ABPI Y

ASSOCIACAO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Em 27 de abril de 2016, o Comité Executivo e Conselho Diretor da ABPI, com a
colaboragdo das ComissOes de Estudos de Cultivares e de Biotecnologia,
aprovaram a presente Resolucéo.

RESOLUCAO DA ABPI N° 88

Assunto: Substitutivo ao Projeto de Lei n° 827/2015, do Dep. Dilceu Sperafico
(Relator: Dep. Nilson Leitdo), que altera a Lei n°® 9.456, de 25/04/1997, que institui
a Lei de Protecéao de Cultivares e da outras providéncias.

a) CONSIDERANDO que a ConstituicAo Federal de 1988, no artigo 187,
estabelece a Politica Agricola Brasileira, e que o seu inciso Il determina como
um dos objetivos o incentivo a pesquisa e a realizacdo de investimentos em
tecnologia no meio agricola;

b) CONSIDERANDO que, para tanto, compete as leis e decretos outorgar a
efetividade e a seguranca juridica que o mercado agricola exige no trato de
variedades vegetais, mudas e sementes;

c) CONSIDERANDO que o Brasil internalizou o TRIPs (Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights — Acordo Relativo aos Aspectos da Propriedade
Intelectual Relacionados ao Comércio) no ordenamento juridico pela
promulgacdo do Decreto n° 1.355, de 30 de dezembro de 1994, o qual
estabelece padrbes minimos para a protecdo da Propriedade Intelectual a serem
aplicados aos paises signatarios da OMC e da a opcdo aos paises-membros,
para a protecdo intelectual das variedades vegetais, por um sistema patentario,
um modelo sui generis, ou uma combinacéo de ambos (artigo 27.3(b)), optando
o Brasil pelo modelo sui generis;

d) CONSIDERANDO que o Brasil internalizou o Ato de 1978 da Unido para a
Protecdo das Obtencdes Vegetais - UPOV, pelo Decreto Legislativo n° 28, de 19
de abril de 1999, e promulgou a adesdo a UPQV, pelo Decreto n° 3.109 de 30
de junho de 1999, destacando-se que a Lei n° 9.456, de 25 de abril de 1997,
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que instituiu a Lei de Protecdo de Cultivares (LPC), apdia-se, também, em
dispositivos contidos no ultimo Ato da Convencgéo da UPOV, de 1991;

e) CONSIDERANDO que a LPC é o mais importante instrumento para 1) atrair
investimentos publico e privado, tanto de brasileiros quanto de estrangeiros, em
melhoramento genético de plantas no Brasil, 2) adicionar valor ao resultado de
pesquisa objetivando a obtencdo de novas variedades vegetais, 3) avancar
programas de melhoramento genético de plantas no pais, e 4) encorajar a
entrada de tecnologia estrangeira no Brasil, especialmente em areas do
melhoramento que ndo sdo realizadas no pais ou que ainda estdo em fases
iniciais de pesquisa;

f) CONSIDERANDO que a LPC e a Lei de Propriedade Industrial (LPI - Lei n°
9.729 de 14 de maio de 1996) regulam, cada uma, situacdes faticas e objetos
juridicos diferentes, quais sejam: a variedade vegetal (objeto do certificado de
protecao de cultivar) e construgdes génicas, DNA quimérico, e processos
biotecnoldgicos (objeto da patente), e que, portanto, a invencdo biotecnoldgica
nao se confunde com a variedade vegetal, podendo coexistir, conforme ja
manifesto na Resolugéo desta Associacao Brasileira da Propriedade Intelectual
n° 85/2014 (Assunto: Direitos de Propriedade Intelectual em variedades vegetais
geneticamente modificadas), cujo teor faz parte integrante da presente
Resolucao;

g) CONSIDERANDO que os direitos de Propriedade Intelectual sdo previstos na
Constituicdo Federal de 1988, artigo 5°, inciso XXIX, e que, portanto, todo
trabalho oriundo do intelecto humano € considerado na Constituicdo Federal
como um direito e uma garantia fundamental do individuo, “tendo em visa o

interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e econémico do Pais”;

h) CONSIDERANDO que a Constituicdo Federal, em seu artigo 170, dispde que a
ordem econdmica deve ter sua base na valorizacdo do trabalho humano e na
livre iniciativa, observado, dentre eles, o principio da livre concorréncia (artigo
170, inciso 1V);

A Associacdo Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), apds ter discutido e
analisado os dispositivos do substitutivo ao PL n° 827/2015, no ambito das Comissfes
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de Estudos de Cultivares e de Biotecnologia, firma a presente Resolucao para o fim de
demonstrar, concluir e recomendar o quanto segue:

I. Art. 1° do substitutivo ao PL n°827/2015 - Os artigos 32 82 9¢ 10, 11, 28 e 31 da
Lei n° 9.456, de 25 de abril de 1999, passam a vigorar com as sequintes

alteracdes:

1. A ABPI ndo se opde a alteracdo ao artigo 3° da LPC, trazendo trés novas
definicdbes (denominacdo, obtentor e titular). Nota-se erro tipografico na
numeracao (deve continuar em XIX, e ndo em XXIX).

2. A ABPI opbe-se veementemente ao artigo 8°, 88 1° e 2° por ser
extremamente preocupante a provisdo por eles dadas, que versa sobre a
transferéncia dos direitos do obtentor para os Grupos Multidisciplinares de
Cultivares (“GMCs”) por espécie vegetal, formados por representantes dos
obtentores vegetais, produtores de sementes e agricultores e criados conforme o
Capitulo | do Titulo IlI-A (artigo 4° do PL n° 827/2015).

A ABPI defende que se deve estender o direito de protecdo ao produto de
colheita. No entanto, a lei ndo deve transferir a terceiros (na figura dos GMCs),
de nenhuma forma, o exercicio dos direitos que pertencem exclusivamente ao
obtentor da cultivar, no que se refere ao valor dos royalties, formas de
arrecadacao, fluxos, prazos e a destinacédo desta remuneracao.

De forma absolutamente preocupante, a medida que tais provisdes retiram do
obtentor, de forma clara e absurda, o direito e os papéis que Ihe sdo devidos, ha
um atentado frontal a livre iniciativa e a livre concorréncia, apresentando-se
claramente inconstitucionais por ferir o artigo 170 da Constituicdo Federal de
1988.

Ainda, a definicdo dos valores dos royalties a serem pagos nos casos de
eventos biotecnoldgicos patenteados contidos em sementes salvas para uso
préprio e o produto da colheita ndo pode ser determinado por um Grupo
Multidisciplinar composto por atores que participam da cadeia econbmica de
desenvolvimento, producdo e comercializacdo do setor, sob pena de
caracterizagcdo como conduta ilicita anticoncorrencial, conforme dispfe o artigo
36, paragrafo 3°, inciso | da Lei 12.529/2011.
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Neste ponto, é mister lembrar que a lei tem por objetos principais atrair
investimentos e garantir ao obtentor a retribuicdo pelo seu trabalho intelectual e
criativo e o retorno dos altos investimentos em melhoramento genético vegetal.
Assim, o proposto artigo 8°, 88 1° e 2°, atuara em sentido totalmente inverso aos
objetivos da lei, desestimulando e rechagando investimentos dos obtentores
na criacdo de novas variedades, j& que ha prejuizo das garantias de retorno do
seu esforco intelectual e do investimento, indo em total desencontro ao objetivo
do artigo 187, Ill da Constituicdo Federal de 1988.

Adicionalmente, verifica-se que, além da absoluta falta de clareza e a incerteza
quanto a quem se referem os destinatarios dos montantes arrecadados (“conta
vinculada de apoio ao direito de propriedade intelectual sobre cultivares” e “a
pesquisa agricola nacional”), tal provisdo choca frontalmente com os principios
da Convencao da UPOV, do qual Brasil é signatario.

Sugere-se que se a intencdo deste substitutivo é estender a protecdo aos
produtos da colheita (pela insercdo da expressao “[...] ou sobre qualquer outra
forma de propagacédo da planta inteira” no caput do artigo 8°), é recomendavel
deixar a redacdo absolutamente clara neste sentido. Exemplos ilustrativos
seriam as redacdes do Anteprojeto de Lei (APL) do Ministério da Agricultura,
artigo 8°, 82°, e da UPOV 1991, artigo 14(2), reproduzidos in verbis abaixo, com
destaque, para pronta referéncia:

APL do MAPA:

Art. 8¢ 82°- Na hipétese de ocorréncia de atividade vedada no caput, o direito
do titular se estendera ao produto comercial da colheita, inclusive as plantas
inteiras e as partes de plantas.

Ato de 1991 da UPOV (sem traducao):

Art. 14(2) - [Acts in respect of the harvested material] Subject to Article
15 and Article 16, the acts referred to in items paragraph (1)(a)(i) to paragraph
(1)(a)(vii) in_respect of harvested material, including entire plants and parts of
plants, obtained through the unauthorized use of propagating material of the
protected variety shall require the authorization of the breeder, unless the
breeder has had reasonable opportunity to exercise his right in relation to the
said propagating material.

Finalmente, entende-se que a criagdo de GMCs por espécie vegetal ndo é
exequivel na pratica, importando apontar que atualmente ha mais de 150
espécies vegetais passiveis de protecdo no Brasil, algumas destas contando
com apenas uma cultivar protegida.
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3. Esta Associacdo ndo se op0Oe as alteracdes propostas pela nova redagdo do
artigo 9° da LPC, que ampliam os atos exclusivos do obtentor para incluir
também doacdo e armazenamento para fins comerciais do material de
propagacgéao de cultivar protegida, tornando mais eficazes os direitos exclusivos
do obtentor.

No entanto, sugere-se fortemente incluir também a importacdo e a exportacao
no rol dos atos tutelados, para harmonizacdo com a redacdo do artigo 37 da
LPC.

4. Em relacdo as modificacdes propostas no artigo 10, §1° da LPC, a insercao dos

artigos 36-A a LPC e do Artigo 6° do substitutivo, deve-se excluir o assunto
patentario, defendendo a retirada in totum destes artigos.
A protecdo por patentes sobre genes e processos é regulada em legislacao
especifica, mormente a LPI (Lei n° 9.279/96), decorrente de tratados
internacionais e da Constituicdo Federal, e ndo deve ser modificada pela LPC
(Lei n® 9.456/97). Tratam-se aqui de objetos juridicos distintos cujas regulacdes
nao podem ser confundidas e misturadas, sob pena de criar tanto um ambiente
de inseguranca juridica interna, quanto desconfortos externos pelo choque entre
a LPC e LPI. Ha, neste aspecto, ha uma invasdo evidente na esfera de
competéncia da LPI.

Neste sentido, primeiramente, entende-se que a redacdo do artigo 10, 81° da
tratamento especifico aquelas cultivares que compreendam objeto de patente, a
medida que autoriza de forma especifica 0 uso de variedade transgénica em
programas de melhoramento e a comercializacdo da nova cultivar transgénica
obtida, “desde que o titular da patente do(s) gene(s) ou processo(s) seja
devidamente remunerado”. Pode-se inferir que este artigo intenta autorizar o uso
do germoplasma de cultivar protegida (“isengdo do melhorista”, autorizada pela
LPC) em adicdo ao uso do gene ou do processo patenteado. No entanto, com
relacdo ao uso de tecnologias objetos de patente para a obtencdo das novas
cultivares, a proposta do substitutivo gerara confusdao e distorcdo naquelas
situacBes em que ha finalidade comercial, jA que condiciona o uso de tecnologia
patenteada somente ao pagamento de royalties, sendo silente quanto a
autorizacao. Cabe apontar que:

O direito de patentes constitui um privilégio temporario conferido ao seu titular
para impedir que terceiros (e qualquer terceiros, sejam eles o obtentor, produtor
ou agricultor) sem o0 seu consentimento utilizem o seu objeto, conforme garantia
fundamental prevista no artigo 5°, XXIX da Constituicdo Federal, bem como a
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obrigacdo internacionalmente assumida pelo pais através do artigo 28.1 do
acordo TRIPs (internalizado através do Decreto 1355/1994).

O direito de autorizar ou ndo a exploracdo comercial de um gene patenteado é
direito intrinseco do titular da patente e ndo pode ser violado, a despeito de se
prever pagamento de remuneracdo, conforme estabelecido pela LPI, no artigo
42. A violacéo deste direito constitui crime, como reza o artigo 183 da LPI.

Desta forma, a redacao do artigo 10, 81° é preocupante, pois que pode levar ao
entendimento errbneo de que terceiros ndo precisardo da autorizacdo do titular
da patente em toda e qualquer situacdo, fato que levard a que o titular de
patente na area de biotecnologia tenha seu direito restringido ou limitado.

Ademais, limitar o direito de autorizar e para quem autorizar o uso do objeto de
uma patente prejudica de forma ndo razoavel os interesses legitimos de seu
titular em violagdo ao artigo 30 do TRIPs. Assim, impedir o titular da patente
sobre gene transgénicos/eventos biotecnologicos de exercer seu direito de
exclusividade intrinseco — qual seja, autorizar ou nao terceiros a utilizarem o
objeto de sua patente — viola a Constituicdo Federal e o TRIPs, expondo o pais
a um confronto com os demais membros da OMC pelo descumprimento deste
tratado internacional, e cria um marco legislativo de grave desincentivo ao
desenvolvimento tecnologico nacional.

Ainda, em adicdo, cabe comentar que tais provisdes também violam o artigo 27
do TRIPs. O Brasil, ao optar pela protecdo sui generis de variedades vegetais,
deve garantir que as protecdes tanto via patentes quanto via cultivares sigam os
parametros estabelecidos por este tratado. O artigo 10, 81°, o artigo 36-A e O
artigo 6° do substitutivo do PL discriminam expressamente o campo da
biotecnologia, o que € proibido pelo artigo 27(1) de TRIPs (i.e., discriminagao
quanto ao setor tecnolégico), restringindo direitos e dando tratamento
diferenciado aquelas variedades que carreguem invencdes biotecnoldgicas.

5. A ABPI entende que se deve modificar a redacdo do artigo 10, 82°, no que se
refere a auséncia da exceg¢ao dada pelo Artigo 10, Ill (“isencdo do melhorista”),
porque atenta frontalmente com ao artigo 5(3) do Ato de 1978 da UPOV e ao
artigo 15(1) (iii) do Ato de 1991. A isencado do melhorista € obrigatéria no
sistema UPOV.

Vale ressaltar que o dispositivo de isencdo do melhorista tem como objetivo
viabilizar o progresso continuo das atividades de pesquisa em melhoramento
vegetal, criando-se um ambiente competitivo, no qual ganham o agricultor, que
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disporad sempre de cultivares de ponta, e 0 pais, que eleva os patamares de
qualidade e volume de producéo.

6. A redacado sugerida ao artigo 11 da LPC aumenta a duracdo da protecdo de
arvores frutiferas, arvores florestais, arvores ornamentais, videiras e cana-de-
acucar, de 18 anos para 25 anos (conforme estabelecido pelo Ato de 1991 da
UPOV) e mantém inalterada a duracdo da protecdo de espécies anuais em 15
anos (conforme estabelecido pelo Ato de 1978 da UPOV).

A ABPI propbe, entdo, que a duracdo da protecdo de espécies anuais seja
também harmonizada com o Ato de 1991 da UPOV, aumentando-se para 20
anos. Ademais, que 0s novos prazos de protecédo sejam aplicados as variedades
com certificados concedidos e em vigor na data da entrada em vigor da nova lei.

7. Com relacdo ao artigo 28 e ao artigo 31, o substitutivo ao PL n°® 827/2015 sugere
apenas uma correc¢ao, substituindo “Lei n° 8.884, de 11 de junho de 1994”
(revogada) por “Lei n©12.529, de 30 de novembro de 2011”. Esta Associacao
ndo se opde a esta alteracao.

ll. Art. 2°do substitutivo ao PL n°827/2015 — O Capitulo Ill do Titulo Il da Lei n°
9.456, de 25 de abril de 1997, passa a vigorar com a denominacdo “DO USO
PUBLICO RESTRITO E DA PREVENCAO E REPRESSAO AS INFRACOES
CONTRA A ORDEM ECONOMICA”, abrangendo o artigo 36 e o art. 36-A, que lhe é
acrescido, com a seguinte redacao:

8. A ABPI posiciona-se veementemente contra os artigos 36-A e 36B, que devem
ser excluidos in totum.

Aparentemente, estes artigos intentam mitigar ~ problemas  de
concentracdo/reserva de mercado no setor de sementes.

Além disso, estes artigos tratam de temas ja regulados pela Lei n° 12.529/2011,
de 30 de novembro de 2011 (Sistema Brasileiro de Defesa da Concorréncia).
Mais especificamente, o sistema legal vigente estabelecido pela Lei n°
12.529/2011 ja prevé mecanismos para coibicdo e penalizacdo de praticas
anticoncorrenciais, havendo, portanto, desnecessidade de versar sobre esta
matéria. A insercdo em lei especifica de condi¢cdes estabelecidas como praticas
anticoncorrenciais pode levar a uma distor¢cdo indevida dos preceitos gerais ja
estabelecidos pela lei geral, qual seja a Lei 12.529/2011.
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Ademais, estes artigos estabelecem uma presuncdo de abuso de posicéo
dominante, quando algum titular possuir 20% ou mais do mercado relevante, o
que contraria o artigo 36, 82° da Lei n°® 12.529/2011 (que presume apenas a
existéncia de posicdo dominante, mas ndo o abuso). Diversas condi¢des
mercadoldgicas podem levar a que um titular detenha 20% ou mais de um
mercado relevante, sem que tal situagdo seja resultado de abuso de posicao
dominante ou qualquer outra conduta contraria as estruturas da concorréncia.

Com relacdo ao artigo 36-A, reitera-se fortemente o disposto no item 1.4, no que
se refere a inser¢ao de assuntos patentarios na LPC.

lll. Art. 3°do substitutivo ao PL n°827/2015 — O Capitulo IV do Titulo Il da Lei n®
9.456, de 25 de abril de 1997, passa a vigorar abrangendo o artigo 37, com a
redacdo que ora lhe é dada, e os arts. 37-A, 37-B, 37-C, 37-D e 36E [sic], que |lhe
sdo acrescidos, com a seguinte redacao:

9. O substitutivo ao PL n° 827/2015 da nova redacdo ao artigo 37 da LPC (das
Sancgoes), acrescentando os artigos 37-A ao 37-E. No entanto, continua a nao
tipificar as condutas penalmente condenaveis e ndo ha qualquer referéncia
a sancfes penais aos atos ilicitos.

Ha ainda a inserg¢do do termo “imitacéo flagrante de cultivar protegida”, que néo
€ usualmente utilizado e tampouco tem significado técnico. Vale ressaltar
gue se o material propagativo ndo corresponder a da cultivar protegida, ndo ha
gue se dizer em desrespeito ao direito do obtentor.

Sugere-se que 0 substitutivo traga instrumentos legais que viabilizem a
persecucao penal de quem fere direito intelectual de cultivares. Aqui, para fins
ilustrativos, faz-se referéncia a proposta dada pelo APL do Ministério da
Agricultura, no seu Titulo Il (“Das Tutelas Administrativa e Judicial”), que tipifica
crimes e apresenta as san¢des penais.

IV. Art. 4°do substitutivo ao PL n°827/2015 - A Lei n°9.456, de 25 de abril de
1997, passa a vigorar com novo Titulo llI-A, abrangendo os arts. 45-A, 45-B, 45-C
e 45-E, que Ihe sdo acrescidos, com a sequinte redacao:

10.Com relacdo aos Artigos 45-A a 45-E, sob o Titulo IlI-A (Dos Grupos
Multidiscilplinares de Cultivares, do recolhimento de royalties e do fomento a
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agricultura sustentavel), reforca-se o disposto no item 1.2. desta Resolucéo.
Sugere-se a excluséo in totum destes artigos.

VI. Art. 6°do PL n°827/2015 — A obrigacdo de satisfazer o direito de propriedade
de que trata a Lei n°9.279, de 14 de maio de 1996, incidente sobre a cultivar gue
detenha evento biotecnoldgico, compete exclusivamente ao obtentor, sendo
vedada sua extensdo, em qualquer hipotese, ao produtor que tenha adquirido a
semente.

11.Esta Associacdo se opde a esta proposta, defendendo a exclusdo in totum
deste artigo.

Mais uma vez, o substitutivo ao PL n°® 827/2015 tenta inserir assunto tratado
pela LPI na LPC, acrescido ao fato de que veda a possibilidade de alcancar
aguele produtor que adquiriu sementes de cultivar transgénica, em qualquer
hipotese (incluindo aquelas em que ha ato ilicito), para o exercicio do direito do
titular da patente do evento biotecnoldgico.

Além disto, transfere ao obtentor, de forma absolutamente absurda, a
responsabilidade de satisfazer o direito de patente incidente sobre a cultivar
transgénica. Reiteram-se fortemente o0s argumentos dados no item [.4.,
indicando que este dispositivo significa mais um ponto de inseguranca juridica,
um desestimulo ao investimento em melhoramento vegetal e podera gerar
situacdes injustas e absurdas.

VII. Art. 7° do substitutivo ao PL n?° 827/2015 — Revogam-se 0S sequintes
dispositivos da Lei n°9.456, de 25 de abril de 1997: | — 0s paragrafos 1° 2°e 3°do
art. 42 Il — o paraqgrafo Unico do art. 22: Ill — os artigos 51 e 52.

12.Esta Associacdo se op0e a esta proposta, sugerindo a exclusao in totum deste
artigo do PL.

Aparentemente, este artigo subtrai a atribuicAio do SNPC/MAPA, dada pelo
artigo 4°, 82° de ‘...] divulgar, progressivamente, as espécies vegetais e
respectivos descritores minimos necessarios a abertura de pedidos de protecéao
[...]", descritores minimos estes necessarios para harmonizar o registro e
protecdo de uma nova cultivar.
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Além disto, com a revogacao do artigo 22, Il, o SNPC nao podera mais verificar
a fidedignidade das caracteristicas da cultivar, prejudicando a seguranca quanto
a descricdo e ao mérito do direito eventualmente conferido.

Entende-se que, em sendo o SNPC/MAPA o érgdo competente pela protecao de
cultivar, deveriam ser propostas alteracdes visando ao seu fortalecimento (e ndo
enfraquecimento ou desestruturacdo, como parece ser o caso), bem como a
otimizacdo dos recursos pessoais e financeiros e dos procedimentos
administrativos internos.

CONCLUSAO:

a) E notdério que o Brasil necessita de modernizacbes na Lei de Cultivares,
objetivando-se aumentar e/ou atrair investimentos, criar dispositivos legais para
o fortalecimento da Propriedade Intelectual para cultivares, estabelecer
confianca em players nacionais e internacionais quanto a estabilidade e
seguranca das normas de Propriedade Intelectual, gerando, assim, um ambiente
favoravel a inovacao na agricultura.

b) Neste sentido, indicou-se que o substitutivo ao PL n° 827/2015:

- nao observa, em varios aspectos, os dispositivos da UPOV e do TRIPs, de que o
Brasil € signatario, e ndo esta, portanto, em concordancia com oS CoOmpromissos
internacionais assumidos com adesdo a estes Tratados e poderd gerar
incomensuravel prejuizo econémico-social;

- transfere de forma inaceitavel para terceiros o direito exclusivo do obtentor no
qgue se refere ao valor dos royalties, formas de arrecadacao, fluxos, prazos e a
destinacao desta remuneracao. Fere-se o direito fundamental do titular de direito
de propriedade intelectual, conforme previsto na Constituicdo Federal, artigo 5°,
inciso XXIX;

- resultard em limitacdes ou excecdes a aplicacdo da legislacédo sobre patentes de
invencdes biotecnologicas existentes em variedades vegetais geneticamente
modificadas, matéria regulada pela LPI, o que, além de violar a Constituicao
Federal, artigo 5°, XXIX e o TRIPs, certamente gerara inseguranca juridica
interna, desconfianca e desconforto externo;

- nao tipifica as condutas penalmente condenaveis e ndo ha qualquer referéncia a
sangdes penais aos atos ilicitos, quando a lei deve trazer em seu corpo
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instrumentos legais que viabilizem a persecucéo penal de quem fere o direito de
cultivares.

c) Neste cenario, conclui-se que a maioria das modificacdes propostas pelo
substitutivo ao PL n° 827/2015 é extremamente preocupante, e firma-se a
recomendacao de rejeita-la por representar retrocessos no curto, medio e longo
prazo, que poderdo trazer serios prejuizos ao Sistema Brasileiro de Protecdo de
Cultivares e ao setor agricola do pais.

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2016.
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