a protecdo de cultivares.

" BRASIL, Decreto n.° 1.355/94, preambulo.

% PIMENTEL e DEL NERO 2002, p. 47-50.

9 Art. 27, 3, b, Acordo TRIPS.

* Vide comentarios de CORREA, 2000, p. 183.

4 IGLESIAS PRADA, 1997 ¢ CORREA, 1996 oferecem mais detalhes sobre este tema.
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2.2. Teoria da propriedade industrial aplicada a protecao de plantas

Um ponto relevante no que concerne a propriedade industrial trata-se
da abordagem da funcéo, ou finalidade, de sua existéncia. Para compreen-
der a funcao da propriedade industrial, faz-se necessario compreender por
que surge a protecao exclusiva para uma pessoa produzir um determinado
produto ou realizar um determinado processo oriundo de sua criacao.

Com o advento da revolucio filosofica, decorrente do Iluminismo, nos
diversos estados da Europa e nos EUA, a invencdo passa a ser concebida
como uma espécie de propriedade de seu inventor. Ou seja, um direito real
sobre um bem intangivel, ao invés de um privilégio provisério e revogavel.
O estabelecimento deste direito de propriedade, que garante a exclusivida-
de sobre um bem intangivel, possui trés funcdes: a) o incentivo a pesquisa
e recompensa; b) a divulgacao dos direitos e das tecnologias; e ¢) a trans-
formacao do conhecimento tecnoldgico em objeto suscetivel de troca.

Esta exclusividade sobre o bem intangivel garante ao seu titular a pos-
sibilidade de excluir terceiros de sua utilizacdo. Esta exclusao possibilita
uma condicdo privilegiada de geracdo de lucros, o que se constitui em
uma recompensa ao inventor, que, em troca do recebimento desta, divulga
a toda a sociedade o seu invento. Ao mesmo tempo essa possibilidade de
gerar lucros e garantir a exclusividade resulta em um incentivo a pesqui-
sa e a0 investimento em novas pesquisas. O pesquisador, ao recuperar o
investimento realizado e com lucros, ¢ incentivado a investir novamente,
gerando novas inovacoes passiveis de apropriacdo e incentivando outros
a fazer o mesmo investimento. Isso somente torna-se possivel quando o
conhecimento gerado pela pesquisa efetivamente se transforma em bens
mensuraveis e passiveis de troca*.

Estas func¢oes também se fundamentam no interesse social da existéncia
destes direitos de propriedade industrial. Se a sociedade ndo percebesse
beneficios decorrentes da atribuicao desta exclusividade, este ndo se susten-
taria. Promove-se e concede-se esta exclusividade com vistas a promover o
progresso, mediante invencoes de processos e produtos que tornem a vida
melhor. Portanto, muito mais que um direito do inventor, é um direito da
sociedade®. Desta maneira, se as inovacoes auxiliam no progresso e este
provoca melhorias no bem estar social, tem-se um circulo virtuoso*.

# CARVALHO, 1983.
# REMER, 2003
# CARVALHO, 1983,
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Esta logica, na visdo schumpeteriana, move o capitalismo, ao propiciar
que novas combinacdes ou inovacoes (invencdes que foram colocadas em
pratica) facam os ciclos da dinamica capitalista ocorrerem. Mas esta mesma
dinamica capitalista pode levar a centralizacdo e a concentracao, ou seja,
aos oligopolios e monopolios™. Isso se da por que nem todas as empresas
que participam da dinamica capitalista tém possibilidade de inovar sem-
pre*. Trata-se de uma logica de exclusao, pois a propriedade industrial
permite que as primeiras empresas a inovar possam ter a exclusividade de
utilizacdo do direito de patente. Com esta formam-se monopoélios tempo-
rarios sobre a utilizacdo das invencdes. Cessado o monopdélio ou surgindo
novas invencoes que possam vir a suplantar as anteriores ou competir com
estas, completa-se o ciclo’.

Com a existéncia da propriedade industrial a protecao condiciona-se
a divulgacdo do modus operandi do invento. Esta divulgacdo permite, que
empresas que nao chegariam ao patamar de inovacao da primeira empresa
inovadora, tenham acesso a informacao e possam inovar sobre esta inven-
cdo. Ou seja, a logica certamente é excludente, mas permite que o ciclo seja
acelerado e que as empresas, que efetivamente trabalharem, tenham como
se manter no mercado, sem serem excluidas.

Por outro lado, observando-se este ciclo que se forma a partir desta ex-
clusividade, conclui-se que é esta apropriabilidade que garante o continuo
investimento em inovacoes. Sem a exclusividade, esta inovacao poderia ser
copiada, o que nao permitiria que o inventor recebesse o lucro extraordina-
rio e ndo fosse incentivado a investir novamente em pesquisas, estagnado
assim, o ciclo da dinamica capitalista, que tem por base a inovacao tec-
nologica, estagnando, por consequéncia, o progresso da sociedade. Assim,
o atendimento a manutencao do ciclo da dinamica capitalista implica no
cumprimento de um interesse social no progresso da humanidade.

Para que efetivamente o interesse social seja atendido, faz-se necessa-
rio que este direito de exclusividade prevaleca na medida em que busca
cumprir suas funcoes de existéncia, sem que ele mesmo seja uma maneira
de se obter privilégios, indo para além daquilo que a sociedade entendeu
adequado lhe conferir na forma de direito. Este equilibrio pode ser garan-

* SCHUMPETER, 1982.
# PIMENTEL, 1999.
" DUARTE, 2002.
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tido pela propria limitacao do direito de exclusividade, fundamentado na
compreensdo do principio da funcéo social desta propriedade.

2.2.1. Protecao a propriedade industrial de plantas no Brasil

No ambito brasileiro duas formas se apresentam, ainda que de maneira
controvertida, para a protecao da propriedade industrial de plantas: paten-
tes de invencao e protecao de cultivares.

No ordenamento juridico brasileiro a protecao mediante patentes de
invencdo se da com base na Lei 9.279 de 14 de maio de 1996. O 6rgao
responsavel pelo recebimento e analise dos pedidos de patente e mode-
los de utilidade é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPIL.
Em linhas gerais as patentes de invencdo sio concedidas as invencdes que
comprovadamente sejam novas, apresentem atividade inventiva e aplica-
cdo industrial®.

A'lei 9.276/1996 estabelece um rol de invencoes ndo passiveis de pro-
tecdo mediante patentes: a) aquelas que nao sao passiveis de patentea-
bilidade por nao serem novas, ndo apresentarem atividade inventiva ou
aplicacdo industrial, elencadas no artigo 10 da lei; b) aquelas proibidas por
determinacao legal, elencadas no artigo 18 da lei.

Dentre os objetos e processos que nao sao considerados como inven-
coes estdao o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biolégicos
encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma
ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biol6gicos
naturais. Além disso, o todo ou parte dos seres vivos estdo entre os objetos
e processos que, embora se constituindo em invencoes, niao sao passiveis
de serem patenteados. Contudo esta impossibilidade ndo se estende aos
microorganismos transgénicos* que sejam novos, apresentem atividade
inventiva e aplicacao industrial e que nao sejam meras descobertas.

A patente de invencao confere ao titular do direito a possibilidade de
impedir terceiros de, sem o seu consentimento, produzir, usar, colocar a
venda, vender ou importar os produtos objetos da patente e o processo
ou produto obtido diretamente por processo patenteado. Desta maneira, a

* Para um entendimento mais pormenorizado sobre os requisitos de patenteabilidade, vide Chamas, Barata
e Azevedo, 2004.

* Organismos transgénicos: organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem,
mediante intervencdao humana direta em sua composicao genética, uma caracteristica normalmente nao
alcancavel pela espécie em condi¢oes naturais (art. 18 da Lei 9279/1996).

(O]
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legislacao brasileira abarcou a face negativa do direito de propriedade in-
dustrial, posto que nao concede ao titular o direito de usar, gozar e dispor
— face positiva, mas tao somente o direito de impedir que terceiros, sem
autorizacdo, pratiquem estes atos.

Outra forma de protecao de plantas é a protecdo mediante a protecdo de
cultivares, criada pela Lei n. 9.456 de 25 de abril de 1997, regulamentada
pelo Decreto n® 2.366, de 5 de novembro de 1997. A protecdo se da no
ambito do Servico Nacional de Protecdo de Cultivares, 6rgao do Ministério
da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento. Esta se propde a proteger uma
nova obtencédo vegetal, que seja distinguivel de outros cultivares e espécies
vegetais por um conjunto minimo de caracteristicas morfologicas, fisiolo-
gicas, bioquimicas ou moleculares, herdadas geneticamente. Estas caracte-
risticas, denominadas descritores, devem se mostrar homogéneas e estaveis
através das geracoes sucessivas™.

A titular da protecao da cultivar é garantido o direito a reproducéo
comercial, podendo este usar, gozar, dispor e reaver a cultivar de quem
quer, sem a sua autorizacao, a ofereca a venda o material de propagacao da
cultivar, com fins comerciais. Trata-se de um direito positivo, combinado
com o direito negativo de excluir terceiros.

3. Limites a propriedade industrial de plantas

Na Revolucao Francesa criou-se a concepcdo de uma propriedade ab-
soluta, concebida como um direito natural do homem e equiparada a ou-
tros direitos naturais tais como a vida, a igualdade e a liberdade. A partir
da promulgacao da Constituicao de Weimar na Alemanha em 1919, a qual
dispde em seu artigo 153 que Eigentum verpflichtet (a propriedade obriga),
as legislacoes passam a adotar a concepcdo de que a propriedade além
de conferir direitos também implica em obrigacoes, podendo conceber-se
estas como a aceitacdo de certas limitacdes, com uma finalidade especifica
que poderia ser compreendida, como queria Otto Von Gierke’! e Leon Du-
guit>?, como uma funcao social desta propriedade.

** LOUREIRO, 1999, p. 39.
>L OTTO VON GIERKE, 1904.
2 LEON DUGUIT (s/d).
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Neste estudo busca-se trazer a concepcéo desta funcao, prevista para
o direito de propriedade nos artigos 5, XXIII e 170, III da Constituicao da
Republica Federativa do Brasil de 1988, para o direito de propriedade
industrial, conforme preconiza o artigo 5, XXIX, da CE ao disciplinar que
a lei assegurara este direito tendo em vista o “interesse social, e o desenvol-
vimento tecnolégico e econdmico do Pais”.

3.1 Funcao social do Direito de propriedade

Existem duas justificativas para o estabelecimento do direito de pro-
priedade: uma funcdo pessoal, que visa garantir a realizacao pessoal do
proprietario no exercicio de seu direito e uma funcao social, que busca
garantir o beneficio social da existéncia e exercicio do direito de proprie-
dade’*. A convivéncia destas duas finalidades é possivel em face dos limites
que se impde a atuacdo do proprietario e da sociedade.

Desta maneira, pode partir-se do pressuposto que a propriedade con-
tinua em si absoluta e que o Estado cerceia sua natureza mediante a impo-
sicao de limites externos a ela. Outra possibilidade de compreensao deste
instituto é conferir a propriedade a natureza de funcao, sendo o conteudo
desta concebido de acordo com cada sistema normativo, o que, de acor-
do com Rocha> “é¢ decisao politica de cada povo”. Sob este aspecto pode
ser conferida a propriedade uma funcéo pessoal e outra social, como um
conteudo do proprio direito de propriedade, mediante o estabelecimento
de uma funcio a esta. E sobre a concep¢io de que a funcio social é um
elemento intrinseco ao direito de propriedade que foi estabelecido este es-
tudo. Assim, quando se passam a tratar de limites, estes devem ser compre-
endidos como partes do proprio instituto, derivados da sua funcao social,
ou seja, ndo ¢ um limite ao instituto da propriedade.

Entende-se que a sociedade deve respeitar o direito de propriedade
do dono, concedendo instrumentos juridicos para que este a defenda erga
omnes de sua turbacdo. Em contra partida deve o proprietario retribuir a
sociedade utilizando esta propriedade de maneira adequada, podendo se
dar a esta o contetido de uma funcao social. Esta maneira pode ser enten-
dida como uma autolimitacao de duas faces: uma face positiva e uma face

 CE 1988.
** ASCENSAOQ, 2000.
>> ROCHA, 2003, p. 560.
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negativa. Assim como ele tem o direito de usar, gozar e dispor como direito
positivo e o direito de excluir terceiros como direito negativo, também,
estas duas faces apresentam-se em sua limitacao™.

Na face positiva ele tem o dever comissivo de fazer, de atuar, de utilizar
a propriedade de maneira adequada’’. No direito de propriedade industrial
esta face pode ser compreendida como o dever que o titular da patente tem
de explorar a patente no territério onde esta se encontra protegida.

Na face negativa encontra-se o impedimento de (...) que o proprietario
use seu bem de forma nociva a coletividade (...)*®. Também estdo compre-
endidas na face negativa as situacoes em que legalmente o proprietario nao
pode impedir o terceiro de atuar. No caso do direito de propriedade indus-
trial trata-se da possibilidade de utilizacao de sua invencao para fins nao
econdmicos, para experimentos e pesquisa, etc, bem como a possibilidade
de utilizacdo da cultivar protegida para replantio quando se tratar de um
pequeno produtor rural.

Em ambos os casos a intervencao estatal pode se dar de maneira limi-
tadora ou impulsionadora®. A maneira limitadora se traduz em todos os
deveres legalmente estabelecidos que determinam que o individuo deva
agir ou deixar de agir de determinada forma. No direito de propriedade
industrial esta intervencao limitadora poderia ser compreendida como o
limite temporal que a lei determina para a exploracdo da protecao da cul-
tivar e da patente de invencao.

A maneira impulsionadora implica na intervencao do Estado na atuacao
do individuo quando a limitacdo legal por si s6 nao é suficiente. No direito
de propriedade industrial esta intervencao impulsionadora pode ser tradu-
zida na concessao de licencas compulsorias por abuso de direito, bem como
na decretacdo da caducidade da patente por falta de exploracao desta.

Por fim, estas limitacdes podem existir em face do interesse publico ou
do interesse privado®. Tratam-se de limitacdes de interesse publico aque-
las que dizem respeito a reflexos que se espraiam por toda a sociedade. No
direito de propriedade industrial esta limitacdo pode ser percebida quando

% ASCENSAO, 2000.

7 GUIMARAES JUNIOR, 2003.
% Idem, p. 125.

% ASCENSAO, 2000.

0 Idem.
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a lei determina que se possa utilizar o invento ou a nova cultivar para pes-
quisa e desenvolvimento. Embora pareca que, em um primeiro momento,
esta se defendendo o direito do particular em utilizar o invento, na verdade
esta se garantindo a toda a sociedade o progresso cientifico e tecnologico.
Isso se explica da seguinte forma: se a um titular fosse dada a possibilidade
de proibir a pesquisa sobre suas inovacdes, ele teria 0 monopolio néo so-
mente sobre o fruto destas, mas sobre a possibilidade de se avancar cienti-
ficamente, determinando a estagnacao do conhecimento nesta area.

As limitacoes de interesse privado referem-se a determinadas limitacoes
que devem ser impostas para o respeito do interesse de um determinado
individuo. No caso do direito de propriedade industrial esta limita¢ao signi-
fica poder utilizar o invento sem fins econémicos, de replantar as sementes
guardadas para sua subsisténcia, de vender os frutos provenientes de culti-
vares protegidas como alimento, entre outras coisas.

Tanto a maneira limitadora quanto a maneira impulsionadora de in-
tervencao do estado sobre o direito de propriedade podem ser entendidas
como formas de governabilidade possibilitadas pelo direito de proprieda-
de industrial. Estas formas de governabilidade podem ser utilizadas para
defender os interesses do pais perante os avancos tecnologicos permitidos
pela P&D, mas protegidos pelo direito.

Isto posto, vale enfatizar que no ambito da propriedade industrial,
dentro das categorias supra mencionadas, sao tratados os seguintes limi-
tes: temporais, territoriais, compulsorios e de esgotamento de direitos. O
entendimento destes é importante para se apreender as dimensoes dos
limites do direito de propriedade industrial, os quais vao impactar sobre
os niveis de governabilidade que propiciam.

3.2 Limites temporais

E o limite que mais diferencia a propriedade industrial dos demais di-
reitos de propriedade. E o que justifica o0 monopélio temporario sobre a
inovacdo, a publicidade de sua concepcao e funcionamento e a possibilida-
de de uso desta depois de decorrido o tempo estabelecido para a exclusivi-
dade. O elemento que justifica a patente e proporciona equilibrio entre os
interesses € justamente a temporalidade deste direito®'. Este limite deriva
do poder estatal de intervencao limitadora dos direitos.

°I BARBOSA, 2003.
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Decorridos os prazos estabelecidos, os direitos de propriedade indus-
trial sdo extintos e a cultivar e a invencdo caem em dominio publico, ou
seja, qualquer pessoa podera utilizar e reproduzi-los, ampliando-se de
forma irrestrita a funcdo social da invencio.

3.3 Limites territoriais

Tanto para patentes de invencdo quando para protecdo de cultivares,
a abrangéncia do direito de propriedade industrial se limita, em regra, ao
pais que a concedeu. Esta limitacdo tem sua origem na Convencao Unido
de Paris e todos os Estados aderentes a ela adotaram esta concepgao, que
terminou por se tornar uma aplicacao geral.

A excecdo a esta regra encontra-se na possibilidade de concessdo da
patente comunitaria e do depdsito comunitdrio de cultivares. No ambi-
to da Unido Européia, por exemplo, um depdsito comunitario é valido e
pode ser alegado em todos os seus aspectos em todos os paises que siao
signatarios das convencdes que criaram a patente comunitaria e a cultivar
comunitdria, conferida pela Uniao Européia.

No ambito da Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual ha mui-
to se tem estudado a possibilidade de uma patente internacional, sem ha-
ver, contudo, concretizacdes neste sentido. O que existe sdo acordos que
facilitam o deposito, no caso de patentes, em diversos paises, sem guardar
o carater de um deposito com validade internacional. Um dos mais utiliza-
dos ¢ o Patent Cooperation Treaty — PCT, assinado em 19 de junho de 1970
(internalizado pelo Brasil mediante o Decreto n. 81.742/1978), que permi-
te um pedido simultaneo de patente em diversos paises com algumas fases
em comum, tais como o exame preliminar. Apos este exame o depositante
pode realizar o deposito nos paises acordantes do PCT. Contudo, em cada
pais, apos esta fase preliminar os pedidos serdo analisados e concedidos de
forma isolada e independente e cada uma das concessoes tera validade ter-
ritorial®®. Em suma, nenhum Estado tem a possibilidade de conceder uma
patente ou protecao de cultivar que tenha validade internacional. Ressalte-
se que a questao é diferente quando se trata de direitos autorais e como nao
sao abarcados pelo objeto do presente estudo, ndo serao tratados.

92 BARCELLOS, 2004.
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3.4 Limites legais

Os limites legais® sao a face negativa da limitacdo dos direitos, ou seja,
sdo os pontos em que o direito do proprietario é limitado em face de um
interesse externo, seja ele ptblico ou privado. A existéncia desses limites
permite o necessario equilibrio entre proprietario e sociedade. Trata-se de
um limite que ndo descaracteriza o direito de propriedade, mas permite
que ele subsista e seja aceito por toda a sociedade.

Com relacao as patentes de invencao, os limites legais sdo: 1) atos sem
fim comercial; 2) pesquisa; 3) preparacao de medicamentos; 4) esgotamen-
to nacional do direito; 5) uso de matéria viva como fonte de propagacao
para obtencédo de outros produtos; 6) esgotamento do direito de patentes
relativas a matéria viva®".

Com relacdo as cultivares, os limites legais sdo: 1) uso proprio; 2) venda
para consumo; 3) uso de a cultivar como fonte de variacdo para obtencio
de outros cultivares; 4) uso da cultivar como fonte de variacao para fins de
pesquisa; 5) uso por pequenos agricultores®.

3.4.1. Uso préprio e uso sem fins comerciais

Este limite esta relacionado com a finalidade economica com que se
utiliza o invento. Desta forma, pode-se entender que a utilizacdo do objeto
da patente ou da protecdo de cultivar com finalidade econdmica resul-
taria em violacdo do direito. Verifica-se, contudo, que ha uma limitacao
maior e mais abrangente deste item para a protecdo de cultivares. O artigo
10, I da Lei 9.456/97, que fala de reserva e plantio de sementes para uso
proprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros cuja
posse detenha, ndo limita a quantidade do uso e nao se refere necessaria-
mente a impossibilidade de auferir lucros com esse plantio. A proibicdo é
de fornecer estas sementes ou mudas para terceiro. Contudo a Lei 10.711,
de 05 de agosto de 2003, trouxe outra limitacao a esta possibilidade de
replantio. Embora seja possivel guardar e replantar as sementes ou mudas,
para fazer isso o produtor rural fica condicionado a prévia inscricao dos
campos de producdo de sementes no Ministério da Agricultura, Pecuaria e
Abastecimento.

% Para os fins deste estudo serdo detalhados apenas os limites relacionados com propriedade industrial de
plantas.

o Artigo 43 da Lei 9.279/1996.

% Artigo 10 da lei 9.279/1997.
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No caso das patentes, este limite se refere expressamente a atos em ca-
rater privado, sem finalidade comercial, desde que nao acarretem prejuizo
ao interesse economico do titular da patente. Ou seja, o uso privado, além
de ndo poder incluir a afericao de lucros também nao pode prejudicar o
interesse econdmico do titular, ao contrario da limitacdo ao uso proprio.

Desta maneira, verifica-se que a imposicao negativa de limites ao titu-
lar, apresentada pela Lei 9.279/1996 é menor que a imposicdo negativa de
limites impostos ao titular segundo a Lei 9.456/1997. Por se tratar de um
limite que vem a beneficiar particulares, este pode ser classificado como
um limite negativo de interesse privado.

3.4.2. Pesquisa e uso como fonte de variacdo para fins de pesquisa

O segundo limite se refere a possibilidade de utilizacao do objeto da
patente ou da protecdo de cultivar para pesquisas. O artigo 43, II da Lei
9.279/1996 ¢é mais genérico, estabelecendo a utilizacdo com finalidade
experimental, estudos, pesquisas cientificas e tecnologicas. Ja o artigo 10,
[T da Lei 9.456/1997, possibilita o uso da cultivar como fonte de varia-
¢do na pesquisa cientifica. Este limite também pode ser denominado, no
ambito da protecao de cultivares, de exceptions to the breeder’s right, que
compreende a utilizacdo da cultivar protegida como fonte de variacdo no
melhoramento genético ou na pesquisa cientifica e encontra-se previsto
como obrigatorio na UPOV/1978 e UPOV/1991.

Neste caso o disposto na Lei 9.279/1996 aparentemente apresenta
uma imposicao negativa de limites ao titular maior que a imposicao da lei
9.456/1997, posto que a liberdade para pesquisar dada ao terceiro engloba
a utilizacdo da invencédo, no primeiro caso, da maneira que aprouver ao
pesquisador, ja a segunda se limita a utilizacao do material como fonte de
variacdo. Verifica-se que ha uma similitude de tratamento entre as duas
normas, posto que em ultima andlise apenas se protege com relacdo as
cultivares o material de propagacao. Assim, estando este liberado para pes-
quisa, ndo haveria nada a mais para ser proibido.

3.4.3. Uso de matéria viva como fonte de propagacao para obtencao de outros
produtos e uso da cultivar como fonte de variacao para obtencdo de outros
cultivares

Enquanto o segundo limite apresentado se refere a pesquisa de cara-
ter cientifico, este trata de utilizacdo do objeto protegido para a obtencdo

(O]
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de novos produtos. O artigo 43, V, da Lei 9.279/1996 possibilita o uso
do produto patenteado como fonte de propagacdo ou variacdo para obter
novos produtos. Ja o artigo 10, III possibilita a utilizacao da cultivar como
fonte de variacdo no melhoramento genético. Nestes dois casos, o limite,
negativo, imposto ao titular do direito refere-se a permitir que terceiros
possam inovar a partir das invencoes protegidas. A diferenca com relacdo a
pesquisa é que neste caso o interesse é privado e nao publico.

3.4.4. Venda para consumo

O artigo 10, 11, da Lei 9.456/1997 determina que se possa usar ou ven-
der como alimento ou matéria-prima o produto obtido do plantio de uma
cultivar protegida. Esta é umas das mais fundamentais diferencas entre o
amparo mediante patente de invencao e protecao de cultivar. Enquanto a
protecdo de cultivar abrange somente o uso desta para multiplicacdo, sen-
do os demais usos nao abrangidos por este direito, a protecdo por patente
possibilita a extensao deste direito ao produto final.

Por exemplo: se houver a protecao de uma nova cultivar para uma de-
termina arvore, sua protecao restringe-se a multiplicacao desta arvore por
meio de suas sementes ou mudas, ndo alcancando este direito as folhas, aos
frutos ou a um 6leo que possa ser extraido desta arvore. Contudo, se houver
uma patente sobre um gene que foi inserido no genoma desta arvore e sua
insercdo resultar na producao, para extracdo, de mais 6leo que uma arvore
normal produziria, o direito do titular alcanca este 6leo, posto que nao ha
na lei uma limitacao neste sentido. A UPOV/1991 possibilita o alcance hoje
dado pelas patentes a protecdo de cultivares. Resta saber se o alargamento
deste direito é adequado para a sociedade, em especial a brasileira.

3.4.5. Uso por pequenos agricultores
O artigo 10, IV da Lei 9.456/1997 permite ainda que o pequeno pro-
dutor rural® multiplique sementes, para doacdo ou troca, exclusivamente

% A lei define como produtor rural, no artigo 10, paragrafo terceiro, aquele que atenda, simultaneamente,
aos seguintes requisitos: a) explore parcela de terra na condicio de proprietario, posseiro, arrendatdrio ou
parceiro; b) mantenha até dois empregados permanentes, sendo admitido ainda o recurso eventual a ajuda
de terceiros, quando a natureza sazonal da atividade agropecuaria o exigir; ¢) nao detenha, a qualquer titulo,
area superior a quatro modulos fiscais, quantificados segundo a legislacio em vigor; d) tenha, no minimo,
oitenta por cento de sua renda bruta anual proveniente da exploracéo agropecuaria ou extrativa; e e) resida
na propriedade ou em aglomerado urbano ou rural proximo.



®

A funcéo social do direito de propriedade industrial como alternativa 171
de governabilidade aos paises em desenvolvimento: um estudo sobre a
propriedade industrial de plantas

para outros pequenos produtores rurais, no ambito de programas de fi-
nanciamento ou de apoio a pequenos produtores rurais, conduzidos por
6rgaos publicos ou organizacdes nao-governamentais, autorizados pelo
Poder Publico. Nao ha previsao semelhante na Lei 9.279/1996.

Este direito, também conhecido como farm’s right, encontra-se previsto
como obrigatério na UPOV/1978 e como facultativo na UPOV/1991. Sua
finalidade é garantir a seguranca alimentar deste pequeno agricultor. Neste
ponto se verifica outra clara diferenciacao entre a Lei 9.279/1996 e a Lei
9.456/1997. Ou seja, a limitacao negativa ao titular existente na segunda
nao € prevista na primeira.

3.5. Limites compulsorios

Sob o titulo de limites compulsorios estao compreendidos os limites de
“fazer” e “ndo fazer” que a lei impde ao titular da patente. Diferentemente
dos demais, trata-se de limites cuja inobservancia pode resultar em uma
intervencdo do Estado. Esta intervencdo é denominada de licenca com-
pulsoria ou decretacdo de caducidade da patente pela Lei 9.279/1996 e de
licenca compulsoria e uso publico restrito pela Lei 9.456/1997. A inobser-
vancia de um dos limites impostos ao titular da patente pode referir-se a
interesses publicos ou privados.

Os interesses privados assegurados pela lei decorrem das seguintes li-
mitacdes ao titular do direito: a) exercer os direitos decorrentes da titulari-
dade da patente de forma abusiva; b) praticar abuso de poder econémico
por meio do uso do direito de patente; ¢) ndo explorar o objeto da patente
ou nao utilizar o processo patenteado no territério nacional no prazo de
trés anos, ressalvados os casos de inviabilidade econdmica; e) comercializar
o produto de maneira insatisfatoria no mercado nacional; d) o titular de
uma patente precedente nao firmar acordo com o titular da patente de-
pendente quando esta consistir em substancial progresso técnico®. Esses
limites podem assumir uma face positiva, quando a lei determina a execu-
¢ao de um ato, como a obrigatoriedade de exploracao do objeto da patente
no territorio brasileiro e disponibilizacao desta em quantidade suficiente
para atender ao mercado apos trés anos da concessao da patente. Por outro
lado os mesmos podem assumir uma face negativa, quando a lei proibe ao
titular da patente ou da cultivar a pratica do abuso de direito.

" BRASIL, Lei 9.279/1996 e BRASIL, Lei 9.456/1997.
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O interesse publico se reflete, por vezes, mais em uma necessidade
publica do que necessariamente em uma atuacdo inadequada do titular
do direito. No caso de patentes, pode se caracterizar interesse ptblico ou
emergéncia nacional quando o titular do direto ndo consiga ou nao se dis-
ponibilize a atender a uma necessidade apresentada pelo poder publico®.
No caso de protecao de cultivares a situacdo se caracteriza quando se ve-
rifica uma emergéncia nacional, como seria o caso de perigo de seguranca
alimentar, ou um abuso de poder econdomico pelo titular da patente®. No
caso primeiro caso, relacionado as patentes, pode ser decretada a conces-
sdo de uma licenca compulsoria nao exclusiva, por periodo determinado,
a terceiros, interessados e devidamente capacitados, mediante uma justa
remuneracdo do titular da patente. No segundo caso, relacionado a pro-
tecao de cultivares, embora se pudesse compreender a intervencao como
uma limitac@o de interesse publico no caso de abuso de poder economico,
a lei determina para as ambas as situacoes que a cultivar protegida pode ser
declarada de uso publico restrito, a qual podera ser explorada diretamente
pela Unido Federal ou por terceiros por ela designados, sem exclusividade,
pelo prazo de trés anos, prorrogaveis por iguais periodos, mediante uma
remuneracdo ao titular.

3.6. Esgotamento do direito de propriedade industrial

Em regra as legislacdes nacionais confere ao titular de um direito de
propriedade industrial o direito exclusivo de fabricar o produto ou empre-
gar o processo objeto da protecdo, bem como de oferecer a venda, colocar
em circulacao, ou utilizar industrialmente, os produtos protegidos ou re-
sultantes de processos exclusivos. Algumas, como a legislacdo brasileira,
garantem ao titular do direito a possibilidade de impedir terceiros de, sem
0 seu consentimento, exercer os direitos supra mencionados.

Contudo, a legislacdao nao dispde claramente sobre os limites do direito
do titular. Desta falta de clareza resulta uma incerteza acerca do momento
a partir do qual o titular da patente deixa de poder controlar os rumos do
produto patenteado™.

% BRASIL, Artigo 71, Lei 9.279/1996.
% BRASIL, Artigo 36, Lei 9.456/1997.
0 SOUZA e SILVA, 1996.
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Segundo a tese mais aceita pela doutrina, o esgotamento de direito do
titular da propriedade industrial se dd no momento em que ele introduz
o produto patenteado no comércio ou consente que isso seja feito por ter-
ceiro’!. Isto significa que ele tem a exclusividade para colocar, ou permitir
que terceiro coloque no mercado pela primeira vez, o fruto de seu direito,
mas nao podera controlar o transito desta mercadoria apés isto’. Para tra-
tar do esgotamento de direitos é necessario tratar das hipoteses nas quais
ocorrera o esgotamento, bem como da amplitude geografica de sua apli-
cacdo”. As hipoteses de ocorréncia do esgotamento de direitos dependem
dos requisitos existentes para que o esgotamento ocorra, bem como do
ambito de aplicacdo. Séo requisitos: a) colocacdo do produto no mercado;
b) consentimento do titular do direito; ¢) delimitacdo negativa do direito™.
No tocante ao ambito de aplicacao do esgotamento de direitos, deve-se ter
claro que o esgotamento so6 se da sobre “(...) os exemplares concretos do
produto cuja primeira comercializacdo haja sido feita pelo seu titular ou
com o seu consentimento””.

Quando ao conteudo de direito do esgotamento, este significa que o
direito ndo se extingue com a colocacdo de um produto no mercado, ele
permanece durante o prazo previsto para todos os produtos que futura-
mente o titular venha a produzir. Ou seja, extinguem-se os direitos com
relacao ao produto colocado no mercado, mas a prerrogativa de colocar
pela primeira vez novos produtos continua’.

Na dimensao geografica o principio do esgotamento pode ser aplicado
nos ambitos: nacional, comunitario ou regional e internacional. No ambito
nacional, a doutrina da primeira venda limita-se ao livre comércio interno
de um Estado. O esgotamento comunitario ou regional, aplicado no am-
bito da Unido Européia, assegura a exaustao de direitos do titular quando
o produto é colocado em circulacdo em qualquer um dos paises membros.
Nzo tem carater universalizante como o esgotamento internacional, ja que
0 esgotamento € adstrito apenas a territorialidade do bloco™. O esgota-

™ Idem.

2 BASSO, 2000, p. 181.

» BORGES, 2001, p. 110.

™ OLAVO, 2001.

” Idem, p. 121.

™ Idem.

TBASSO, 2000, p. 181-182.
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mento internacional admite que, sendo o produto comercializado pela pri-
meira vez pelo titular do direito de propriedade intelectual, ou com o seu
consentimento, em qualquer lugar do mundo, estao livres as importacoes
e ulteriores vendas paralelas deste produto no Estado importador em que
a patente tenha sido registrada. Outro posicionamento somente admite o
esgotamento internacional quando o produto for colocado pela primeira
vez no mercado interno pelo titular da patente ou por terceiro autorizado.

Contudo, deve ser relevado que o “(...) direito esgotado em um de-
terminado pais ndo é o mesmo objeto do que o atribuido noutro pais,
mesmo que o objeto da protecao seja 0 mesmo, isto €, que se trate de
direitos paralelos”®. Desta assertiva pode-se concluir que o esgotamen-
to do direito em um Estado ndo implica no esgotamento do direito em
outro. Dentre outras questoes esta observacao é justificavel por que em
cada Estado o ordenamento ¢é diferente e por mais que haja harmonizacao
entre as legislacoes a patente conferida ou a cultivar protegida em um pais
difere de outro.

3.6.1. Esgotamento de direito na legislacdo brasileira

As duas mencoes na legislacdo brasileira referente a esgotamento de
direito e patentes sdo as seguintes: a) O artigo 43, IV da Lei 9.279/1996
possibilita que o produto fabricado de acordo com patente de processo ou
o produto patenteado que tiver sido colocado no mercado interno direta-
mente pelo titular da patente ou com seu consentimento possam circular
dentro do territério nacional. b) O artigo 43, VI da lei 9.279/1996 pos-
sibilita que terceiros, no caso de patentes relacionadas com matéria viva,
utilizem, ponham em circulacao ou comercializem um produto patente-
ado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da
patente ou por detentor de licenca, desde que o produto patenteado nao
seja utilizado para multiplicacdo ou propagacao comercial da matéria viva
em causa.

O primeiro ponto trata do esgotamento de direitos como avencado no
item anterior, compreendendo que, colocado o produto no mercado in-
terno, pelo titular ou terceiro autorizado, exaure-se o direito do titular.
O segundo ponto, todavia trata de um dos pontos centrais do presente

" OLAVO, 2001, p 124.
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trabalho: o esgotamento de direito relacionado a propriedade industrial
de plantas. Conforme disposto neste ponto, quando colocado um produto
relacionado a matéria viva no mercado interno, pelo titular ou terceiro
autorizado, exaure-se o direito do titular salvo para multiplicacao ou pro-
pagacdo comercial. Este item autoriza aos produtores a guardarem suas
sementes e mudas e as replantarem se nao for para fins comerciais. Trata-se
de dispositivo muito proximo ao farm’s right preconizado pela UPOV/1978
e internalizado no artigo 10, inciso IV da Lei 9.456/1997.

A Lei 9.456/1997, que trata da protecao de cultivares, nao traz um ar-
tigo especifico sobre esta forma de limitacao, contudo a propria concessao
do direito limita-se ao material de reproducdo ou multiplicacdo. Assim, es-
gota-se o direito do titular a partir do momento em que a semente ou muda
¢ inserida no mercado, pelo titular ou terceiro interessado, salvo quando
esta for utilizada para fins de multiplicacdo. A legislacdo nacional, neste to-
cando, coaduna com o disposto na UPOV/1978. No caso da UPOV/1991,
ha possibilidade de extensao do direito até o produto final comercializado,
facultando a protecdo sobre o resultado que proporcionara a cultivar.

4. Consideracoes finais

Em suma, entende-se que os limites do direito de propriedade indus-
trial estudados podem ser considerados critérios objetivos para a andlise
do cumprimento da funcéo social deste instituto. Isto significa a possibili-
dade de alegacao do descumprimento destes limites em todas as acepgoes
listadas, bem como na compreensao de seu significado como um ponto de
equilibrio entre os efeitos monopolisticos resultantes da existéncia da ex-
clusividade e os beneficios advindos dessa inovadora forma de protecao.

Conforme ja ressaltado, a governabilidade ¢é obtida através de meca-
nismos que contribuem para a organizacao de objetivos e para o estabe-
lecimento das regulamentacoes necessarias para a ordenacdo economica.
Varios mecanismos existem para atuacdo do governo em varios niveis
de governabilidade. O processo de abertura das economias ao mercado
internacional compromete a eficiencia de alguns destes mecanismos de
governabilidade e exige a sua adaptacao, bem como a criacdo de novos
mecanismos e niveis de governabilidade visando proteger as economias
nacionais das externalidades negativas provocadas pela variacao dos mer-
cados internacionais.
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Contudo, a abordagem dos direitos de propriedade industrial sob o
foco do respeito a sua funcao social permite cogitar-se sobre a exploracdo
de inovacdes protegidas nos aspectos que nao firam ao direito de proprie-
dade, mas que beneficiem a sociedade dentro das concepcoes previstas
dentro destes mesmos limites. Ou seja, o incentivo a pesquisa a partir de
inovacoes protegidas, o respeito a utilizacdo por pequenos proprietarios
de sementes protegidas e inclusive a possibilidade da intervencéo estatal
quando houve um abuso econdémico na exploracdo de um direito de pro-
priedade intelectual podem ser maneiras de respeitando-se e protegendo-
se a propriedade, permitir o atendimento pelo Estado das politicas internas
voltadas ao desenvolvimento local. Este movimento percebe-se também
quando o que esta em questdo é o interesse publico, configurado na pro-
tecao ao pequeno produtor e as situacoes emergenciais de ambito nacional
(fome e calamidades, por exemplo).

Isto posto, fica claro que a regulacdo dos limites ao direito de pro-
priedade de plantas, por parte do Estado, pode ser considerado como um
mecanismo de governabilidade. Neste sentido, ha uma vinculacao direta
entre direito de propriedade, sua funcdo social, seus limites, mecanismos
de governabilidade e desenvolvimento, que é o resultado de uma interpre-
tacao equilibrada da concepcao do direito de propriedade industrial.

Também se percebe uma relacdo entre o ambito de abrangéncia das
normas existentes acerca do direito de propriedade e as formas de gover-
nabilidade identificadas pelos autores citados. Ambas desenvolvem-se
para varias dimensoes de abrangéncia, indo das mais amplas e abrangentes
(acordos internacionais) para as mais locais e especificas (regulacdes in-
ternas dos paises ou regides). Esta conexdo seria esperada, entendendo o
direito de propriedade como uma forma de governabilidade.

Por fim, os argumentos e informacdes trabalhadas remetem a um ele-
mento relevante que é a manutencao do interesse publico. Isso fica eviden-
te no trato dos limites do direito de propriedade. A propriedade é respeita-
da dentro de limites que devem proteger o bem comum. Neste sentido, a
articulacao da sociedade, bem como a organizacao desta, contribuem para
que o mecanismo de governanca possa ser usado em beneficio do desen-
volvimento econdmico e tecnoloégico do pais. A necessidade do exercicio
desta abordagem em um caso pratico seria a principal limitacao do estudo,
bem como a motivagdo para a sua continuidade.
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