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RESUMO

Esta dissertacdo de mestrado tem como objetivo central, mediante a analise de
doutrina e de jurisprudéncia, responder duas questes, a saber: Como determinar a
licitude ou a ilicitude do exercicio de direitos de propriedade intelectual do ponto de
vista da politica antitruste? Quais sdo as condi¢des que permitem caracterizar a licitude
ou a ilicitude do exercicio de direitos de propriedade intelectual em relacdo a politica
antitruste? Nossa concluséo é que as condicGes para a configuracdo de infracdo a ordem
econdmica sdo distintas para dois grupos: (a) infracbes decorrentes do exercicio
ilegitimo de direitos de propriedade intelectual; e (b) infracdes decorrentes do exercicio
abusivo de direitos de propriedade intelectual. As infracdes decorrentes do exercicio
ilegitimo de direitos de propriedade intelectual ocorrem quando o titular comete fraudes
e o exercicio desse direito obtido de forma indevida gera potencial efeito liquido
negativo. Por sua vez, as infracbes decorrentes do exercicio abusivo de direitos de
propriedade intelectual abrangem duas hipoteses. A primeira refere-se a situacdo em que
0 agente econdmico tenta alavancar o poder de mercado conferido por um direito de
propriedade intelectual para criar uma vantagem em mercado relativo a produto ndo
protegido pelos direitos de propriedade intelectual e isso gera um efeito liquido negativo
real ou potencial. Por sua vez, a segunda refere-se a situacdo em que o titular de um
direito de propriedade intelectual o utiliza para impedir ou retardar o langamento de um

novo produto por concorrente e isso gera um efeito liquido negativo.

Palavras-chave: direito da concorréncia; antitruste; direitos de propriedade intelectual;

infracdo a ordem econdmica; abuso de poder econémico.



ABSTRACT

This master dissertation has as its purpose, by means of a review of doctrine and
case law, to attempt to reply to two questions, namely: How to ascertain the lawfulness
or unlawfulness of the exercise of intellectual property rights from an antitrust policy
perspective? What are the conditions should be met to allow a conclusion regarding the
lawfulness of the exercise of intellectual property rights in relation to antitrust policy?
Our conclusion is that the conditions for the configuration an antitrust infringement are
different for two groups: (a) antitrust infringements arising from the exercise of
unlawful intellectual property rights; and (b) antitrust infringements arising from the
abuse of intellectual property rights. Antitrust infringements arising from the exercise of
unlawful intellectual property rights refer to situations in which the holder has
committed frauds in the administrative proceeding in order to obtain the intellectual
property right and the exercise of those rights has led to an actual or potential injury on
competition. In its turn, antitrust infringements arising from the abuse of intellectual
property rights encompass two main situations. The first refers to a situation in which an
economic agent attempts to leverage its market power in the market in which it holds its
intellectual property rights to another market concerning another product in which it is
not entitled to any protection and this conduct results on an injury on competition. The
second refers to a situation in which an economic agent attempts to use intellectual
property rights to prevent or delay the launch of a new product by a rival and this leads

to an injury on competition.

Keywords: competition law; antitrust; intellectual property rights; violation to the

economic order; abuse of economic power.
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INTRODUCAO

A interface entre a as leis de defesa da concorréncia e de protecdo a propriedade
intelectual é um assunto que ja foi amplamente debatido pela doutrina. De fato, hd um forte
consenso que as leis de defesa da concorréncia e de propriedade intelectual s&o
complementares, tendo em vista que ambas objetivam a producdo de riquezas e,

indiretamente, promocéo de bem-estar do consumidor”.

As leis de defesa da concorréncia referem-se a todo o arcabou¢o de normas de direito
antitruste que disciplina a atuacdo das autoridades de defesa da concorréncia em trés
segmentos principais, a saber, (a) educativa; (b) controle preventivo de concentracdo de poder
econbmico; e (c) repressivo do abuso de poder econdmico. A atuacdo educativa das
autoridades é também denominada de promocdo da advocacia da defesa da concorréncia.
Trata-se de uma atuacdo que visa difundir a cultura da livre-concorréncia ndo s para a
sociedade, como também por meio da participacdo das autoridades de defesa da concorréncia
no desenvolvimento de legislacbes e normas regulatorias que possam afetar o grau de
concorréncia nos mercados. O controle preventivo tem o objetivo de monitorar as operacdes e
contratos realizados entre agentes econd6micos que acarretam modificacdes nas estruturas dos
mercados relevantes de bens e servicos no que se refere ao numero, identidade, tamanho e
outras caracteristicas dos agentes econdmicos atuantes nos mercados, a fim de evitar que tais
alteracdes confiram excessivo poder de mercado aos agentes econdmicos. Isso porque
referido poder econébmico poderia ser utilizado posteriormente para lesar ou impedir a livre
concorréncia. Por fim, o controle repressivo tem o objetivo coibir os comportamentos
oportunistas que, porventura, sejam adotados pelos agentes econdmicos. Vale dizer: se 0s
agentes econdmicos abusarem do seu poder de mercado, essa conduta sera desencorajada
mediante a aplicacdo de sancGes pelas autoridades de defesa da concorréncia, o que se faz por

meio do controle repressivo do poder econémico.

Por sua vez, os direitos de propriedade intelectual sdo, na verdade, um instrumento

que visa (a) incentivar a inovacdo; e (b) combater a concorréncia desleal e, por isso,

! Nesse sentido, séo as licdes de PEEPERKORN, Luc, 'IP Licences and Competition Rules: Striking the Right
Balance' (2003) 26 World Competition, Issue 4, p. 527-8; JONES, Alison; SUFRIN, Brenda. EU Competition
Law. Text, Cases, and Materials. 42 edicdo, Oxford, 2011, p.711; WHISH, Richard; BAILEY, David.
Competition Law, 72 edi¢do, Oxford: 2011, p.769.



contribuem para a manutencdo da rivalidade nos mercados a medida que desincentivam a

adocdo de praticas oportunistas por agentes econdmicos.

No entanto, em alguns casos especificos, hd necessidade de intervencdo especifica
pelas autoridades de defesa da concorréncia para combater condutas lesivas a concorréncia

que envolvam direitos de propriedade intelectual.

Eis que neste ponto reside um desafio que atualmente é enfrentado pela doutrina, pelas
autoridades de defesa da concorréncia e pelos administrados/agentes econémicos: como
determinar a licitude ou a ilicitude do exercicio de direitos de propriedade intelectual do ponto
de vista da politica antitruste? Quais sdo as condi¢fes que permitem caracterizar a licitude ou
a ilicitude do exercicio de direitos de propriedade intelectual do ponto de vista da politica

antitruste?

Sd0 essas as questdes objeto de estudo na presente dissertacdo. Desse modo, a presente
dissertacdo ndo visa estudar de modo amplo a interface entre o direito antitruste e o de
propriedade intelectual, mas tdo somente o0s impactos dessa interacdo para o controle

repressivo de condutas pelas autoridades de defesa da concorréncia no Brasil.

Esse tema € de grande relevancia tanto para doutrina como para a orientacdo dos
6rgdos da Administracdo Publica, uma vez que apesar de existir bastante doutrina sobre a
possibilidade de intervencdo do CADE em infracGes a ordem econémica envolvendo direitos
de propriedade intelectual, ndo h& qualquer sistematizacdo das condi¢cdes gerais necessarias

para a caracterizacao de infragdes.

A inexisténcia de critérios claros sobre os limites para o exercicio de direitos de
propriedade intelectual para a politica antitruste gera incerteza juridica para os administrados.
Sem saber o que é licito e ilicito, os agentes econdmicos podem tomar decisfes equivocadas

que resultem em perda de inovacao e de bem-estar.

Nesse cenario, 0 objetivo central da presente dissertagdo é identificar e sistematizar,
mediante a analise da doutrina e da jurisprudéncia, as condi¢Oes necessarias para a
caracterizacdo de infracdes a ordem econdmica decorrentes do exercicio de direitos de

propriedade intelectual.
O presente trabalho est4 estruturado em trés partes, além dessa introducéo.

A primeira parte € composta por trés capitulos e visa abordar todos os conceitos

basilares para que possamos debater as duas questdes propostas, em especial, estudaremos 0s



conceitos e fundamentos basicos que nos permitem identificar se ha algum tipo de isengéo
antitruste a condutas envolvendo direitos de propriedade intelectual. O Capitulo | apresentara
analise dos objetivos da atuacdo das autoridades antitruste no combate ao abuso de poder
econémico. Para isso, estudaremos o conceito de poder econdmico e identificaremos o0s
objetivos da politica antitruste e o arcabougo juridico existente no Brasil que confere
embasamento para a atuacdo das autoridades de defesa da concorréncia. Além disso,
abordaremos as metodologias adotadas pelas autoridades de defesa da concorréncia para
identificar e sancionar infracfes a ordem econémica. No Capitulo 1, buscaremos identificar
os fundamentos e os objetivos da protecdo conferida pelos direitos de propriedade intelectual,
mediante levantamento doutrinario. O objetivo dessa analise é identificar a funcdo social dos
direitos de propriedade intelectual bem como os limites da protecdo conferida pela
Constituicdo Federal e pela legislacdo aplicavel no Brasil. Por fim, no Capitulo III,
apresentaremos levantamento doutrinario das justificativas para a inexisténcia de isencao
antitruste a infracbes contra a ordem econdmica envolvendo direitos de propriedade
intelectual. Outrossim, identificaremos os alertas feitos pela doutrina nacional e internacional
em relacdo a eventual ado¢do de uma politica antitruste excessivamente intervencionista sobre
0 exercicio de direitos de propriedade intelectual, tendo em vista a complementariedade
existente entre a politica antitruste e os direitos de propriedade intelectual.

Por sua vez, a Parte Il é composta por quatro capitulos e visa responder: como
determinar a licitude ou a ilicitude do exercicio de direitos de propriedade intelectual? Em
prol desse objetivo, no Capitulo 1V, analisaremos quais sdo os critérios adotados pelo direito
antitruste para configuracdo de abuso de direito e, estudaremos os critérios adotados pelo
CADE para a distincdo entre exercicio e abuso do direito de peticdo. No Capitulo V,
identificaremos os principais exemplos de condutas anticoncorrenciais envolvendo direitos de
propriedade intelectual debatidos atualmente pela doutrina. No Capitulo VI, apresentaremos
estudos de casos relativos a julgados e decisdes administrativas envolvendo controle de
condutas envolvendo direitos de propriedade intelectual nos Estados Unidos, na Comissédo
Europeia e no Brasil, com o objetivo de identificar as condigdes que levaram as autoridades a
concluir pela configuracdo ou ndo de infracdo a ordem econémica. No Capitulo VII,
buscaremos sistematizar as condi¢Ges para determinar a licitude ou a ilicitude do exercicio de

direitos de propriedade intelectual pelas autoridades de defesa da concorréncia.

Por fim, apresentaremos nossas conclusoes.






PARTE | — EXISTE ALGUM TIPO DE ISENCAO ANTITRUSTE A CONDUTAS
ENVOLVENDO DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL?

Na Parte | da presente dissertacdo, nosso objetivo é analisar 0s conceitos e
fundamentos bésicos a fim de que seja possivel identificar se hd algum tipo de isengdo
antitruste a condutas envolvendo direitos de propriedade intelectual.

No Capitulo I, analisaremos 0s objetivos da atuacdo das autoridades antitruste no
combate ao abuso de poder econémico. Para isso, primeiramente, estudaremos o conceito de
poder econdmico. Apds isso, identificaremos os objetivos da politica antitruste e o arcabougo
juridico existente no Brasil que confere embasamento para a atuacdo das autoridades de
defesa da concorréncia no controle repressivo. Além disso, abordaremos as metodologias
adotadas pelas autoridades de defesa da concorréncia para identificar e sancionar infracdes a

ordem econdmica.

Por sua vez, no Capitulo Il, nos propomos a identificar os fundamentos e os objetivos
da protecdo conferida pelos direitos de propriedade intelectual, mediante levantamento
doutrinario. O objetivo dessa analise € identificar a funcdo social dos direitos de propriedade
intelectual bem como os limites da protecdo conferida pela Constituicdo Federal e pela
legislacdo aplicavel no Brasil.

Por fim, no Capitulo Ill, apresentaremos levantamento doutrinario das justificativas
para a inexisténcia de isencdo antitruste a condutas envolvendo direitos de propriedade
intelectual. Outrossim, identificaremos os alertas feitos pela doutrina nacional e internacional
em relacdo a eventual adocdo de uma politica antitruste intervencionista demais sobre o
exercicio de direitos de propriedade intelectual, tendo em vista a complementariedade

existente entre a politica antitruste e os direitos de propriedade intelectual.



CAPITULO | OBJETIVOS DA ATUACAO DAS AUTORIDADES DE DEFESA
DA CONCORRENCIA NO COMBATE AOS ILICITOS ANTITRUSTE

De inicio, cabe esclarecer que o conceito de politica antitruste adotado no presente
trabalho engloba tanto (a) a préatica das autoridades de defesa da concorréncia e tribunais que
aplicam as normas constantes do ordenamento juridico vigente; (b) a edi¢do de normas que
tenham impacto sobre os mercados; e (c) critérios governamentais que pautam a alocagédo dos

recursos.

Ndo h& como discutir qual metodologia deve ser adotada para caracterizacdo de
infracbes a ordem econdmica envolvendo direitos de propriedade intelectual sem considerar,
um pouco mais detidamente, qual é o papel da politica antitruste e do controle repressivo de

condutas.

Desse modo, neste Capitulo, entendemos pertinente discorrer brevemente sobre: (a) o
conceito de poder econdmico; (b) objetivos da politica antitruste; e (c) papel do controle de

condutas para que esses objetivos sejam alcancados, o que passamos a fazer.

8 1° Conceito de poder econdmico

Conforme se passa a detalhar, a doutrina associa o conceito de poder econdmico tanto
a posse e propriedade de bens de produgdo como a influéncia que o agente econémico detém

sobre o mercado em que ele atua.

Dutra define poder econ6mico como a soma de meios materiais e ndo materiais de que
0 agente econdmico dispde e emprega na sua atividade econdmica®. Segundo essa definicéo,
todo agente econdémico detém alguma medida de poder de mercado tendo em vista que todo
agente econdmico detém a capacidade de interferir nos precos e na quantidade de determinado

bem ou servico ofertado no mercado em que atua.

Motta acrescenta que poder de mercado refere-se a habilidade de um agente

econdmico de elevar precos acima do de mercado de modo lucrativo®.

2 DUTRA, Pedro. Livre Concorréncia e Regulagdo de Mercados. Estudos e Pareceres. Rio de Janeiro: Renovar,
2003, p. 322.
* MOTTA, Massimo. Competition Policy Theory and Practice, Cambridge, 2004, p. 40.



Como formulado por Forgioni, um agente detentor de poder econdémico pode agir de
forma independente e com indiferenca aos demais agentes econdmicos. Desse modo, ele pode
impor unilateralmente as regras do jogo em relacdo aos demais agentes econdmicos®.
Verifica-se, portanto, um elemento adicional neste conceito, qual seja, a capacidade de tomar

decisdes de forma independente.

Rodrigo Maito da Silveira sintetiza a discussdo ao afirmar que o poder econémico
refere-se a titularidade ou posse dos meios de producédo, associada a capacidade de se tomar

decisdes de forma independente da decisdo de terceiros®.

Portanto, resta claro que o conceito poder de mercado esta vinculado a perenidade
dessa influéncia®. Desse modo, o conceito de poder econdmico esté atrelado & capacidade de
um agente econdémico de elevar e sustentar o aumento de preco de determinado bem ou

servico em determinado mercado.

Explica-se: em um mercado monopolista, um ofertante (ou um grupo de ofertantes
agindo como se fossem um Unico ofertante) pode alterar o preco do produto que oferta
mudando a quantidade que ele oferta. Isso porque quando ha um aumento de preco, alguns
consumidores deixardo de comprar o produto ofertado enquanto que outros continuardo a
compré-lo. Desse modo, um ofertante monopolista detém a capacidade de reduzir a oferta e
aumentar o preco do produto acima do custo de oferta, que seria 0 preco cobrado em um
mercado competitivo. Em outras palavras, um monopolista é capaz de restringir a oferta e
aumentar precos sem perder vendas para seus concorrentes, de modo que, ele pode obter
lucros monopolistas’. A mesma légica pode ser aplicada a oligopélios, no qual ha um grupo

reduzido de ofertantes.

Ante 0 exposto, € possivel concluir que o principal impacto do poder econémico seria,
portanto, a possibilidade de transferir rendas do consumidor ao monopolista mediante o
aumento dos precgos e da reducdo da quantidade ofertada. N&o obstante isso, cabe mencionar
que as perdas de eficiéncia decorrentes do exercicio de poder de mercado sdo bem pequenas.

Isso se d& porque mesmo 0 monopolista puro tem incentivos para perseguir reducdes de custo

* FORG FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do Antitruste, 92 edicdo. Sdo Paulo: Revista dos Tribunais, 2016,
p. 268-272.

> SILVEIRA, Rodrigo Maito da. Tributacdo e Concorréncia — Série Doutrina Tributaria. Vol. IV. Sdo Paulo:
Quartier Latin, 2011, p. 136.

® BRUNA, Sérgio Varella. O poder econdmico e a Conceituacdo do Abuso em seu exercicio. S&o Paulo: RT,
2001, p.104-105.

" JONES; SUFRIN, op cit, p.259-260.



do seu produtivo mesmo que ele maximize seus lucros. Desse modo, o poder de mercado ndo

afeta substancialmente o nivel de eficiéncia produtiva.

Além disso, conforme apontado por Vinicius Marques de Carvalho, a concentracéo de
poder econémico também implica em maior o poder de planejamento setorial nas méos dos
agentes privados. Desse modo, a concentracdo de poder econdmico teria impactos relevantes
sobre a politica de precos de produtos essenciais. Logo, a concentracdo de poder econémico
também resultaria em “maior resisténcia a politicas econdémicas de combate a inflacdo”.
Desse modo, de forma mais ampla, o poder econdmico concentrado pode até mesmo limitar a

capacidade do Estado de formular e implementar politicas pablicas®.

Em sintese, poder econdmico pode ser entendido como a capacidade de (a) agir
independentemente de seus concorrentes, (b) determinar precos (pricemaker), e (c) excluir
competidores®. Deste modo, quando um agente é detentor de poder econdmico, ele detém a
capacidade de tomar decisbes que afetem o gerenciamento das atividades econdmicas de

outros, sem considerar as a¢des dos demais.

Por fim, Eduardo Frade Rodrigues esclarece que “tem poder econdmico aquele que
tem poder de mercado”. Outrossim, ele aponta que alguns autores distinguem poder de
mercado, poder econdémico e posi¢do dominante ao afirmar que todos os agentes econdémicos
detém algum grau de poder de mercado mas, somente aqueles que possuem quantidade
substancial de poder de mercado sdo os que detém posicdo dominante em determinado
mercado®™. No entanto, a doutrina e as autoridades de defesa da concorréncia geralmente

afirmam que aquele que detém poder de mercado, também detém posicdo dominante™.

Desde ja, cabe destacar, conforme sera detalhado a seguir, que a obtencdo de lucros
extraordinarios € necessaria para permitir investimentos em propaganda, desenvolvimento de
novos produtos e P&D. Nesse sentido, Motta aponta que a existéncia de algum grau de poder

econbmico auxilia a concorréncia. 1sso porque a possibilidade de deter algum poder de

® CARVALHO, Vinicius de Marques. Principios e Finalidade da Defesa da Concorréncia. Defesa da
Concorréncia Estudos e VVotos. Sdo Paulo: Singular, 2015, p. 35.

% ALVES, Joyce Ruiz Rodrigues Alves. Conceito juridico de Ato de Concentracdo. Disponivel em:
download/733/516>. Acesso em: 16 maio 2018, p.5.

19°E o caso de Motta que afirma que o conceito de posicdo dominante esta atrelado a situagdo em que um agente
econdmico tem bastante poder de mercado (MOTTA, op. cit., p. 41).

! RODRIGUES, Eduardo Frade. O Direito Societario e a estruturacdo do poder econdmico. Sdo Paulo: Ed.
Singular, 2016, p. 36 -37.



mercado é 0 que incentiva 0s agentes econdémicos a adotar tecnologias mais eficientes,

melhorar a qualidade de seus produtos e lancar novos produtos™.

De qualquer forma, o ponto central é que o comportamento do agente econémico
detentor de poder econdmico detém o potencial de afetar as condi¢cdes do mercado relevante.
Em outras palavras, a adogdo de um mesmo comportamento por um agente econdémico
detentor de posicdo dominante e por um ndo detentor de posicdo dominante gerardo efeitos

completamente distintos nos mercados.

Em sintese: a questdo central sobre o poder econémico é que ele pode ser utilizado de
modo a beneficiar ou a prejudicar o bem-estar social. De um lado, em tese, o poder
econdmico pode ser exercido de forma prejudicial ao bem-estar social & medida que viabilize
a elevacdo de precos dos bens e/ou servigos ofertados de modo que seja acarretada uma
transferéncia arbitraria de renda do consumidor ao ofertante, bem como a diminuicdo da
quantidade ofertada. De outro, um agente econdmico detentor de poder econdmico tem
melhores condicdes para investir em P&D e em inovagdo e assim, poderia aumentar o bem-

estar social.

E nesse cenario que a politica antitruste visa justamente reprimir o abuso de poder

econdmico. Eis que se faz necessario estudarmos com que objetivo, é o que passamos a fazer.

§2° Anadlise dos possiveis objetivos do controle de condutas dentro da politica

antitruste

Seria um erro acreditar que sempre existiu consenso sobre quais deveriam ser 0s
objetivos das politicas antitruste ou ainda que exista consenso hoje em dia. De fato, ao longo
do tempo, houve diversas propostas sobre qual deveria ser o objetivo primordial das politicas
antitruste: (a) eficiéncia alocativa dos mercados®®; (b) bem-estar dos consumidores; (c)
protecdo das empresas de pequeno porte; (d) promocdo de integracdo de mercados nacionais;
(e) liberdade econdmica; (f) desenvolvimento industrial®; (g) produtividade™, entre diversas

outras.

2 MOTTA, op. cit., p. 64.

13 A eficiéncia alocativa esta relacionada a alocacéo eficiente dos recursos sociais.

1 A eficiéncia dinamica esta relacionada ao desenvolvimento e aprimoramento dos processos produtivos e
langcamento de novos e melhores produtos e servi¢cos no mercado.
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Nesta dissertacdo, optamos por analisar somente aquelas que, em nossa opini&o,
influenciaram significativamente a atuagdo das autoridades antitruste no Brasil no controle

repressivo de condutas atualmente™.

A.  Escolas de Harvard, Chicago e Pds- Chicago e suas contribuigdes para a politica

antitruste

Até o inicio da década de 1970, a doutrina norte-americana era influenciada pela
escola de organizacdo industrial de Harvard. A Escola de Harvard defendia que a
concentracdo de mercado sempre geraria impactos negativos substanciais sob a premissa de

que “small is beautiful™*’.

Essa Escola defendia que o poder de mercado era uma fonte de destruicdo de riqueza e
de bem-estar decorrentes de ineficiéncias de carater alocativo, também referido como peso
morto®®. Como Ragazzo sintetizou: “No limite, a escola de Harvard entendia que o poder de
mercado de grandes empresas seria praticamente impossivel de ser contestado” *°. Desse
modo, o papel da politica antitruste seria essencialmente evitar a formacdo e a concentracao

do poder econdmico.

Para isso, ela desenvolveu o paradigma ECD, segundo o qual, existiria uma relagédo
causal da estrutura em relacdo a conduta que, por sua vez, determina o desempenho das
firmas. Em particular, a principal suposicdo desta abordagem referia-se a possibilidade de
inferir das caracteristicas estruturais de um mercado (nimero de agentes, barreiras a entrada,

estagio da tecnologia) as caracteristicas comportamentais dos agentes econdmicos (estratégias

> A produtividade ou eficiéncia produtiva esta relacionada ao fato de 0s agentes operaram com 0s custos mais
eficientes (baixos) possiveis.

16 para uma analise mais detalhada sobre politica antitruste e seus objetivos, consultar: GOLDBERG, Daniel.
Poder de Compra e Politica Antitruste, S&o Paulo: Singular, 2006.

" Tradugio livre para o portugués pela autora: “pequeno ¢ belo”.

'8 Conforme explica Eduardo Frade, niveis elevados de poder de mercado resultam em perdas de bem-estar
devido a restricdo da quantidade ofertada e da elevagdo dos pregos praticados. Isso faz com que parte dos
consumidores paguem precos mais elevados por determinado produto ou servico e deixem de empregar aqueles
recursos financeiros em outras atividades. Desse modo, ocorre uma transferéncia de renda dos consumidores
para os ofertantes que detém poder de mercado. Além disso, existe um grupo de consumidores que, em funcéo
do aumento de preco, deixa de adquirir aquele bem ou servigo e passa a adquirir outro que ndo atende tdo bem
suas preferencias ou a deixar de efetuar qualquer compra. Desse modo, a perda de riqueza gerada na sociedade
pela restricdo da quantidade ofertada e da elevacdo dos precos praticados é o peso — morto (Cf. FRADE, op. cit.,
p. 44).

¥ RAGAZZ0, Carlos Emmanuel Joppert. A Regulagdo da Concorréncia. In: A Regulagdo no Brasil: Enfoques
Diversos. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013, p. 1-19.
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de precificacdo, investimentos em propaganda e em diferenciacdo de produtos, P&D) e o
desempenho de determinado setor (alocagéo eficiente, progresso técnico, taxas de lucro) %.

A Escola de Harvard influenciou significativamente a politica antitruste atual: (a)
relevancia de controlar estruturas e ndo apenas condutas anticompetitivas ja que a propria
estrutura dos mercados relevantes geraria incentivos para que 0s agentes econdémicos
adotassem comportamentos oportunistas; e (b) construgdo e adogdo de metodologias de
analise baseadas fortemente em estrutura e em regras per se para condutas anticompetitivas,
dispensando a comprovacdo de efeitos anticompetitivos para derivar ilicitude — que

permanecem até hoje (conforme sera discutido nesse capitulo).

A partir da década de 1970, ocorreu 0 movimento denominado de “revolucédo
antitruste” pela Escola de Chicago. Esse movimento apresentou diversas criticas ao
pensamento da Escola de Harvard. A Escola de Chicago concluiu que a preocupacéo central
da politica antitruste deveria ser os efeitos econémicos do poder econémico e, para isso,
recorria & economia neoclassica. Outrossim, ela defendia que o objetivo da politica antitruste
deveria ser a promoc¢do de eficiéncia econémica (eficiéncia alocativa e produtiva) e ndo a
protecdo aos pequenos negdcios implicita no modelo anterior. A Escola de Chicago
argumentou que mercados concentrados ndo seriam — por defini¢do — ineficientes, tendo em
vista que até um monopodlio poderia gerar eficiéncias produtivas compensatérias de uma
eventual ineficiéncia alocativa. A premissa basica adotada pela Escola de Chicago foi a que o
objetivo da legislacdo antitruste deveria ser assegurar eficiéncia e que outras politicas
poderiam enderecar problemas redistributivos ou mesmo incentivar determinadas atividades,

COMO 0S pequenos negocios e estabelecimentos.

A metodologia de anélise proposta pela Escola de Chicago distanciou-se daquela
focada apenas na identificagcdo da estrutura dos mercados (para atos de concentragéo) e da
aplicacdo de regras per se (para condutas anticompetitivas). Ela valorizava a necessidade de
uma analise mais pormenorizada, mediante a qual estimacéo da participacdo de mercado do
agente econdmico seria apenas parte da analise, e ndo o componente determinante das

conclusdes a serem adotadas pelas autoridades antitruste.

Para Ragazzo, a Escola de Chicago influenciou significativamente a politica antitruste
brasileira, por incentivar um empirismo maior na andlise de atos de concentracdo e de

condutas anticompetitivas®.

% GOLDBERG, op. cit, p. 85-88.
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No final da década de 1980, as limitagBes de ambas as escolas deram origem a um
movimento tedrico referido como P6s-Chicago. Esse movimento criticou o empirismo
fomentado pela Escola de Chicago, argumentando que ele tinha como base modelos teoricos
que ndo refletiam a realidade fatica. Desse modo, esse movimento defendeu a realizacédo de
andlises ancoradas em modelos baseados no comportamento estratégico dos agentes
econdmicos e na utilizacdo da teoria dos jogos.

Na prética, hoje, a politica antitruste utiliza elementos de ambas as escolas, com as
contribuicdes do movimento Pds-Chicago, de modo que a jurisprudéncia tem por base niveis
diferentes de escrutinio a partir do caso concreto sob analise. Conforme sintetizado por Daniel
Goldberg, a conclusdo de que o papel da politica antitruste € promover a eficiéncia alocativa
(tal como proposto pela Escola de Chicago) tem subjacente a idéia de que a politica antitruste
deve maximizar a riqueza e o bem-estar. Desse modo, como o poder de econdmico detém o
potencial de destruir riqueza, o papel da politica antitruste seria mitigar as hipteses em que

ele pode ser exercido abusivamente®.

B.  Politicas antitruste como instrumento de produtividade e inovacéo

Vinicius Marques de Carvalho explica que a livre-concorréncia indiretamente
favorece: (a) o consumidor; (b) os ofertantes; e (c) a nagdo. Para o consumidor, a livre-
concorréncia resultara no acesso, de diversos bens e servicos com melhor qualidade e preco
do que em um mercado mais concentrado. Para os agentes econdmicos, ela garantird a
liberdade para negociar e conquistar participacdo de mercado conforme sua eficiéncia. Por

fim, para a nacéo, ela resultara no desenvolvimento econémico e tecnoldgico do pais®.

Nesse ponto, € importante tecer alguns comentarios sobre a diferenca entre a
concorréncia estatica e a concorréncia dindmica. A concorréncia estatica € como uma
fotografia das condicGes atuais de determinado mercado, ela desconsidera o0 que ocorreu antes
e 0 que ocorrerd depois. Outrossim, conforme Teece, a concorréncia estatica geralmente
refere-se a uma estrutura de mercado tedrica que nio reflete a realidade fatica®*. Por sua vez,
0 conceito de concorréncia dindmica privilegia a alteracdo das condi¢fes de concorréncia ao

longo do tempo, incluindo na anélise o aspecto intertemporal das relacdes econdmicas. A

2l RAGAZZO0, op. cit., p. 1-19.

%2 GOLDBERG, op. cit., p. 98.

2 CARVALHO, op. cit., p. 21.
* TEECE, op. cit., p. 210.
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concorréncia dindmica inclui na analise a reposta as mudangas, sejam elas decorrentes de
inovacgdo, de novas oportunidades de mercado ou de crises. Desse modo, o modelo de

concorréncia dindmica reconhece que a concorréncia é um processo em constante alteracéo. .

Neste ponto, cabe notar que, para Brancher, inovacdo poderia ser definida como a
descoberta da informagcdo que gera conhecimento para operar uma nova tecnologia.
Outrossim, um modo de avaliar o ciclo de inovacdo seria por meio da classificacdo das
atividades em: (@) invencdo ou criacdo de novas coisas utilizando como fontes novos
conhecimentos ou conhecimentos pré-existentes; (b) imitacdo ou difusdo, que representa as
melhoras introduzidas nos bens e servicos inovadores; e (c) inovagao ou aplicagdo industrial

da invencdo que pode ser classificada como inovacao radical ou inovacéo incremental.?®.

Sempre que se fala de inovacdo e de seu impacto para a concorréncia, a doutrina
antitruste refere-se a teoria de Schumpeter. Essa teoria identificou a existéncia de ciclos
econémicos e propds que, em um sistema capitalista, parte dos agentes econdmicos sempre
investem em P&D a fim de conquistar posicdo dominantes e seus respectivos lucros

extraordinarios.

Teece identificou trés importantes contribuicGes para a politica antitruste decorrentes
da teoria proposta por Schumpeter: (a) impacto da estrutura de mercado na inovacéo; (b)
importancia da rivalidade (que ndo necessariamente é medida por participacdo de mercado); e
(c) importancia de que a concorréncia dindmica prevaleca em relacdo a concorréncia

estatica®’.

Teece explicou que, para a teoria schumpeteriana, uma parte dos agentes econdmicos
sempre buscaria a inovacdo. Note-se, portanto, que a rivalidade pautada por pregos deixa de
ser a Unica relevante a medida que se confere importancia a rivalidade por inovacdo. Partindo
da referida premissa, é razoavel afirmar que as eficiéncias de carater estatico que estdo
associadas a interagdo em equilibrio dos agentes econdmicos passam a ser menos importantes
do que as eficiéncias dinamicas que estdo associadas a criacdo de processos de producado e de
bens e servigos. Isso resultaria em rupturas no mercado. Por essa razdo, chamou-se 0 processo
capitalista de “destruigdo criativa”. Isso porque se todos os agentes econdmicos competirem

agressivamente e 0 preco cobrado tender a ser proximo ou até mesmo igual ao custo marginal,

> TEECE, op. cit., p. 208-2011.

% BRANCHER, Paulo. Direito da Concorréncia e Propriedade Intelectual. Da inovacéo tecnoldgica ao abuso
de poder. S8o Paulo: Ed. Singular, 2010, p. 194.

" TEECE, op. cit., p. 210.
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ndo havera incentivos e, tampouco, recursos financeiros para financiar as inovagdes. Portanto,
em mercados em concorréncia perfeita ndo haveria inovac&o.”®. Desse modo, uma anélise com
enfoque shumpeteriano concederia menos importancia a participacbes de mercado e
concentracdo e mais importancia a analise de concorréncia potencial e desenvolvimento de

novos produtos, processos e tecnologias e & inovacao (de modo mais amplo)®.

Kenneth Arrow criticou a teoria da Schumpeter afirmando que a associagdo entre
inovacdo e monopdlio era um erro, j& que a exigéncia de poder de mercado poderia ser
substituida pela protecdo legal a propriedade intelectual. Segundo a doutrina, esse debate
levou a conclusdo de que os incentivos a inovagdo sdo mais elevados em mercados de
concentragdo moderada e tendem a diminuir conforme a estrutura de mercado aproxima-se de

um monopélio e/ou da estrutura de concorréncia perfeita®.

Segundo Daniel Goldberg, os estudos empiricos confirmaram que Schumpeter estava
certo ao propor a importancia da analise da eficiéncia dindmica e da inovacdo para o
crescimento e a promocao de bem-estar. No entanto, Goldberg adverte que todo o arcabouco

normativo das politicas antitruste foi construido da perspectiva estatica®! e ndo da dinamica.

C.  Conclusdes parciais: objetivos da politica antitruste no Brasil

Daniel Goldberg defende que o objetivo central da politica antitruste deve ser a
maximizacdo do bem-estar agregado, ponderando, em cada caso concreto, eficiéncias
estaticas e dindmicas, e privilegiando a solucdo que incremente a riqueza e o bem-estar social.
Nesta proposta, € necessario que a autoridade defesa da concorréncia demonstre que sua
intervencdo no caso concreto € provavelmente superior (ou menos falha) do que o problema a
ser corrigido. Desse modo, as autoridades de defesa da concorréncia podem intervir para
evitar transferéncias de renda arbitrarias possibilitadas pelo exercicio abusivo de poder de
mercado desde que essa intervengdo ndo resulte em uma perda de bem-estar maior do que

aquela que a autoridade remediar™.

Nesta dissertacdo, aderimos a posi¢cdo de Daniel Goldberg.

%8 TEECE, David J. Favoring Dynamic over Static Competition Implications for Antitrust Analysis and Policy.
In: Competition Policy and Patent Law under Uncertainty. Regulating Innovation, Cambridge, 2011, p. 203.
29 H
Ibid., p. 203.
% FRAZAO, Ana. Direito da Concorréncia. Pressupostos e perspectivas. Sd0 Paulo: Saraiva, 2017, p. 405.
3! GOLDBERG, op. cit., p. 101.
% Ibid., p. 131-136.
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8 3° Arcabouco normativo brasileiro aplicavel ao controle de condutas

Neste topico, analisaremos as principais normas regulando a politica antitruste em

ambito administrativo no Brasil, a saber, (a) Constituicdo Federal; e (b) Lei 12.529/11.

A Constituicéo Federal

A Constituigdo Federal prevé no artigo 173, 8 4° a existéncia de uma lei que reprimira

0 abuso do poder econdmico. Confira-se:

Art. 173. Ressalvados 0s casos previstos nesta Constituicdo, a exploragédo
direta de atividade econdmica pelo Estado s6 serd permitida quando
necessaria aos imperativos da seguranca nacional ou a relevante interesse
coletivo, conforme definidos em lei.

8 4° A lei reprimira o abuso do poder econdmico que vise a dominacdo dos
mercados, a eliminacdo da concorréncia e ao aumento arbitrario dos lucros.
(Grifamos).

Da andlise do artigo acima mencionado, constamos dois pontos importantes.

Primeiro, a Constituicdo Federal prevé claramente que a lei reprimira o abuso do

poder econdémico e ndo a detencdo de poder econdmico.

Segundo, a Constituicdo Federal determinou a ado¢do de uma politica de combate ao
abuso de poder econémico que visasse “dominacdo dos mercados, eliminacdo da
concorréncia e ao aumento arbitrario dos lucros”. Passemos a analisar o que significa cada

uma destas hipoteses.
(a) Dominacéo de mercados

Dominar significa prevalecer. Assim, quando um agente econémico domina um
mercado relevante, sua vontade prevalece. Conforme ja analisado, o agente econdémico que
domina, detém invariavelmente poder econdmico em grau maximo, de modo que ele dispde
de condigOes para (a) agir independentemente de seus concorrentes, (b) comandar precos

(pricemaker), (c) impor volume da oferta, e (d) excluir competidores™.

Podem resultar na dominagdo de mercados os atos e/ou estratégias que importem

aquisicdo ou reforco de posicdo dominante ou de poder de mercado.

% DUTRA, Pedro. Livre Concorréncia e Regulacdo de Mercados. Estudos e Pareceres. Rio de Janeiro:
Renovar, 2003, p. 324.
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(b) Eliminacéo de concorréncia

Como mencionado, a livre-concorréncia indiretamente favorece (a) o consumidor; (b)

0s agentes econdmicos; e (c) a nagdo>*.

Para Dutra, a expressdo “eliminar a livre-concorréncia” deve ser interpretada de forma
ampla englobando qualquer atuacdo abusiva que possa prejudica-la ou restringi-la. N&o é
necessario que haja a total eliminacdo da livre concorréncia, mas qualquer agdo abusiva que

restrinja a concorréncia®.
(c) Aumento arbitrario dos lucros

Lucro arbitréario é aquele que ndo é decorrente de esforco competitivo, mas sim de
uma conduta infrativa®. Desse modo, 0 aumento arbitrario de lucro é uma clara referéncia
hiptese em que o abuso do poder econémico resulta em transferéncias de renda arbitréarias
dos consumidores e de outros ofertantes para um agente econdmico (ou grupo de agentes
econdmicos agindo como um s6) e, na qual, de acordo com a economia neoclassica, ter-se-ia

perdas de eficiéncia (peso morto).

B. Considerac0es sobre a Lei 12.529/11

Com o intuito de conferir eficicia a esse dispositivo constitucional, a Lei 12.529/11

foi promulgada®”,

A Lei 12.529/11 é instrumento para concretizar os principios que regem a ordem
econbmica. Desse modo, a legislacdo antitruste € uma modalidade de intervencdo estatal para

regular o comportamento dos agentes econdmicos®.

Vinicius Marques de Carvalho afirma que a politica antitruste se refere a uma
intervengao estatal “corretiva” associada a existéncia de “valvulas de escape”. As “valvulas de
escape” referem-se a situagdes em que a reducdo do grau de concorréncia em determinados
mercados é admitida pela politica antitruste. Tais valvulas estdo associadas a conceitos

econdmicos como o de eficiéncia®.

¥ CARVALHO, op. cit., p. 21.

% DUTRA, op. cit., p. 324.

% Ibid., p. 325.

370 Brasil tem legislacéo antitruste desde 1962. No entanto, a doutrina antitruste considera que o inicio efetivo
da politica antitruste no Brasil iniciou-se com a Lei 8.884/94 que foi revogada e substituida pela Lei 12.529/11.
%% FORGIONI, op. cit., p. 81.

% CARVALHO, op. cit., p. 23.



17

Consoante seu artigo 1° a Lei 12.529/12 tem como finalidade a prevencdo e a
repressdo as infragcbes contra a ordem econdmica em conformidade com os principios
constitucionais de liberdade de iniciativa, livre-concorréncia, funcdo social da propriedade,

defesa dos consumidores e repressdo ao abuso do poder econdmico®.

Outrossim, a Lei 12.529/12 estabelece que a coletividade é a titular dos direitos por ela
tuteladas.

A repressdo de infracBes a ordem econémica tem natureza sancionadora. Conforme
aponta André Gilberto, trata-se do “conjunto de regras a disposicdo dos 6rgdos antitruste

para identificar, investigar e- quando necessario — punir as situacdes em que pessoas fisicas

ou juridicas tenham cometido infracdes a livre-concorréncia™**

O conceito de infracdo a ordem econdmica € previsto pelo artigo 36 da Lei 12.529/11.

Vejamos:

Art. 36. Constituem infracdo da ordem econdmica, independentemente de
culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou
possam produzir os seguintes efeitos, ainda que ndo sejam alcancados:

I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorréncia ou a
livre iniciativa;

Il - dominar mercado relevante de bens ou servicos;

111 - aumentar arbitrariamente os lucros; e

IV - exercer de forma abusiva posi¢cdo dominante.

§ 1o A conquista de mercado resultante de processo natural fundado na
maior eficiéncia de agente econémico em relagdo a seus competidores nédo
caracteriza o ilicito previsto no inciso Il do caput deste artigo.

§ 20 Presume-se posi¢do dominante sempre que uma empresa ou grupo de
empresas for capaz de alterar unilateral ou coordenadamente as condigdes de
mercado ou quando controlar 20% (vinte por cento) ou mais do mercado
relevante, podendo este percentual ser alterado pelo Cade para setores
especificos da economia.

§ 30 As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem
hip6tese prevista no caput deste artigo e seus incisos, caracterizam infracao
da ordem econdmica:

I - acordar, combinar, manipular ou ajustar com concorrente, sob qualquer
forma:

a) 0s precos de bens ou servicos ofertados individualmente;

b) a produgédo ou a comercializagdo de uma quantidade restrita ou limitada
de bens ou a prestacdo de um numero, volume ou frequéncia restrita ou
limitada de servigos;

0 Art. 12 Esta Lei estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorréncia - SBDC e dispde sobre a prevencao
e a repressdo as infragBes contra a ordem econdmica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de
iniciativa, livre concorréncia, funcdo social da propriedade, defesa dos consumidores e repressdo ao abuso do
poder econdmico.

Paragrafo Unico. A coletividade é a titular dos bens juridicos protegidos por esta Lei.

* GILBERTO, André Marques. O Processo Antitruste Sancionador. A teoria e a pratica das investigacdes das
infracOes a concorréncia. Sdo Paulo: ed. Singular, 22 ed., 2016, p. 25.
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c) a divisdo de partes ou segmentos de um mercado atual ou potencial de
bens ou servicos, mediante, dentre outros, a distribuicdo de clientes,
fornecedores, regides ou periodos;

d) precos, condic@es, vantagens ou abstencdo em licitacdo publica;

Il - promover, obter ou influenciar a adocdo de conduta comercial uniforme
ou concertada entre concorrentes;

11 - limitar ou impedir 0 acesso de novas empresas ao mercado;

IV - criar dificuldades a constituicdo, ao funcionamento ou ao
desenvolvimento de empresa concorrente ou de fornecedor, adquirente ou
financiador de bens ou servicos;

V - impedir 0 acesso de concorrente as fontes de insumo, matérias-primas,
equipamentos ou tecnologia, bem como aos canais de distribuicdo;

VI - exigir ou conceder exclusividade para divulgacdo de publicidade nos
meios de comunicacdo de massa;

VIl - utilizar meios enganosos para provocar a oscilacdo de pregos de
terceiros;

VIII - regular mercados de bens ou servicos, estabelecendo acordos para
limitar ou controlar a pesquisa e o desenvolvimento tecnolégico, a producédo
de bens ou prestacéo de servicos, ou para dificultar investimentos destinados
a producdo de bens ou servicos ou a sua distribuicao;

IX - impor, no comércio de bens ou servicos, a distribuidores, varejistas e
representantes precos de revenda, descontos, condi¢des de pagamento,
guantidades minimas ou méaximas, margem de lucro ou quaisquer outras
condi¢des de comercializacdo relativos a negdcios destes com terceiros;

X - discriminar adquirentes ou fornecedores de bens ou servigos por meio da
fixacdo diferenciada de pregos, ou de condi¢fes operacionais de venda ou
prestacdo de servicos;

XI - recusar a venda de bens ou a prestacdo de servicos, dentro das
condigdes de pagamento normais aos Usos e costumes comerciais;

XI1I - dificultar ou romper a continuidade ou desenvolvimento de relacGes
comerciais de prazo indeterminado em razdo de recusa da outra parte em
submeter-se a clausulas e condi¢cbes comerciais injustificaveis ou
anticoncorrenciais;

X1 - destruir, inutilizar ou acambarcar matérias-primas, produtos
intermediarios ou acabados, assim como destruir, inutilizar ou dificultar a
operacdo de equipamentos destinados a produzi-los, distribui-los ou
transporta-los;

XIV - acambarcar ou impedir a exploracdo de direitos de propriedade
industrial ou intelectual ou de tecnologia;

XV - vender mercadoria ou prestar servicos injustificadamente abaixo do
preco de custo;

XVI - reter bens de producdo ou de consumo, exceto para garantir a
cobertura dos custos de producéo;

XVII - cessar parcial ou totalmente as atividades da empresa sem justa causa
comprovada;

XVIII - subordinar a venda de um bem & aquisicdo de outro ou a utilizagdo
de um servico, ou subordinar a prestacdo de um servigo a utilizagdo de outro
ou a aquisicao de um bem; e

XIX - exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial,
intelectual, tecnologia ou marca.

Destacamos 0s seguintes aspectos do texto do artigo 36 da Lei 12.529/11:
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a) podem constituir infragbes a ordem econdmica “atos sob quaisquer forma
manifestados”;

b) ndo ha necessidade de culpa por parte do infrator, de modo que se trata de uma
hipbtese de responsabilidade objetiva;

c) da leitura, depreende-se duas hipéteses distintas de configuragdo de infragao:
(a) atos que possam gerar os efeitos listados nos incisos; e (b) atos que tenham
como objetivo gerar os efeitos listados nos incisos;

d) nos termos do § 1, a conquista de mercado resultante de eficiéncias nédo
caracteriza ilicito; e

e) o rol de condutas prevista pelo § 3 ¢é exemplificativo ja que ele prevé “outras”.

A Lei 12.529/11 prevé, no artigo 36 8§2° que a posi¢do dominante é presumida sempre
gue um agente econémico ou grupo de agentes econdmicos for capaz de alterar
unilateralmente ou coordenadamente as condi¢des de mercado. Outrossim, a Lei prevé que a
posicdo dominante é presumida quando um agente econdémico detiver participacdo de
mercado de, ao menos, 20% (vinte por cento).

O primeiro desafio a ser enfrentado na busca da compreensao do conceito de infracdo

a ordem econdmica refere-se a estrutura do ilicito.

C. Ilicito por objeto e ilicitos por efeitos

Como mencionamos, a leitura do caput do artigo 36 da Lei 12.529/11 induz a
interpretacdo de que existem duas hipoteses distintas de infracdo a ordem econémica, a saber,
(@) uma ligada aos potenciais efeitos da conduta do agente econdmico referida como ilicitude
por efeitos; e (a) outra ligada a intencdo do agente econémico referida como ilicitude por
objeto.

Desse modo, seria possivel concluir que as infragdes de mera conduta sdo passiveis de
repressdo pelas autoridades antitruste. Engana-se, no entanto, aquele que acredita que a
existéncia de duas hipoteses distintas de responsabilizacdo ndo € alvo de discussdes pela
doutrina brasileira.

Calixto Saloméo Filho situa a discussao afirmando que a decisdo por um ou por outro

elemento é relevante e tem impactos praticos*.

*2 SALOMAO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial: As Condutas. 3¢ edigéo. Sdo Paulo: Ed. Malheiros, 2007,
p. 94-5.
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Caso se adote uma posicdo de que a politica antitruste deve maximizar a eficiéncia,
concluir-se-4 que é sempre necessario algum grau de potencialidade dos efeitos previstos pelo
artigo 36 para que reste configurada uma infracdo a ordem econémica. Em outras palavras,
para aqueles que entendem que a politica antitruste tem como objetivo maximizar a eficiéncia,
ndo ha infracdo de mera conduta.

Por sua vez, para aqueles que acreditam a politica antitruste também tem como
objetivo a valorizacdo do bem juridico da concorréncia, é razoavel defender que a legislacédo
prevé duas hipdteses de responsabilizacdo distintas, a saber, tanto por potencialidade de
efeitos, como por objeto (ja que esta confere importdncia para a intencdo do agente
econdmico).

Para Calixto, a Lei prevé dois critérios alternativos para a configuracdo de infracdo a
ordem econdmica: (a) adocdo de conduta que tenha a potencialidade de gerar um dos efeitos
previstos nos incisos | a IV do artigo 36; e (b) adocdo de conduta que tenha como objetivo de

gerar um efeito anticoncorrencial®.

No mesmo sentido, Forgioni ensina que nos Estados Unidos e na Europa, a
demonstracdo de posi¢do dominante pelo agente econémico investigado € condi¢do necessaria
para a intervencdo antitruste. No entanto, no Brasil, a Lei 12.529/11 e as leis anteriores
apresentam duas hip6teses distintas de responsabilizacdo, a saber, (a) quando a conduta tem o
potencial de gerar efeitos lesivos a concorréncia; e (b) quando o agente econdmico tem a
intencdo de afetar a concorréncia. Desse modo, afirma: “Entre nds, ndo é necessario deter

posicdo dominante para infringir a ordem econdmica”**.

Por sua vez, Roberto Taufick discorda dessa posi¢édo elencando trés motivos. Primeiro,
porque as infracbes de mera conduta tradicionalmente estdo associadas a penalizacdo de
carater moral, tal como se da com a omissdo de socorros, violagdo de domicilio e o racismo, o
que ndo é o objetivo do combate a infragcGes contra a ordem econdmica. Segundo, conforme
previsto pela propria Lei 12.529/11, a repressdo a infracdes a ordem econémica tem como
objetivo tutelar a coletividade e, portanto, ndo teria como papel reprimir condutas que nédo
tenham qualquer potencial de lesar a competitividade. Terceiro, como o combate a infragdes

contra a ordem econdmica tem natureza juridica de direito administrativo sancionador,

*% |bid., p. 94-5.
* FORGIONI, op. cit., p. 137.
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aplicam-se, por analogia, principios de direito penal como a inimputabilidade de crimes

impossiveis®.

Paulo Lilla também defende que a configuracdo de infracdo a ordem econbémica
depende da demonstracdo de que o agente econémico detém posicdo dominante no mercado
relevante afetado pela conduta, sendo isso uma condigdo para que a conduta tenha potenciais

impactos sobre a concorréncia*®

No mesmo sentido, é a posicdo adotada por Vicente Bagnoli que afirma que o CADE
sempre aplicou o artigo 36 (e o correspondente em legislacdo anterior) analisando o0s
potenciais efeitos das infragdes, de modo que ndo ha de se falar em infracéo por objeto*.

O mesmo posicionamento também é adotado por Eduardo Gaban e Juliana Domingues
que afirmam que se uma conduta ndo restringe a livre-concorréncia, seja de forma efetiva seja
de forma potencial, ndo restara caracterizada a conduta anticoncorrencial ®®.

Independentemente da discussdo doutrinaria, que como vimos € bem dividida, o
CADE ja emitiu decisGes sobre a Lei 12.529/11 nas quais admitiu a existéncia de duas
hipéteses distintas de responsabilizacdo®. Desse modo, o entendimento atual do CADE é que
constitui uma infracdo contra a ordem econdmica qualquer ato que tenha como objetivo ou
como efeito potencial um dos efeitos listados nos incisos do artigo 36, a saber, | - limitar,
falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorréncia ou a livre iniciativa; Il -
dominar mercado relevante de bens ou servigos; Ill - aumentar arbitrariamente os lucros; e

IV - exercer de forma abusiva posi¢cdo dominante.

Vicente Bagnoli refere-se aos incisos do artigo 36 da Lei 12.529/11 como “os delitos-
fim” e explica que a tipologia aberta da Lei € necessaria para que se possa combater as
infracdes concorrenciais uma vez que elas se referem a relacdes econdmicas *°. No mesmo

sentido, é a explicagdo dada por André Gilberto que afirma que a referéncia a tipos abertos

* TAUFICK, ROBERTO DOMINGOS. Nova Lei Antitruste Brasileira. Avaliagdo Critica, Jurisprudéncia,
Doutrina e Estudo Comparado. S&o Paulo: Almedina, 2017, p. 201.

* LILLA, Paulo Eduardo. Propriedade Intelectual e Direito da Concorréncia. Uma abordagem do Acordo
TRIPS. Séo Paulo: Quartier Latin, 2014, p.264.

* BAGNOLLI, Vicente. Direito Econdmico e Concorrencial, 7¢ edicdo, Sdo Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p.
360.

*® GABAN, Eduardo Molan. DOMINGUES, Juliana Oliveira. Direito Antitruste, 4% edicfo, S&o Paulo: Ed.
Saraiva, 2016, p. 167.

* Bagnoli referiu-se ao voto emitido pelo Conselheiro Marcos Paulo Verissimo no Processo Administrativo n°
0812.006923/2002-18. In BAGNOLL, op. cit.,, p. 361.

%0 BAGNOLLI, op. cit., p. 358-359.
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tem como objetivo viabilizar que a interpretacdo da Lei seja construida conforme “a evolucéo

das préticas econdmicas, da sociedade e do préprio direito.” !

Os efeitos previstos pelos incisos do artigo 36 sdo praticamente 0s mesmos previstos
no o artigo 173, 8§ 4° da Constituicdo Federal (e analisados no topico anterior), com a adigéo
do inciso IV que se refere a “exercer de forma abusiva posi¢do dominante”, o qual se passa

analisar.

(a) Exercer de forma abusiva posi¢cdo dominante

De inicio, cabe destacar que Sergio Bruna defende que poder econdmico e posicdo
dominante sdo fendmenos distintos. O agente econdmico em posi¢cdo de dominante detém
guantidade substancial de poder econdmico a ponto de poder exercer influéncia determinante
sobre a concorréncia, seja no que se refere ao processo de formacéo de precos, no volume da
oferta ou da demanda, o que lhe proporciona significativa independéncia em relacdo aos

demais agentes econdmicos atuantes no mercado relevante®.

Paula Forgioni pondera que a detencdo de posicdo dominante ndo constitui uma
violacdo (alias, como previsto pelo paragrafo 1° do proprio artigo 36), de modo que nem todo

0 ato praticado por empresa sera considerado uma violagdo & ordem econdmica®>.

No entanto, é correto concluir que determinadas condutas permitidas para agentes
econdémicos sem posicdo dominante sdo proibidas para agentes que detenham posicao
dominante. Por consequéncia direta, € licito que agentes econdmicos que detém posicao
dominante sejam responsabilizados por infracdo a ordem econdmica se praticarem a mesma
conduta praticada por seus concorrentes que ndo detenham posicdo dominante. Portanto, é
correto concluir que agentes econdmicos usufruem de posicdo dominante detém uma
responsabilidade especial de ndo permitir que seu comportamento limite ou prejudique a

concorréncia>.

°L GILBERTO, op. cit., p. 48.

2 BRUNA, op. cit., p. 115.

>3 FORGIONI, Paula A . op. cit., p. 144.

5 JONES, Alison; SUFRIN, Brenda. EU Competition Law. Text, Cases, and Materials. 42 edigdo, Oxford, 2011,
p.366.
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8 4° Classificacdes de ilicitos antitruste

A. Condutas unilaterais e condutas coordenadas

A principio, condutas unilaterais sdo condutas que sdo decididas individualmente ou
unilateralmente pelo agente econdmico. Conforme aponta Hovenkamp, a maioria dos agentes
econdbmicos atua unilateralmente a maior parte do tempo, como, por exemplo, ao
estabelecerem a quantidade produzida, o preco a ser praticado, a forma de distribui¢éo de seus

produtos, e quanto investir em inovacdo™.

Por sua vez, condutas coordenadas referem-se a condutas que sdo objeto de

coordenacado entre agentes econdmicos distintos.

Hovenkamp explica que as autoridades de defesa da concorréncia tendem a tratar
condutas coordenadas com mais rigor pelo fato de que é muito dificil um agente econémico
criar poder de mercado unilateralmente. No entanto, condutas coordenadas podem criar poder

de mercado muito rapidamente™.

85° Metodologias de analise e padréo de prova adotados pelas autoridades antitruste

para controle de condutas

A. Regradarazao e a regra per se

De inicio, € importante notar que seria um erro acreditar que hd um dnico modelo de
analise aplicavel para aferir a configuracdo dos diversos tipos de infracdo contra a ordem
econdmica. Existem dois padrdes distintos de prova para a configuracao de infracdo a ordem

econdmica, a saber, (a) regra da razéo; e (b) regra per se.

Ana Frazdo refere-se a ambos como “padrdes analiticos construidos pelas
autoridades de defesa da concorréncia ao julgar condutas potencialmente lesivas a ordem
econdmica”. A adogao de um “padrdo analitico” e ndo do outro afetaria o conjunto probatorio

necessario para a responsabilizacdo. Em outras palavras, o standard probatério minimo

> HOVENKAMP, Herbert. The Antitrust Enterprise. Principle and Execution. Massachusetts: Harvard
University Press, 2005, p. 108.
% Ibid., p. 109.
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necessario para que uma autoridade antitruste possa responsabilizar o agente econémico

investigado é distinto em cada um deles.

A regra da razdo®’ exige que a autoridade antitruste proceda a uma anélise detalhada
da estrutura do mercado, os efeitos potenciais e concretos da conduta investigada tanto
positivos como negativos bem como as razfes pelas quais o agente econdmico adotou a

conduta investigada.

Paula Forgioni ressalta que “a regra da razdo nao se identifica com a abordagem caso
a caso das praticas, como muitas vezes se tem dado a entender” .. Para a autora, a
abordagem caso a caso significa que cada caso seré analisado individualmente, considerando
suas particularidades, o contexto econdmico no qual se insere e os efeitos que produz. Desse
modo, a regra da razdo pode dar ensejo a uma analise caso a caso, mas seria um erro

considerar que sao sinbnimos.

Por sua vez, a regra per se caracteriza-se pela exigéncia de um padrdo probatério
menos rigoroso. Desse modo, quando a autoridade antitruste adota a regra per se, ela esta
desobrigada a proceder a uma analise tdo detalhada. N&o é por outra razdo que a adocdo da
regra per se sO é admitida em casos em que hd um consenso tedrico econémico e juridico
(com base em decisdes anteriores) que a discussdo aprofundada sobre poder de mercado e 0s
potenciais impactos do ato por parte das autoridades antitruste é dispensavel. Nesses casos,
bastard a comprovacdo da materialidade da conduta investigada e as autoridades poderdo
presumir os efeitos potenciais decorrentes da conduta. Desse modo, a ado¢do da regra per se é

uma forma de conferir celeridade a atividade jurisdicional das autoridades antitruste.

Verifica-se, portanto, que existem diferencas relevantes em relagdo ao conjunto
probatdério necessario para condenacdo e, consequentemente, a quem compete o Onus
probatério. Na regra da razdo, a autoridade antitruste tem o dever ndo s6 de proceder a uma
investigacdo da materialidade da conduta, mas também do poder econémico e do efeito da

conduta investigada. Na regra per se, por sua vez, basta aferir a materialidade da conduta®.

Ana Paula Martinez aponta que o Brasil utiliza um padréo probatorio que mistura 0s

outros dois, ao presumir efeitos lesivos e permitir que a parte investigada prove eventuais

> A regra da razo foi citada pela primeira vez pela Suprema Corte Norte- Americana no caso Standard Oil Co,
of New Jersey vs. United States para justificar a restri¢ao da incidéncia do Sherman Act, afastando a conclusao
de que toda e qualquer conduta que restringisse 0 comércio devesse ser sancionada. Cf. FRAZAO, Ana. op. cit.,
p. 290.

>8 FORGIONI, op. cit., p. 207.

% TAUFICK, op. cit., p. 203.
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eficiéncias. Assim, no Brasil, por vezes, as autoridades partem de presuncées sobre o efeito e
transferem o 6nus de prova de demonstrar a inexisténcia de poder de mercado e impacto sobre
0 agente econémico investigado. Em sintese, ocorre uma inversdo do 6nus de prova em face

do agente econdmico investigado®.

Muitas autoridades de defesa da concorréncia admitem a adocdo da regra per se em
investigacOes relativas a condutas coordenadas tendo em vista a possibilidade de presumir
seus efeitos negativos. Por sua vez, nas investigacOes relativas a condutas unilaterais, as

autoridades de defesa da concorréncia geralmente adotam a regra da razao.

B. Metodologia para verificacdo do efeito potencial de determinada conduta

De acordo com Gaban e Domingues, a politica antitruste brasileira tem aplicado
sancOes agentes econdmicos apenas por atos que tivessem o potencial de restringir a livre -
concorréncia. O CADE tem aplicado um teste composto por trés fases a fim de aferir a
ilegalidade de uma conduta: (a) demonstracdo que o agente econdmico praticou a conduta
investigada; (b) demonstracdo que o agente econdmico detinha posi¢cdo dominante a época da
conduta investigada; e (c) demonstracdo que a conduta investigada detinha o potencial de
gerar efeitos deletérios a concorréncia e que ndo gerava ganhos de eficiéncia suficientes para
contrabalancar os prejuizos em potencial®’. No mesmo sentido, sdo as licdes de Barbara

Rosenberg®.

Isso estava, inclusivo previsto, no Anexo Il da Resolucdo 20/1999 do CADE que,

previa a seguinte metodologia:

“1.Caracterizacao da conduta

1.1. Identificacdo da natureza da conduta e definicdo de seu enquadramento
legal 1.2. Verificacdo da existéncia de evidéncias suficientes da conduta nos
autos.

2. Analise da Posicdo Dominante

2.1. Delimitacdo do(s) mercado(s) relevante(s). 2.2. Estimativa das
participagfes no conjunto das empresas no(s) mercado(s) relevante(s).

2.3. Analise das condi¢des concorrenciais, efetivas e potenciais (barreiras a
entrada), no(s) mercado(s) relevante(s) (incluindo condigdes institucionais).

% MARTINEZ, Ana Paula. Repressdo a Cartéis. Interface entre Direito Administrativo e Direito Penal. S&o
Paulo: Ed. Singular, 2013, p. 56-60.

> GABAN; DOMINGUES, op. cit., p. 169.

%2 ROSEMBERG, Barbara. Consideracdes sobre Direito da Concorréncia e dos Direitos de Propriedade
Intelectual. in ZANOTA, Pedro e BRANCHER (org.) Desafios atuais do Direito da Concorréncia. Sdo Paulo:
Singular, 2008, p. 178-9.
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3 Andlise da conduta especifica

3.1. Avaliacdo dos danos anticoncorrenciais da conduta sobre este(s) (ou
outros) mercado(s).

3.2. Exame de possiveis ganhos de eficiéncia econdmica e outros beneficios
gerados pela conduta.

3.3. Avaliacdo final (ponderacdo) dos efeitos anticompetitivos e das
eficiéncias econdmicas da conduta.

De acordo com o principio da razoabilidade, deverdo ser condenadas as
condutas cujos efeitos anticompetitivos ndo sejam suficientemente
contrabalangados por possiveis beneficios/eficiéncia compensatérios.”

Embora a Resolugdo 20 tenha sido revogada, ela é muito Gtil para entendermos a
metodologia utilizada no Brasil.

Nesse ponto, é importante resgatar que, na investigacdo de condutas coordenadas,
muitas vezes as autoridades recorrem a presunc¢des sobre seus efeitos, adotando a regra per se
alterada. No entanto, em relacdo a condutas unilaterais, as autoridades brasileiras tém
valorizado a ponderacdo entre os efeitos positivos e negativos decorrentes desse tipo de

conduta de acordo com a regra da raz&o®.

Desse modo, quando se adota a regra da razdo, faz-se necessaria a analise dos efeitos —
ainda que potenciais — de determinada conduta. Para isso, conforme se passa a detalhar, a
autoridade antitruste deverd proceder a (a) definicdo do mercado relevante afetado pela
conduta; (b) verificacdo se o agente econémico investigado detém poder de mercado; e (c)
estimacdo dos efeitos positivos e negativos gerados pela conduta e determinacdo do efeito

liquido da conduta sobre a concorréncia.
(a) definicdo do mercado relevante afetado pela conduta

A definicdo do mercado visa possibilitar a analise dos efeitos lesivos tanto de
operacdes que impliqguem concentracdo de mercado como de condutas adotadas por agentes
econdmicos®. Ela visa & identificacdo do conjunto de agentes econdmicos que efetivamente
reagem e limitam as decisOes referentes a “estratégias de precos, quantidades, qualidade, entre
outras”®. Desse modo, ela resultara na identificacdo do espaco geogréfico e material no qual

ocorrem as relagdes de concorréncia (ou pelo menos de uma estimacao desses espagos) para

% DRAGO, Bruno de Luca. O Cade e a Repressdo As Condutas Unilaterais. In: 5 Anos Lei de Defesa da
Concorréncia:  Génese, Jurisprudéncia e Desafios para o Futuro, 2017, disponivel em
http://www.ibrac.org.br/UPLOADS/Livros/arquivos/5_ANOS_DE_LEI_DA_CONCORR%C3%8ANCIA_-

_IBRAC.pdf
* POSSAS, Mario Luiz Possas. Os conceitos de mercado relevante e poder de mercado no &mbito da Defesa da
Concorréncia. Disponivel em:

http://www.ie.ufrj.br/grc/pdfs/os_conceitos_de mercado_relevante e de poder de mercado.pdf, acesso em 10
de junho de 2018, p. 2-3.
% Guia de Anélise de Concentracio Horizontal, 2016, p. 13.



http://www.ie.ufrj.br/grc/pdfs/os_conceitos_de_mercado_relevante_e_de_poder_de_mercado.pdf
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que seja possivel identificar os agentes econémicos cuja producdo tenha um efeito imediato e

relevante no comportamento dos demais.

Vicente Bagnoli ilustra esse conceito ao afirmar que o “mercado relevante é o palco
onde as relacdes econdmicas sdo travadas e o local de atuacdo do agente econdmico, cuja

conduta, ainda que potencial, é analisada” .

O mercado relevante é definido em suas dimensdes material, geogréafica e temporal,

como se passa a detalhar.

A dimensdo material do mercado incorpora todos os produtos e servicos que Sao
considerados como bons substitutos. Analisa-se a substitubilidade tanto do ponto de vista da
demanda (consumidores) como da oferta (produtores). A substituicdo de produtos definida no
ambito do consumo é associada a demanda, ou seja, as decisbes dos consumidores e as
possibilidades fisicas de que uma mesma necessidade possa de algum outro modo ser
atendida. Desse modo, se dois bens apresentarem a mesma utilidade, ou seja, servirem para o
mesmo uso, porém apresentem grande disparidade de preco, eles ndo poderdo ser
considerados bens substitutos. Ressalvamos que se a diferenca de preco corresponder a
diferenca de qualidade entre 0s mesmos, o primeiro serd considerado um substituto. Por sua
vez, a substitubilidade de produtos definida no ambito da producdo refere-se a oferta, ou seja,
estd associada as decisGes tomadas pelos produtores e suas possibilidades técnicas de
reconversdo da producgéo.

Por sua vez, a dimensdo geografica do mercado refere-se a area geogréafica na qual se
trava a concorréncia. Em outras palavras, trata-se de area em que 0s agentes econdmicos

ofertam seus produtos e servicos e na qual os consumidores buscam tais produtos ou servicos.

Por fim, como a definicdo do mercado relevante visa refletir ao menos, parcialmente, a
realidade econdmica, € inevitavel que ela também tenha uma dimensdo temporal. Afinal, a
determinacdo de um mercado relevante varia no tempo e no espago, de acordo com os habitos
dos consumidores, produtos e concorrentes. De fato, como as relagbes econdmicas sao

dindmicas e ndo estaticas, 0 mesmo se d& em relacdo a definicdo do mercado relevante.

Em sintese, 0 mercado relevante refere-se a identificacdo do conjunto de agentes

econémicos (leia-se consumidores e ofertantes) que efetivamente limitam as decisdes

% BAGNOLI, op. cit., p. 293.
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relativas a pregos e quantidades do agente envolvido no Ato de Concentragdo ou no Processo

Administrativo.

(b) verificacéo se o0 agente econémico investigado detém poder de mercado;

Conforme ja discutido nesse Capitulo, de forma simplificada, o poder de mercado
pode ser definido como a capacidade de um agente econdémico de elevar e sustentar o
aumento de preco de determinado bem ou servi¢co. E 0 mercado relevante pode ser definido
como 0 menor espaco econdmico no qual seja factivel a uma empresa, atuando de forma
isolada, ou a um grupo de empresas, agindo de forma coordenada, exercer o poder de

mercado.

E por isso que apds a definicdo do(s) mercado(s) relevante(s) afetados pela conduta,
passa-se a analisar se 0 agente econdbmico detém poder econdmico. Para isso, calcula-se a
participacdo de mercado detido pelo agente econdmico. E possivel estimar a participacdo de
mercado de cada agente no mercado relevante com base nos seguintes fatores: (a) faturamento

auferido no mercado relevante; (b) volume de vendas; (c) capacidade produtiva, entre outros.

Apds isso, ha de se analisar se a participacdo de mercado confere posicdo dominante.
De fato, embora o controle de parcela substancial do mercado relevante seja condigéo
necessaria para que um agente detenha poder econdmico, ele ndo é suficiente para possibilitar
que ele detenha posicdo dominante. Para isso, € necessaria a observancia de 3 (trés) condicdes
adicionais, a saber, (a) que a entrada de novas empresas no mercado ndo seja facil
(tempestiva, provavel e suficiente), (b) que as importacGes ndo sejam um antidoto efetivo, e

(c) que inexistam competidores efetivos.®’

Ana Frazdo adverte, com razdo, que a definicdo de mercado relevante e a estimacéo de
participacdo de mercado sdo instrumentos de analise para as autoridades antitruste e como tal

se tratam apenas de “tentativas imperfeitas de mensuragéo da realidade econémica’®.

(c) estimacdo dos efeitos positivos e negativos gerados pela conduta e
determinacao do efeito liquido da conduta sobre a concorréncia.

Por fim, a Ultima etapa refere-se tanto a identificacdo tanto dos potenciais efeitos

positivos como negativos da pratica investigada a fim de identificar verificar se os efeitos

°" ALVES, op. cit., p. 6.
%8 FRAZAO, op. cit., p. 296.
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negativos sdo suficientes para compensar os positivos, permitindo considerar licita a conduta

em quest&o.
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CAPITULO 11 FUNDAMENTOS ECONOMICOS E JURIDICOS DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL

Conforme exposto no Capitulo I, a politica antitruste visa maximizagdo do bem-estar
agregado. Além disso, concluimos que poder de mercado pode ser entendido como a
capacidade de (a) agir independentemente de seus concorrentes, (b) determinar precos
(pricemaker), e (c) excluir competidores®. E que seu exercicio abusivo pode resultar em
transferéncias de rendas arbitrarias e em perda de riqueza. Por essa razdo, a legislacdo

brasileira prevé o combate ao exercicio abusivo de poder econémico.

Outrossim, no nosso entendimento, a intervencdo das autoridades antitruste deve
ocorrer somente para evitar ou remediar transferéncias de renda arbitrarias viabilizadas pelo
exercicio abusivo de poder de mercado e desde que essa intervencdo ndo resulte em uma

perda de bem-estar maior do que aquela que a autoridade visa remediar.

Desse modo, antes de investigar como aferir em que condic¢Bes o exercicio de direitos
de propriedade intelectual podem configurar infracbes a ordem econdmica, entendemos
necessario estudar quais sdo os fundamentos econémicos e juridicos dos direitos de

propriedade intelectual. E o que passamos a fazer nesse capitulo.

81°  Objeto de protecdo dos direitos de propriedade intelectual

De inicio, cabe destacar que seria um erro afirmar que os direitos de propriedade

intelectual ttm como objeto proteger ideias.

Primeiro, porque direitos de propriedade intelectual ndo tém como objeto a protecao
de uma idéia, mas sim bens imateriais decorrentes da externalizacdo da atividade intelectual
ou inventiva. Ascarelli apresenta essa importante distingdo entre o ato de criagdo e suas
manifestacdes. O ato de criacdo € intransmissivel e inapropriavel. Apds a exteriorizacdo do

ato de criagdo, tem-se a criacdo ou a invencdo, a qual é passivel de transmissdo e de

% ALVES, op. cit., p. 6.
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apropriacdo. A protecdo de um direito intelectual refere-se ndo ao ato de inventar ou criar,

mas t40 somente a uma criacdo intelectual objetiva’.

Segundo, porgue o escopo de protecdo dos direitos de propriedade intelectual € muito

mais amplo.

Newton Silveira afirma que a propriedade intelectual abrange duas categorias, a saber,
(i) criacdo intelectuais as quais pertencem a seus criadores; e (ii) sinais distintivos que se

aplicam a empresas (agentes econdmicos)”*.

Nesse ponto, cabe resgatar, como apontado por Nuno Pires de Carvalho, que a
propriedade intelectual ndo ¢ apenas um “sistema juridico de protecdo das obras do espirito

humano”, a medida que também confere protecdo a reputacdo, as marcas, as listas de clientes

entre outros bens intangiveis.

Nunes de Carvalho afirma que, em resumo, a propriedade intelectual, em todas as suas
modalidades, permite que os agentes econdmicos possam proteger 0s bens imateriais que

detém e que servem para distingui-los de seus concorrentes’*:

Ndo importa se esses ativos intangiveis consistem num conhecimento
incorporado a um produto farmacéutico que pode salvar as vidas de milhdes
de pessoas ou simplesmente a informacdo sobre um certo produtor que
fornece feijes de melhor sabor em sua fazenda. Qualquer desses
conhecimentos pode consistir em um fator determinante para os clientes
preferirem os produtos de uma empresa aos de seus concorrentes”.

No entanto, ndo sdo todos os elementos distintores que sdo objeto de protecdo pela
propriedade intelectual. Como destaca Carvalho, é necessario que essa diferenca resulte de
determinados componentes qualificadores, a saber, a atividade inventiva, originalidade e
distinguibilidade.

Para Nunes, a propriedade intelectual engloba duas areas, a saber, (i) direitos de autor

e direitos conexos; e (ii) propriedade industrial .
Os direitos de autor referem-se ao direito de proibicdo de reproducao e ndo o uso.

Por sua vez, a propriedade industrial refere-se ao direito de proibicdo de uso, mas nao

a copia ou a reproducdo. A propriedade industrial pode ser subdivida em trés grupos, quais

" FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Propriedade Industrial e Defesa da Concorréncia. In: Revista da ABPI, n°
8, ano 1, Sdo Paulo, 1993, p. 10-12.

"L SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade intelectual, direito de autor, software, p. 1439.

2 CARVALHO, Nuno Pires de. A Estrutura dos Sistemas de Patentes e de Marcas — Passado, Presente e
Futuro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 16.

 Ibid., p. 16.

™ Ibid., p. 16.
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sejam, (a) criacdo técnicas proprietarias, o que incluem invengdes, modelos de utilidade,
obtengdes vegetais ou cultivares e desenhos industriais, entre outros; (b) sinais distintivos tais
como marcas de comércio, nomes comerciais, slogans e insignias; e (c) vantagens
competitivas ndo proprietarias como a reputacdo, configuracdo distintiva (trade dress) e

segredos de fabrica e comércio.

Para melhor compreensdo do objeto da propriedade industrial, recorremos a seguinte
categorizacao dos direitos de propriedade industrial proposta por Cerqueira da Gama que 0s
dividiu em dois grupos. O primeiro grupo refere-se a matéria em que predomina o conceito de
autor sobre as produces intelectuais do dominio industrial, o qual abrange, (i) as invencbes
industriais; (if) os modelos de utilidade; e (iii) os desenhos e os modelos industriais. Por sua
vez, 0 segundo grupo refere-se a matéria na qual o principio a lealdade a concorréncia
prevalece, o qual abrange (i) as marcas de fabrica e comércio; (ii) o nome comercial; (iii) 0s
segredos de fabrica; (iv) as recompensas industriais; e (v) a repressao da concorréncia desleal

em geral .

Em sintese, o objeto desses direitos refere-se a um bem imaterial ou incorpéreo’
como invencoes, desenhos, modelos industriais, marcas e nome comercial, entre outros. E, de
modo geral, a protecdo conferida pela legislacdo refere-se a exclusividade de uso ou

exploracéo.

A Comentarios sobre a natureza dos bens incorpdéreos e impactos para os direitos

de propriedade intelectual

Neste ponto, cabe resgatar que a protecdo de direitos de propriedade intelectual tem

como fundamento a distin¢éo entre bens corporeos e incorporeos.

Como indica Richard Epstein, existem duas regras basilares aplicaveis aos direitos de
propriedade de bens corpdreos, a saber, (a) o direito de excluir; e (b) o direito de dispor do

bem. '’ Quando um agente econdmico detém a posse de um bem corpéreo, ele detém a posse

™ CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado de Propriedade Intelectual. Atualizado por Newton Silveira e Denis
Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, Vol. 1. T. Il, p. 41.

"® Bens imateriais podem ser definidos como bens juridicos que, apesar de ndo possuir uma existéncia material
concreta, sdo economicamente aferiveis. Trata-se de bens que se originaram em decorréncia da atividade
intelectual e inventiva do homem. Bens imateriais também podem ser referidos como bens incorporeos. (Cf.
NASCIMENTO, Jodo Paulo Capella. A Natureza Juridica do direito sobre os bens imateriais, Revista da ABPI,
v. 28, p.23-32, 1997).

" EPSTEIN, Richard A. What is so special about intangible property? The case for intelligent carryovers. In:
Competition Policy and Patent Law under Uncertainty. Regulating Innovation, Cambridge, 2011, p. 54.
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dessa coisa. Decorre disso, o fato de nenhum outro deter essa posse simultaneamente. Desse
modo, o cerne do conceito de propriedade de uma coisa estd vinculado a um direito do
proprietario de excluir outros de utiliza-lo. Outrossim, do mesmo modo, ele tem o direito de

dispor de bem ou de entrega-los a outros.

No entanto, a principio, esse conceito de exclusividade ndo é atribuivel a bens
incorpdreos ou imateriais. Se um individuo partilha uma informacdo ou uma idéia com um
terceiro sobre uma invencdo ou uma criacao, aquele que partilhou a informacéo nao renunciou
ao conceito de informacéo. Desse modo, a informacéo passa a ser detida por ambos. De fato,
informac&o é um bem publico. E, como todo bem ndo-rival, ndo h& risco de utilizacdo ou
distribuicdo excessiva de uma idéia. Todos podem utilizar uma idéia sem reducdo de seu

valor.

As criacOes e inovacdes sdo conquistadas com base em conhecimento, ou seja, em um
conjunto de informagdes ou ideias. Desse modo, as inovagdes, as criacdes, as externalizagdes
das ideias enfrentam os mesmos problemas que as informacges e que sdo tipicos de bens ndo-

rivais.

Ocorre que, para que um agente econdémico possa auferir lucros com uma nova cria¢do
ou invencdo é necessario que o inventor possa vendé-la para outros por um preco. No entanto,
na auséncia de qualquer protecéo legal, como o resultado da atividade intelectual e inventiva
decorrem de ideias que sdo bens ndo-rivais, é facil que terceiros apropriem-se delas e passem

a explora-las.

Desse modo, o objetivo da legislacdo de propriedade intelectual é corrigir uma falha
de mercado e proteger o direito dos autores/inventores do perigo da contrafacdo e dos

prejuizos dela decorrentes.

B. Protecéo conferida pelos direitos de propriedade intelectual

Como mencionado, existem duas regras basilares aplicaveis aos direitos de
propriedade de bens corpéreos, a saber, (a) o direito de excluir; e (b) o direito de dispor do
bem. Os direitos de propriedade intelectual visam “transpor” os referidos direitos para bens

incorpOreos. Assim sendo, é possivel afirmar que os direitos de propriedade intelectual
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asseguram ao seu titular o direito de excluir outros e de dispor do objeto de prote¢do nos

limites permitidos pela legislagéo. "

Outrossim, no que se refere a natureza dos direitos de propriedade intelectual,
Cerqueira da Gama entende os direitos de propriedade industrial caracterizam-se como

direitos de privados patrimoniais e fundam-se no direito material.

Gusmao ensina que os direitos de propriedade intelectual podem ser considerados
como direitos de propriedade sui generis. 1sso porque a natureza juridica do direito de
propriedade intelectual é iminentemente a de direito de propriedade. No entanto, existem
especificidades impostas pelos ordenamentos juridicos tendo em vista que visam proteger

bens imateriais, que lhe permite caracteriza-lo como sui generis’®.

Atualmente, no que tange o direito de propriedade intelectual, o ordenamento juridico
brasileiro € composto principalmente pelas seguintes leis: (a) Lei 9.279/1996 (LPI); (b) Lei
9.456/1997 (Lei dos Cultivares); (c) Lei 9.609/1998 (Lei do Software); e (d) Lei 9.610/1998
(Lei de Direitos Autorais). Passemos a analisé-las brevemente.

(a) LPI

A LPI prevé diferentes tipos de direitos de propriedade industriais, quais sejam: (a)
patentes de invencdo e de modelo de utilidade; (b) registros de desenhos industriais; (c)

registro de marcas®.

As patentes conferem exclusividade temporaria aos seus titulares para a exploracao de
suas invencOes. Para Silveira, a invencdo poderia ser definida como uma concepc¢do de
solucédo original que pode se referir ao modo de “colocar o problema, os meios empregados

ou ainda, no resultado ou efeito técnico obtido pelo inventor”. Outrossim, para o autor, a

"® EPSTEIN, op. cit., p. 54-73.

" José Roberto d’Affonseca Gusmio classificou as teorias sobre a natureza juridica do direito sobre bens
imateriais composta por trés grupos principais, a saber, (a) teorias que determinam a natureza juridica do direito
a partir de seu objeto; (b) teorias que determinam a natureza juridica do direito a partir de sua fungdo; e (c)
teorias que determinam a teoria juridica do direito a partir de seu contetdo. Passamos a analisar cada um desse
grupos. Para o autor, os direitos de propriedade intelectual podem ser classificados como direitos de propriedade
sui generis por quatro questdes principais: (i) devido ao principio da territorialidade, a protecdo conferida por
diferentes ordenamentos juridicos a determinado bem imaterial é relativa pois decorre das normas juridicas
decorrentes de cada ordenamento juridico; (ii) a abstencdo ao exercicio do direito pode resultar em sua
caducidade; e (iii) ndo ha de se falar em posse real, mas somente em posse juridica (decorrente de uma fic¢do
juridica), de modo que nédo é cabivel a adogdo de agdes possessérias para protecdo; e (vi) existéncia de leis e
normas especiais nos ordenamentos para tratar da protecdo aos bens imateriais. (Cf. GUSMAO, Jose Roberto
d’ Affonseca, Natureza juridica do direito de propriedade intelectual. Sdo Paulo, 39 f. Digitadas 1990. (parte ndo
publicada do livro “Acquisition du droit sur la marque au Brésil, L’, Paris: LITEC, 1990, p. 269)

% Vide art. 2° da LPI.
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originalidade da invencdo deve estar atrelada a sua utilidade. As criacdes que envolvem

desenvolvimento técnico sdo tutelaveis pela LPI®,

De acordo com a Lei somente sdo passiveis de protecdo de patentes as criacdes que
atendas trés requisitos cumulativamente: (a) novidade, (b) atividade inventiva; e (c) aplicacdo

industrial®.

Outrossim, cabe ressaltar que descobertas ndo sdo passiveis de protecdo por meio de
patentes®®, mas tdo somente criacdes. A distincdo entre descoberta e criacdo reside no fato de
gue a descoberta refere-se a identificacdo de algo que ja existe, ainda que ndo tenha sido
devidamente identificado pela sociedade. Por sua vez, a invencao refere-se a algo que € criado

e que néo existia antes.
Como regra, a patente de invencao vigorara pelo prazo de até 20 (vinte) anos contados
do depésito®,

A patente de modelo de utilidade visa proteger objeto de uso préatico, ou parte deste,
suscetivel de aplicacdo industrial, que apresente nova forma ou disposicao a qual decorreu de

invencéo e que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricagio®.

Como regra, a patente de modelo de utilidade vigorara pelo prazo de até 15 (quinze)

anos contados do depdsito®.

81 SILVEIRA, Newton. Propriedade Intelectual, 52 edigdo, S&o Paulo: Ed. Manole, 2014, p. 226.

82 «Art. 8° B patenteavel a invengio que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicagdo
industrial.”

8 0 art. 10 prevé uma lista daquilo que ndo pode ser objeto de protecdo patentéria, a qual inclui: (i) descobertas,
teorias cientificas e métodos matematicos; (ii) concepcGes puramente abstratas; (iii) esquemas, planos,
principios ou métodos comerciais, contébeis, financeiros, educativos, publicitarios, de sorteio e de fiscalizagdo);
(iv) as obras literarias, arquitetdnicas, artisticas e cientificas ou qualquer criacdo estética (v) programas de
computador em si; (vi) apresentacdo de informagdes;; (vii) apresentacdo de informacgGes; regras de jogo; (Vviii)
técnicas e métodos operatorios ou cirtrgicos, bem como métodos terapéuticos ou de diagndstico, para aplicacdo
no corpo humano ou animal; e (ix) o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biolégicos encontrados na
natureza.

84 «Art. 40. A patente de invengio vigorara pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo
15 (quinze) anos contados da data de deposito.

Paragrafo tnico. O prazo de vigéncia ndo sera inferior a 10 (dez) anos para a patente de invencdo e a 7 (sete)
anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessdo, ressalvada a hipdtese de o INPI estar
impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendéncia judicial comprovada ou por motivo de forca
maior.”

8 «Art. 9° B patentedavel como modelo de utilidade o objeto de uso pratico, ou parte deste, suscetivel de
aplicacdo industrial, que apresente nova forma ou disposicao, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria
funcional no seu uso ou em sua fabricagdo”.

8 «Art. 40. A patente de invengdo vigorara pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo
15 (quinze) anos contados da data de deposito.

Paragrafo dnico. O prazo de vigéncia ndo sera inferior a 10 (dez) anos para a patente de invencdo e a 7 (sete)
anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessao, ressalvada a hipdtese de o INPI estar
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A patente confere a seu detentor o “direito de impedir terceiro, sem 0 Sseu
consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com estes propdsitos”
(@) o produto objeto da patente ou (b) o processo ou produto obtido diretamente por processo
patenteado®’. Além disso, o titular do direito de patente detém o direito de ser indenizado pela

exploracdo indevida do objeto protegido pela patente.

Por sua vez, desenhos industriais referem-se a criacdes de forma e como tal visam a
promocdo da inovacdo ornamental, seja plastica ou grafica, independentemente de
consideracdes técnicas ou funcionais®®. Para que seja considerado uma criacdo, o desenho
industrial ndo pode estar compreendido pelo estado da técnica e deve resultar em uma

configuracdo visual distintiva.

Em regra, o registro vigorara por prazo maximo de 25 (vinte e cinco) anos, sendo o
prazo inicial de 10 (dez) anos contados da data do deposito, prorrogavel por 3 (trés) periodos

sucessivos de 5 (cinco) anos cada®’.
Por fim, os sinais identificadores abrangem (a) marcas; (b) nome empresarial.

Marcas podem ser definidas como nome ou sinal habil para identificar um produto ou
servico que possibilite sua identificacdo pelo consumidor. Desse modo, a natureza da marca
esta atrelada a sua finalidade. Desse modo, a marca deve permitir a identificacdo do produto.
Por essa razdo, o nome do produto ou outras caracteristicas genéricas ndo podem ser
registrados como marca. Por sua vez, 0os nomes empresariais referem-se a razéo social das

sociedades empresariais.

O sinal distintivo pode consistir em um desenho ou palavra antes inexistente que
permita a identificacdo de um produto ou servigo especifico pelo consumidor; ou (b) um sinal
que se relacione a uma realidade diversa e que nédo resulta em uma identificacdo inadequada

do produto.

Conforme ensina Newton Silveira, existem duas categorias distintas de sinais
identificadores com faculdades distintas, aqueles que séo objeto de registro e 0s que ndo sao
objeto de registro. Aqueles que sdo objeto de registro passam a conferir ao seu titular o direito

impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendéncia judicial comprovada ou por motivo de forca
maior.”

¥ Vide art. 42 da LPI.

88 «Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plastica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental
de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua
configuragdo externa e que possa servir de tipo de fabricagao industrial.”

% Art. 108 da LPI.
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de excluir, erga omnes, todos aqueles que concorrem em determinado mercado a fim de evitar

qualquer confusio de clientela®*.

A LPI prevé que o registro da marca vigorara pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da

data da concessdo do registro, prorrogavel por periodos iguais e sucessivos®.
(b) Lei de Protecdo de Cultivares

A Lei de Protecdo de Cultivares tem o objetivo de fortalecer e padronizar os direitos

de propriedade intelectual relativos a cultivares.

Cultivar é definida como “a variedade de qualquer género ou espécie vegetal”, que
seja claramente distinguivel de outras conhecidas por uma margem minima de caracteristicas
descritas, pela denominacdo prépria, homogeneidade, capacidade de se manter estdvel em

geracdes sucessivas, além de ser passivel de utilizagdo®.

De acordo com a referida Lei, sdo passiveis de prote¢do “uma nova cultivar” e uma
“cultivar essencialmente derivada”. A nova cultivar ¢ aquela que néo tenha sido oferecida a
venda no Brasil ha mais de 12 (doze) meses, em relacdo a data do pedido de protecdo, e em
outros paises, com o consentimento do dono, ha mais de 6 (seis) anos, para espécies de
arvores e videiras, e ha mais de 4 (quatro) anos, para as demais espécies. As cultivares
passiveis de protecdo sdo as novas e as essencialmente derivadas de qualquer género ou

espécie.

Conforme ensina Newton Silveira, o direito exclusivo ndo é conferido a cultivar, mas
sim & semente j& que a Lei refere-se a “material de reproducéo ou de multiplicacéo vegetativa

da planta inteira”.

O titular do direito de propriedade intelectual detém o direito exclusivo para
“producéo com fins comerciais, o oferecimento a venda ou comercializacéo, do material de

propagacao da cultivar*®,

Como regra geral, a duragdo da protecdo de uma cultivar vigora pelo prazo de até 15

(quinze) anos a partir da data de sua concessdao. Em relacdo a videiras, arvores frutiferas,

% «Artigo 122. Sdo suscetiveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptiveis, nio
compreendidos nas proibicdes legais.”

%L SILVEIRA, Newton. Propriedade Intelectual, 5% edicdo, Sdo Paulo: Ed. Manole, 2014.

%2 Vide artigo 133 da LPI.

% Vide artigo 3°, inciso IV da Lei.

% Vide artigos 9° e 10° da Lei. O artigo 10° prevé algumas hipoteses que néo violam o direito do titular da
protecdo da cultivar.
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arvores florestais e arvores ornamentais, a legislacdo prevé que a protecdo duraré pelo prazo

de até 18 (dezoito) anos™.
(c) Lei do Software

Em conformidade com o disposto pelo artigo 1° da Lei do Software, os programas de

computador sdo definidos como:

expressdo de um conjunto organizado de instrugdes em linguagem natural ou
codificada, contida em suporte fisico de qualquer natureza, de emprego
necessario em maquinas automaticas de tratamento da informacdo,
dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos baseados em técnica
digital ou analoga para fazé-los funcionar de modo e para fins determinados.

Desse modo, verifica-se que o conceito previsto em Lei abrange um conjunto de

instrucGes para comandar maquinas, em uma série de dados e servigos complementares.

A Lei do Software assegura direitos autorais e seus conexos vigentes no Brasil, como
garantia de exclusividade de autor autorizar ou proibir aluguel comercial, ndo sendo seu
direito autoral exaurivel pela venda, licenca ou outra forma de transferéncia da copia do
programa. O direito de exploragdo econdmica e derivados do software é do proprio criador
titular ou da pessoa autorizada.

Como excecdo, a Lei do Software prevé que ndo constitui ofensa aos direitos do titular
do programa de computador, como reproducdo de um s6 exemplar, legitimamente adquirido,
para salvaguarda e armazenamento eletrénico, que pode ser o original; e caso, também, a
citacdo parcial do programa de computador para fins didaticos, desde que seja identificado o
software e seu titular respectivo; ou por causa de ocorréncia de semelhanca de software
preexistente por causa das caracteristicas funcionais de sua aplicacdo, observancia ou
preceitos normativos e técnicos, ou por causa de sua limitacdo de forma alternativa para a sua

expressdo™.

O direito autoral vigorara por prazo de até 50 (cinquenta) anos, contados a partir de 1°

de janeiro de ano subsequente ao da publicacdo ou da criagéog7.
(d) Lei de Direitos Autorais

Em linhas gerais, a Lei de Direitos Autorais protege o direito de autor. De acordo com

o direito de autor, criador de uma obra intelectual —seja ela, literaria, artistica ou cientifica —

%Vide artigo 11 da Lei de Protecdo de Cultivares.
% Vide artigo 6° da Lei do Software.
% Vide § 2° do artigo 2° da Lei do Software.
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deve ser recompensado pelo uso dessa obra intelectual. Isso significa que o autor deverd
receber uma retribuicdo financeira pela divulgacéao e pela exploracéo de suas obras.

Paulo Lilla afirma que os direitos autorais protegem “criacdes do espirito humano,
expressar por qualquer meio ou fixadas materialmente”. Nesse ponto, cabe notar que o
artigo 8° da Lei prevé expressamente que ideias ndo sdo passiveis de protecdo por direitos de
propriedade intelectual. Desse modo, ele ressalta que a referida protecdo aplica-se téo
somente a obras intelectuais. Além disso, os direitos conexos referem-se a protecdo dos
direitos dos artistas interpretes ou executantes, dos produtores de fonogramas, videogramas e

das empresas de radiofusdo®.

O autor detém o “direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literaria, artistica
ou cientifica”®°. Conforme indica Newton Silveira, trata-se de clara incorporacdo ao conceito
de direito de propriedade oriundo do direito romano. Outrossim, o artigo 29 da Lei elenca os

usos da obra protegido que dependem de autorizagao da obra.

Os direitos de propriedade patrimoniais tem duragdo de até 70 (setenta) anos, contados
de 1° de janeiro do ano subsequente ao falecimento do autor, exceto se 0 autor ndo tiver
sucessores, caso em que a obra entrard em dominio publico. Por sua vez, nas hipdteses
relativas a obra andnima ou pseuddnima, esse prazo de 70 (setenta) anos serd contado de 1° de
janeiro do ano subsequente & divulgacao da obra™®.

(e) Sintese parcial

Em sintese, € possivel afirmar, de forma geral, que os direitos de propriedade
intelectual concedem exclusividade sobre a producdo, utilizacdo ou venda de criagdes, obras e

demais objetos protegidos por esses direitos.

Desse modo, em sentido amplo, é possivel afirmar que os direitos de propriedade
intelectual conferem a exclusividade de exploragdo de uma invengéo ou criagdo ao seu titular
por um determinado periodo de tempo. Logo, eles resultam em restricdo temporéaria da

concorréncia com relacéo ao produto protegido pelo direito de propriedade intelectual**.

% LILLA, Paulo. A Protegio da Propriedade Intelectual e seus Limites: Uma abordagem de Law and Economics,
In: Propriedade Intelectual, Belo Horizonte, ed. Arraes, 2011, p. 163.

% Ibid., p. 163.

190 v/jde artigo 28 da Lei.

191 v/ide artigo 41 da Lei.

192 RIBEIRO, Elisa Silva A.; ROLIM, Maria Jodo C. P. A propriedade intelectual e a defesa da concorréncia:
Novo parametro ou indefinicio de interpretagdo. Andlise do julgamento da Microsoft na questdo
interoperabilidade In: Propriedade Intelectual, Belo Horizonte: Arraes Editores, 2011, p. 5.
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82°  Justificativas para a protecdo de direitos de propriedade intelectual

O fundamento basilar dos direitos de propriedade intelectual é que eles constituem um
instrumento para a prevencdo e repressao da concorréncia desleal. Desse modo, passamos a

estudar o conceito de concorréncia desleal.

De inicio, a propria expressdo concorréncia desleal nos remete a uma noc¢éo de disputa
entre agentes econdmicas e de falta de lealdade ou de honestidade. Nuno de Carvalho, por
isso, afirma que a “propriedade intelectual, portanto, & essencialmente matéria de

honestidade %,

Pontes de Miranda ressalta que a concorréncia desleal se d& entre concorrentes®. Ele
explica que a concorréncia desleal ndo necessariamente ocorre por meio de abuso de direito
ou da liberdade econémica. Por essa razdo, é equivocado emprestar elementos de abuso de
direito ou de liberdade econémica para definir atos de concorréncia desleal. Os fundamentos
da repressdo da concorréncia desleal sdo: (a) protecdo do agente econémico honesto; (b)
punicdo do agente econdmico desleal; e (c) prevencdo de que o consumidor seja enganado ou
usurpado de seu direito de escolha. Desse modo, os fundamentos da repressdo a concorréncia
desleal estdo eminentemente vinculados a moralidade e a ética ao mesmo tempo em que
buscam reparacdo em ambito civil por prejuizos sofridos pelo agente econémico prejudicado

pelo ato desleal'®.

Cerqueira da Gama critica a inexisténcia de um conceito doutrinario claro de
concorréncia desleal. O autor afirma que muitos doutrinadores vinculam o conceito a ma-fé
ou a falta de lealdade. Desse modo, defende que seria possivel afirmar que atos de
concorréncia desleal sdo atos desleais ou, praticados com ma-fé, que tém o propdsito de atrair
ou desviar, de modo direto ou indireto, a clientela de um ou mais concorrentes. Ante a falta de
um conceito mais claro, Cerqueira propde a seguinte classificagdo para atos de concorréncia
desleal: (a) atos com o potencial de causar confuséo entre estabelecimentos comerciais e

industriais ou entre produtos; (b) atos com o potencial de prejudicar a reputacdo ou 0s

108 CARVALHO, op. cit., p. 17.

194 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. 4% ed. Sdo Paulo, Revista dos Tribunais, 1983, Vol.
XVII, p. 269.

195 Ipid., p. 285.
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negdcios alheios; (c) aliciamento e suborno de empregados; (d) divulgacéo ou exploracdo de

segredos de fabrica ou de negdcio; e (e) violagdo de contratos™.

Por sua vez, Alberto Luiz Camelier Silva propde a seguinte definicao:

(...) concorréncia desleal é todo e qualquer ato praticado por um industrial,
comerciante ou prestador de servico contra um concorrente direto ou
indireto, ou mesmo um ndo concorrente, independentemente de dolo ou
culpa, utilizando-se de meios ilicitos com vistas a manter ou incrementar sua
clientela, podendo ou ndo desviar, em proveito préprio ou de terceiro, direta
ou indiretamente, clientela de outrem. Esses atos sdo contrarios as praticas e
usos honestos perpetrados na indGstria, comercio e servigos'”’.

De fato, toda a matéria de relativa a propriedade imaterial ou intelectual esta

fundamentada no principio geral da repressdo a concorréncia desleal. Em outras palavras, a

legislacdo visa evitar a usurpacdo indevida de bens imateriais por terceiros.

Salomao Filha ensina que existem duas visdes que justificam a protecdo de direitos de

propriedade intelectual:

“Vistos como forma de proteger e estimular os investimentos em tecnologia
e as inversdes na construcdo da reputagdo de um determinado produto, 0s
privilégios consistentes nas patentes e nas marcas, respectivamente, ganham
uma distinta conotac@o concorrencial. Passam a ser formas de protecdo da
instituicdo “concorréncia”. Como tais, sdo dotados de carater mais publicista
gue a propria e antiga nogdo de privilégio estatal na concessdo de patentes
ou de propriedade privada de um bem imaterial (idéia ou invencio).”®

Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a analisar essas duas visfes que

justificam a protecdo de direitos de propriedade intelectual, a saber, (a) visdo privatista; e (b)

visdo publicista.

A Visdo privatista: propriedade intelectual como mecanismo juridico para

assegurar a recuperacao dos investimentos

Nas palavras de Cerqueira da Gama, “0s diversos institutos da propriedade industrial

(...) poderia ser definida como o conjunto dos institutos juridicos que tem por fim prevenir e

reprimir a concorréncia desleal no comércio e na industria

»109 De fato, trata-se de

essencialmente uma protecdo da atividade de trabalho, em especial o trabalho intelectual e

196 CERQUEIRA, op. cit., p. 281.
W gILVA, Alberto Luis Camelier. Concorréncia desleal — atos de confusé@o. Sao Paulo, Saraiva, 2013, p. 63-64
108 SALOMAO FILHO, op. cit., p. 143, grifos nossos.

199 GAMA, op. cit., p. 40.
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técnico, e consequentemente, da protecdo dos resultados econdémicos provenientes do
trabalho.

No cenério descrito, o papel dos direitos de propriedade intelectual é assegurar que
autor ou inventor possa reaver seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Para
possibilitar isso, os direitos de propriedade intelectual conferem um direito limitado de
impedir outros agentes econdmicos apenas de copiarem ou exercerem indevidamente um
direito devidamente obtido e registrado nos termos da legislacdo. Em outras palavras, 0s
direitos de propriedade intelectual conferem ao titular o direito de impedir que terceiros
adotem determinados comportamentos ou atitudes em relacdo a determinada criacdo ou

invencao.

Desse modo, ao conferir exclusividade temporaria para a exploracdo de direitos de
propriedade intelectual, o Estado cria incentivos para que agentes privados invistam no
desenvolvimento de produtos e servigos inovadores, e sejam remunerados pelos seus esforcos.
Isso porque terceiros serdo impedidos de explorar comercialmente esses direitos sem
autorizacdo, evitando-se, assim, comportamentos oportunistas daqueles que desejam

apropriar-se indevidamente do esforco alheio.

Em sintese, do ponto de vista das relagBes privadas, essa protecdo visa (a) assegurar
que autor ou inventor possa reaver seus investimentos em P&D; e (b) coibir comportamentos
oportunistas de terceiros que tentem se valer indevidamente dos esfor¢os do autor ou criador

(carona ou free-riding).

A mesma ldgica aplica-se as demais categorias de direitos de propriedade intelectual
ndo-relacionadas a criacdo ou autoria, tais como a formulacdo de uma marca, de um trade
dress ou de qualquer elemento que diferencie um agente econémico de outro deve ser objeto
de protecdo para evitar que um terceiro tente desviar a clientela de seu concorrente

indevidamente ou mediante fraude

Salomao Filho explica, inclusive, que a protecdo contra o free-riding € tipica dos
direitos de propriedade:

“A protecdo a invengdo industrial serve, por outro lado, ao estimulo criativo.
Impedindo o free riding — ou seja, 0 aproveitamento por parte daquele que
ndo investiu na pesquisa dos resultados dela advindos -, estimula a pesquisa
e o0 desenvolvimento individual. Na repressdo ao free riding encontra,
portanto, um fundamento eminentemente concorrencial.”**°

1O SALOMAO FILHO, op. cit., 2003, p. 131, grifos nossos.
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“Do ponto de vista tedrico, 0 conceito de atividade inventiva nada mais faz
do que privilegiar o esforco e estimular a concorréncia. E necessario o
investimento tecnoldgico, o esforco, a aplicacdo de recursos, para a obtencao
da patente. O requisito da atividade inventiva torna, portanto, a concesséo da
patente um verdadeiro estimulo ao investimento na pesquisa cientifica,
impedindo a acdo do free rider. Evita, portanto, a exploracdo monopolista e
anticoncorrencial do direito industrial.”***

Como salientado por Motta, poder de mercado ou a expectativa de obter (algum)
poder de mercado tem um papel relevante na manutencdo dos incentivos para que 0s agentes
econémicos facam investimentos em inovacao, lancamento de novos produtos e melhoria da
qualidade. E por essa razdo que Motta afirma que nenhuma politica pUblica deve visar

eliminar poder de mercado™*.

B. Visdo publicista: propriedade intelectual como meio de promover a concorréncia
dinédmica
Conforme explicado no Capitulo | do presente trabalho, muitos entendem que os

direitos de propriedade intelectual contribuem para incentivar o processo de destruicdo

criativa e os investimentos em P&D.

Isso porque a protecdo aos direitos de propriedade intelectual permitira a criacdo de
novos bens e servicos, 0s quais gerardo mais riquezas em um ciclo dindmico de evolucéo dos
mercados. Conforme pondera Motta, quando os agentes econémicos ndo podem se apropriar
de seus esforcos relativos a pesquisa e desenvolvimento, elas investirdo menos do que o
necessario para o desenvolvimento econémico. Por sua vez, quando existe a protecdo legal, 0s

agentes econdmicos investirdo mais em P&D.**3

Mas ndo é so isso. A propriedade intelectual ndo promove apenas a invencdao, mas
também a reputacdo, a qualidade, a criacdo e o investimento pelos agentes econémicos. Em
outras palavras, o papel da propriedade intelectual é o de organizacdo da alocagdo dos
recursos para a criacdo e a preservacdo de ativos intangiveis diferenciadores dos agentes

econdmicost,

Nuno ressalta que a propria natureza dos direitos de propriedade intelectual é pro-

competitiva. Isso porque ao promover a diferenciacdo e a rivalidade entre concorrentes, ela

11 pid., p. 135, grifos nossos.

12 MOTTA, op. cit., p. 58.
3 MOTTA, op. cit., p. 63-64.
14 CARVALHO, op. cit., p. 36.
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privilegia o direito de escolha dos consumidores. Em sintese, é correto afirmar que a
propriedade intelectual é uma ferramenta para a criagdo e manutencdo da rivalidade entre

concorrentes.

Como bem sintetizado por Nuno, a propriedade intelectual e a concorréncia interagem
em dois niveis distintos. Primeiro, a propriedade intelectual necessidade do direito da
concorréncia para operar de forma eficaz ja que ela exerce sua fungdo de diferenciar
concorrentes em um ambiente competitivo. Segundo, a propriedade intelectual configura um
mecanismo juridico ou instrumento que promova e assegure a protecdo de ativos

diferenciadores®*®>.

No mesmo sentido, Posner explica que a competicdo para que um agente obtenha
poder de mercado ou, até mesmo, um monopolio é uma forma importante de concorréncia. Se
houver protecdo da concorréncia caso um agente econdmico seja bem-sucedido ao
desenvolver uma criacdo original, os agentes econdmicos concorrerdo mais para conseguir
desenvolver uma criacdo original. Em sintese, a perspectiva de obter um monopélio induziria

0 agente econdmico a um elevado grau de inovagéo™®.

Por fim, é importante notar que a obtencdo de alguns direitos de propriedade
intelectual — mais especificamente aqueles relacionados a propriedade industrial, como
patentes e modelos industriais — esta condicionada a divulgacdo do conhecimento e tecnologia
que levou ao produto ou tecnologia protegido pelo direito de propriedade industrial. Desse
modo, apds o término do periodo de exclusividade, todos agentes rivais poderdo fazer uso
daquele conhecimento e tecnologia e explora-los economicamente e tecnicamente, utilizando-

0s como base, inclusive, para o desenvolvimento de novos produtos™’.

Desse modo, quando se admite que (a) a propriedade intelectual € um instrumento que
visa prevenir e coibir a concorréncia desleal; e (b) a repressdo a concorréncia desleal é
necessaria nao s para preservar da rivalidade nos mercados como para incentivar a inovacao,
é possivel concluir que a propriedade intelectual contribui para a manutencdo de grau de
rivalidade entre os agentes econdmicos nos mercados nos quais operam e para 0 progresso

econémico e tecnoldgico.

115 H

Ibid, p. 16.
116 pPOSNER, Richard A., Antitrust Law, The University Press of Chicago, 2001, p. 248-249.
1 MOTTA, op. cit., p. 64.
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Conforme bem sintetizado por Teece, “a inovagdo impulsiona a concorréncia tanto

guanto a concorréncia impulsiona a inovacdo™'®. E uma relagdo que se retroalimenta.

83° Relevancia da delimitacdo do escopo e duragdo dos direitos de propriedade

intelectual

Conforme ja mencionado, Motta explica que 0s agentes econdmicos somente
investirdo em pesquisa em desenvolvimento em um grau 6timo se a possibilidade de se
apropriarem de suas criacdes seja garantida (o que é realizado por meio dos direitos de
propriedade intelectual). No entanto, uma vez que 0s agentes econdmicos sao bem-sucedidos
em seus esforcos em P&D, o Estado e a sociedade, de modo geral, ficardo tentados para
cancelar a exclusividade concedida para que todos possam se beneficiar daquela cria¢do. Caso
cedam a tentacdo, isso afetard negativamente os incentivos para que 0s agentes econdmicos

continuem a investir em pesquisa e desenvolvimento®.

Resta claro, portanto, que a sociedade como um todo deixa de usufruir dos beneficios
advindos de uma criacdo protegida por periodo limitado de tempo durante o qual o detentor
do direito de propriedade intelectual usufrui de exclusividade. Isso visa garantir que o0s
agentes econdmicos continuem investindo em P&D de modo que haja novas criagdes no
futuro. Desse modo, verifica-se que a sociedade incorre em custo de oportunidade
intertemporal, escolhe-se que a sociedade abstenha-se de usufruir plenamente de uma criacéo
durante determinado periodo de tempo para gque se garanta que o desenvolvimento de novas

criagdes que serdo lancadas no futuro.

E devido a tais restrigbes, entre outros fatores, que Gusmao afirma que direitos de

propriedade intelectual podem ser considerados como direitos de propriedade sui generis.

Tais limitagBes aos direitos de propriedade intelectual sdo necesséarias para assegurar
que eles cumpram seu papel de incentivar a concorréncia dindmica e de proteger agentes

econdmicos de praticas de concorréncia desleal.

Conforme explica Hovenkamp se a protecdo conferida pelo ordenamento juridico aos

direitos de propriedade intelectual for escassa, 0s agentes econdémicos nao terdo incentivos

18 Tradugdo livre pela autora do trecho: “(...) Innovation drives competition as much as competition drives
innovation” (TEECE, op. cit., p. 226).
19 MOTTA, op. cit., p. 65.
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para inovar ou investir em reputacdo ja que outros poderiam copiar seu trabalho facilmente.
No entanto, se a protecdo conferida for excessiva, o resultado sera a reducéo da concorréncia
e, até mesmo, a diminuicédo da inovacdo. Em outras palavras, caso os direitos de exclusividade
sobre a propriedade industrial excedam sua utilidade social e eles podem se transformar em

perda de bem-estar'?°.

No mesmo sentido, Mark Lemley defende que uma delimitacdo adequada de direitos
de propriedade intelectual pelo ordenamento juridico permitird o equilibrio para construcao
dos incentivos adequados para a inovacdo'*:. Em outras palavras, é importante que o sistema
de propriedade industrial seja bem desenhado e apresente limitagdes ao direito de propriedade
industrial para que esse sistema constitua instrumento eficiente de estimulo a criagdo de novas
ideias, inovacdes e tecnologias, denominadas genericamente pelos economistas como

“informac&o”?.

Em conformidade com isso, o ordenamento juridico brasileiro prevé requisitos e
limites legais aos direitos de propriedade intelectual. 1sso porque a protecdo prevista em lei
confere ao titular do direito de propriedade intelectual uma exclusividade que nasce em razédo
de e limitada & funcdo social prevista na Constituicdo Federal'?,

Atualmente, no que tange o direito de propriedade intelectual, o ordenamento juridico
¢ composto primariamente pela seguinte legislacdo: (a) Acordo TRIPS, incorporado ao
ordenamento juridico brasileiro pelo Decreto n® 1.355/1994, (b) LPI; (c) Lei de Protecdo aos
Cultivares; (d) Lei do Software; e (e) Lei de Direitos Autorais.

O Acordo TRIPS prevé que os Estados Membros do Acordo devem adotar medidas
para que o0s respectivos ordenamentos juridicos regulamentem o escopo, a duracdo e as
limitacdes aos direitos de propriedade intelectual de acordo com patamares minimos de
protecdo em conformidade com o objetivo do TRIPS:

ARTIGO 7

Obijetivos

A protecdo e a aplicagdo de normas de protecédo dos direitos de propriedade
intelectual devem contribuir para a promocdo da inovacéo tecnoldgica e para
a transferéncia e difusdo de tecnologia, em beneficio matuo de produtores e

120 HOVENKAMP, op. cit., p. 249.

121 | emley, Mark A., A New Balance between IP and Antitrust (April 1, 2007). Southwestern Journal of Law
and Trade in the Americas, Vol. 13, p. 237, 2007; Stanford Law and Economics Olin Working Paper No. 340.
Available at SSRN:https://ssrn.com/abstract=980045, Acesso em 20 de julho de 2018.

122 cf. BARBOSA, Claudio R. Propriedade Intelectual: Introducéo a Propriedade Intelectual como Informacéo,
Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

123 Artigo 59, XXX, da Constituigdo Federal.
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usuarios de conhecimento tecnolégico e de uma forma conducente ao bem-
estar social econémico e a um equilibrio entre direitos e obrigacdes.

Em conformidade com isso, todas as referidas leis apresentam limitacfes inerentes ao
escopo e a duracdo dos direitos nela conferidos, alidss como ja parcialmente analisado
anteriormente neste Capitulo. De fato, a legislacdo aplicavel prevé diversas limitacdes aos
direitos de propriedade intelectual desde sua origem, quais sejam, limites de ordem temporal,
mercadologica e material

Por exemplo, a LPI prevé diferentes tipos de direitos de propriedade industriais, quais

sejam:

a) patentes: promog¢do da inovacdo tecnoldgica, ou simplesmente, da geracdo de
novas técnicas;

b) desenhos industriais: promocdo da inovacdo ornamental, seja plastica ou
gréfica, independentemente de consideracdes técnicas ou funcionais; e

c) marcas: promogao da inovacdo de signos vinculados a determinados produtos

OU Servigos.

Cada categoria de direito de propriedade industrial visa a prote¢do de um bem juridico
imaterial especifico. Isso possibilita que cada categoria seria regulada em conformidade com
as especificidades do uso funcional de cada propriedade sobre bem imaterial.

Por exemplo, enquanto a patente de invencdo vigora pelo prazo improrrogavel de 20
(vinte) anos, contados da data de depdsito, o registro da marca é valido por 10 (dez) anos,
podendo ser prorrogavel ilimitadamente por periodos iguais e o de desenhos industriais, é
estabelecido o limite temporal de 10 (dez) anos contados da data do deposito, prorrogavel por
3 (trés) periodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada, somando um total de 25 (vinte e cinco)

anos de protegao

Isso porque ao conferir exclusividade aos autores e inventores, o direito de
propriedade intelectual impede que esses terceiros se beneficiem das ideias e invencdes
protegidas. No entanto, para garantir que o direito de propriedade intelectual ndo acabara
desencorajando a inovacéo e resultando em perda de riqueza, eles sdo limitados em escopo e
duragdo. Assim, a delimitacdo de direitos de propriedade intelectual pelo ordenamento

juridico visa assegurar o equilibrio para construcdo dos incentivos adequados para a inovacao.
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Neste ponto, cabe ressaltar que a doutrina é clara: ndo é papel das autoridades de
defesa da concorréncia delimitar qual é a duracdo da protecdo conferida pela legislacdo de

propriedade intelectual, mas sim aos 6rgéos legislativos competentes*?*.

84°  Tratamento constitucional conferido & inovagéo

O incentivo e a protecdo aos direitos de propriedade intelectual estdo previstos no

artigo 5° da Constituicdo Federal, in verbis:

Art. 5° (..)

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

XXVIII - sdo assegurados, nos termos da lei:

a) a protecdo as participacdes individuais em obras coletivas e a reprodugéo
da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;

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

XXIX — a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio
temporério para sua utilizacdo, bem como protecdo as criagdes industriais, a
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos,
tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e
econdmico do Pais;

Referida protecdo esta em linha com o disposto pelo artigo 218 da Constituicdo
Federal prevé que “o Estado promovera e incentivara o desenvolvimento cientifico, a

pesquisa, a capacitagdo cientifica e tecnologica e a inovagdo”.

Ferraz Junior afirma que ndo é possivel concluir disso que a propriedade intelectual do
inventor deva ser considerada como um dos direitos fundamentais da pessoa humana. No
entanto, ressalta que o direito a propriedade ¢ um direito fundamental da pessoa humana.
Desse modo, Ferraz Junior entende que como um direito de propriedade, a propriedade da
invengdo configura um direito fundamental da pessoa humana. Como tal, deve ser assegurado

pela lei, em observancia ao disposto pelo artigo 5°, XXIX*%.

Desse modo, em conformidade com os fundamentos dos direitos de propriedade

intelectual considerados nesse capitulo, a Constituicdo Federal prevé a protecdo aos direitos

124 Nesse sentido, ver HOVENKAMP, op. cit., p. 255.
125 FERRAZ JUNIOR, op. cit.,, p. 10-12.
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de propriedade intelectual a fim de promover o “interesse social e desenvolvimento

tecnoldgico e econémico do Pais”.

Nesse ponto, cabe destacar que o artigo 5°, XXII da Constituicdo determina que “a
propriedade privada atendera seus fins sociais”, o que também ¢ reforgado pelo artigo 170,
III que dispde que a ordem econdmica observara o principio da “fungdo social da
propriedade”. Desse modo, o exercicio de direito de propriedade industrial — como qualquer

outro direito de propriedade — é limitado ao cumprimento dos seus fins sociais*%.

126 Conforme Nunes Jr., existem cinco formas principais de positivagdo dos direitos sociais, quais sejam, (i)
normas programaticas que se limitam a apontar diretrizes ou finalidades a serem atendidas pelo Poder Publico;
(ii) normas atributivas de direitos publicos subjetivos; (iii) normas consagradoras de garantias constitucionais;
(iv) clausulas limitativas de poder econdmico e (v) normas projectivas. A forma de positivacdo implica em
limitagdes e desafios nas judicializacdo relativa a tais normas. As normas que fundamentam principios
conformadores do direito positivo tendo em vista que conferem forte significado social a institutos juridico. As
disposic¢des do artigo 5°, XXII e artigo 170 11l da Constituicdo Federal sdo um exemplo de normas projectivas.
(Cf. NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. A Cidadania Social na Constitui¢o de 1988. Sdo Paulo: Verbatim.)
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CAPITULO I JUSTIFICATIVAS PARA APLICACAO DO DIREITO
ANTITRUSTE A CASOS ENVOLVENDO DIREITOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL

Conforme ensina Lemley, o objetivo tanto da politica antitruste como da protecdo de
direitos de propriedade intelectual é a maximizacao da eficiéncia alocativa (produzir o que o0s
consumidores desejam) e eficiéncia produtiva (producdo de bens utilizando o minimo de

recursos necessarios) *2’.

Isso porque ao conferir exclusividade aos autores e inventores, os direitos de
propriedade intelectual buscam prevenir e reprimir a pratica de concorréncia desleal por
terceiros que tentem se apropriar indevidamente de criagdes, invencGes ou de sinais

distintivos.

No entanto, ha de se questionar: sera que todo o direito de propriedade intelectual
confere poder econdmico ao seu detentor? E, caso os limites dos direitos de propriedade

intelectual sejam bem desenhados na legislacdo, ha isencdo antitruste?

Neste Capitulo, trataremos dessas questdes e analisaremos as justificativas para
intervencdo das autoridades antitruste em casos de violagdo & ordem econémica envolvendo

direitos de propriedade intelectual.

81° Relacdo entre direito de propriedade intelectual e poder de mercado e

implicacOes para a politica antitruste

Um erro comum seria presumir que todo direito de propriedade intelectual confere
necessariamente poder de mercado ao seu detentor ja que ele confere um direito de

exclusividade limitado e temporario.

Conforme discutido no Capitulo I, poder econdémico refere-se a capacidade do agente
econémico de influenciar (de forma individual ou coordenada) as condi¢fes em determinado

mercado relevante e tomar decis6es de modo independente.

127 cf. BARBOSA, Cléaudio R. Propriedade Intelectual: Introducéo & Propriedade Intelectual como Informagao,
Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
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Por sua vez, como visto no Capitulo 1l, todo direito de propriedade intelectual refere-
se ao direito de impedir outros agentes econdmicos de se apropriarem, copiarem ou exercerem
indevidamente um direito em relacdo a obra ou criacdo protegida nos termos da legislacéo.
Em outras palavras, os direitos de propriedade intelectual conferem ao titular o direito de
impedir que terceiros adotem determinados comportamentos ou atitudes em relacdo a

determinado produto.

Logo, seria possivel concluir que, como regra, direitos de propriedade intelectual
conferem poder de mercado. Conforme ensina Rosenberg, esse foi um entendimento que

prevaleceu entre 1890 e 1920*%. No entanto, adota-lo seria uma armadilha.

Isso porque, conforme ensina Maristela Basso, direitos de propriedade intelectual
jamais conferem o poder de excluir concorrentes de um mercado, mas apenas limitam o0s
comportamentos que podem ser adotados pelos concorrentes. No entanto, “concorrentes estao
livres para entrar e permanecer no mercado, desde que nao usurpem direitos de propriedade

intelectual” 1%°.

Desse modo, caso existam outros bens ou servigos substitutos disponiveis ao
consumidor além daquele que € objeto da protecdo, o direito de propriedade intelectual nao

concedera poder econémico.

Como salientado por Paulo Lilla, os primeiros passos na andlise antitruste sdo a
definicdo dos mercados relevantes afetados pelo direito de propriedade intelectual, bem como
o poder de mercado detido pelo detentor do direito de propriedade intelectual™*°. E, de fato,
feita essa analise, verificar-se-a4 que sdo poucos 0s casos em que um direito de propriedade

intelectual confere poder de mercado ao seu titular®3".

De fato, é isso o que Whish e Bailey explicam em relacdo a patentes. Os autores
afirmam uma patente ndo necessariamente conferira um monopdlio no sentido econémico ao
seu detentor. Isso porque podem existir outros produtos que competem com aquele protegido

pela patente. No entanto, na opinido dos referidos autores, uma patente sempre confere certo

128 Op. cit, p. 180.

129 BASSO, Maristela. Anélise dos Direitos de Propriedade Intelectual sob a Perspectiva do Direito Antitruste:
especial referéncia as marcas. In: Revista do IBRAC - Instituto da Concorréncia, Consumo e Comércio
Internacional, 2019, volume 16/2019, p. 78.

B0 |ILLA, op. cit., p. 69.

31 |hid., 2014, p. 69.
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grau de imunidade em relagdo ao impacto potencial dos comportamentos que podem ser

adotados pelos agentes econdmicos rivais'*,

Nery afirma que o direito de propriedade industrial de determinada tecnologia
conferira poder de mercado ao seu detentor somente se essa tecnologia ndo possa ser

substituida por outra tecnologia ou processo produtivo™®,

Em sintese, embora seja correto afirmar que todo direito de propriedade intelectual
confere algum grau de poder sobre o preco, ndo é correto afirmar que ele confere poder
econémico. Verifica-se, portanto, que embora possa haver situacbes em que um agente
econémico detentor de direitos de propriedade intelectual obtenha posi¢do de mercado, ndo se

pode presumir que é essa é regra geral. Alids, como apontado por Teece, é a rara exce¢do™*.

A A distin¢do entre monopdlio legal e monopolio econémico

E muito comum a doutrina e a jurisprudéncia fazerem referéncias a direitos como
propriedade intelectual como sendo “monopolios”, usando a expressdo entre aspas. Do
mesmo modo, parte da doutrina e da jurisprudéncia (como sera detalhado no Capitulo V) tem
adotado uma distincdo entre monopdlio legal e monop6lio econdmico com o objetivo de
esclarecer que nem todo direito de propriedade intelectual confere ao seu titular poder

econdmico e, muito menos, posi¢cdo dominante™*®,

A nocdo de monopolio é eminentemente econdmica. Ela esté atrelada a existéncia de
um Unico agente econémico exercendo determinadas atividades econdmicas. Assim, em
sentido amplo, € possivel afirmar que o0 monopolio poderia ser entendido como uma estrutura
de mercado em que existe um Unico agente econdémico atuando do lado da oferta. Em outras
palavras, trata-se de situacdo em que ha um Unico ofertante de todos os bens ou servigos
ofertados em determinado mercado relevante sem enfrentar a rivalidade de outros
concorrentes. Nesta situacéo, este unico fornecedor/ofertante controla a quantidade e o preco

dos bens ofertados no mercado relevante.

132 \WHISH, Richard & BAILEY, David. Competition Law, 72 edic&o, Oxford University Press, 2011, p. 769.

133 NERY JR., Nelson. Licenca de patente e Prética Anticoncorrencial. In: Solucdes Préaticas de Direito, volume
3/2014, p. 317-357.

134 TEECE, op. cit., p. 226.

135 Nesse sentido, podemos mencionar: FORGIONI, op. cit., p. 326. NERY JR., Nelson. op. cit., p. 317-357.
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Figueiredo aponta que € possivel classificar monopdlios em trés grupos distintos, a
saber, (i) monopolio econdmico natural; (ii) monopodlio econémico convencional; e (iii)

monopdlio legal**®.

O monopdlio natural refere-se a situacdo em que é mais eficiente a existéncia de um

unico ofertado em determinado mercado.

Por sua vez, o monopdlio de mercado é uma situacdo que decorre da conquista de

mercado de um agente econémico (podendo esta ser licita ou ilicita).

Por fim, o monopdlio legal pode ser definido como a instituicdo, por meio do
ordenamento juridico, da exclusividade de exploracdo de atividade econdmica estabelecida
pelo Poder Publico para si ou para terceiros. Desse modo, quando a legislagdo confere a
exclusividade de exploracdo sobre determinada atividade, ela conferiria um “monopolio
legal”. Figueiredo aponta como exemplo cléssico a Lei 6.538/78 que instituiu 0 monopolio
das atividades de servicos postais em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos —
ECT™.

(a) Direito de propriedade intelectual como “monopolio”

Denis Borges Barbosa € um dos principais doutrinadores de propriedade intelectual
que se referem a direitos de propriedade intelectual como “monopo6lios” No entanto, o autor
explica que, na realidade, direitos de propriedade intelectual ndo configuram monopolios

econdmicos.

E de notar-se que, ndo obstante a expressdo “propriedade” ter passado a
designar tais direitos nos tratados pertinentes e em todas as legislagdes
nacionais, boa parte da doutrina econdmica a eles se refira como
“monopolios”.

Tal se da, provavelmente, porque o titular da patente, ou da marca, tem uma
espécie de monopdlio do uso de sua tecnologia ou de seu signo comercial,
que difere do monopdlio stricto sensu pelo fato de ser apenas a exclusividade
legal de uma oportunidade de mercado (do uso da tecnologia, etc.) e ndo -
como no monopdlio auténtico - uma exclusividade de mercado.
Exclusividade a que muito freqlientemente se da o nome de propriedade,
embora prefiramos usar as expressoes descritivas “monopdlio instrumental”

.. . 1!
ou “direitos de exclusiva”.'®

13 FIGUEIREDO, Luciano Vizeu. A questdo do monopélio na Constituicao da Reptblica Federativa do Brasil e
0 Setor Postal, p. 10-12. Disponivel em http://www.agu.gov.br/page/download/index/id/905010. Acesso em:
15.0ut.2018.

137 FIGUEIREDO, Luciano. Op. Cit., p. 16.

138 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdug&o & propriedade intelectual. Sdo Paulo: Ed. Lumen lures, 22 ed, p.
23.
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Barbara Rosenberg afirma que os direitos de propriedade de intelectual “assemelham-
se a monopolios temporarios, no sentido de que os detentores desses direitos estarem
autorizados, por forca de disposicdes legais, a impedir que terceiros ofertem seu produto”.
No entanto, conforme explicado pela autora, a exclusividade concedida pelos direitos de

propriedade intelectual ndo necessariamente gera um monopdlio™.

Em 2005, Denis Borges Barbosa emitiu nota discutindo se direitos de propriedade
intelectual teriam a natureza de propriedade ou de monopdlio. Barbosa afirma que Rui
Barbosa definiu direitos de propriedade intelectual como sendo monopdlios. Outrossim, para
0 autor, a utilizacéo da expresséo é reflexo do tratamento conferido ao tema pela Inglaterra e
pelos Estados Unidos que frequentemente se referem a direitos de propriedade intelectual
como sendo monopolios. No entanto, a referida nocdo ndo se estenderia a paises que nédo

teriam o mesmo histérico legal como Colombia ou México™®.

Nio se tratava de um monopolio em sentido econdmico, mas sim “um monopo6lio, num
certo sentido”. Isso porque “a exclusividade recai sobre um meio de se explorar o mercado,
sem evitar que, por outras solucBes técnicas diversas, terceiros explorem a mesma

oportunidade de mercado” **,

Para ele, a adogcdo da expressdo “monopdlio” ao invés de “propriedade” tem uma
carga ideoldgica e reforca a funcdo social do direito de propriedade intelectual. No entanto,
conforme admitiu Denis Borges Barbosa, a adogéo da referéncia poderia gerar ou reforgar um
preconceito ja que, durante o século passado, acreditou-se que monopolios deveriam ser
combatidos pelo direito antitruste*>. Nesse ponto, o autor destacou que o significado da
expressao “monopolio” teria um significado mais amplo e, por isso, ndo necessariamente
coincidiria como o significado da expressdao “monopo6lio” utilizada no direito antitruste.

Confira-se:

Em suma, a expressdo “monopolio”, utilizada em conexdo com os direitos
exclusivos sobre criagdes intelectuais, implica numa fé na prevaléncia do
interesse publico sobre o interesse privado dos investidores'®. Essa
convicgdo se acha expressa no raciocinio do caso Sears Roebuck, da
Suprema Corte dos Estados Unidos, exposto no texto acima da nota 23.

1% ROSEMBERG, Barbara. Consideragfes sobre Direito da Concorréncia e dos Direitos de Propriedade
Intelectual. in ZANOTA, Pedro e BRANCHER (org.) Desafios atuais do Direito da Concorréncia. Sdo Paulo:
Singular, 2008, p. 174.

10 BARBOSA, Denis Borges. Nota sobre as nocdes de exclusividade e monop6lio em Propriedade Intelectual,
2005, p. 7-8. Disponivel em: http://www.denisbarbosa.addr.com/monopolio.doc. Acesso em 15 de out de 2018.
11 BARBOSA, Denis Borges. Op. Cit. p. 10.

142 Como consideramos no capitulo I, § 2° desta dissertagéo, a Escola de Chicago resultou na admisséo do fato de
monopdlios e oligopolios podem gerar eficiéncias, de modo que nédo caberia a politica antitruste combaté-los.
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No entanto, 0 extensivo uso da expressdo ndo significava necessariamente
identificar esses “monopolios” com a nocdo de mesmo nome, do Direito
Antitruste. O principal intérprete do Estatuto dos Monopélios, Lorde Coke,
escrevendo em 1644, definiu o que era monopolio para os efeitos daquela
lei: (Grifos nossos)**

Em suma, resta forgoso reconhecer que seria um erro afirmar que todo direito de
propriedade intelectual configura um monopdlio econémico. Neste ponto, cabe destacar as
observacdes feitas por Barbara Rosenberg de que o “mau emprego do termo monop6lio” no

contexto da aplicacéo da legislacio de protecdo resultou em “mal entendidos” .

b) Direito de propriedade intelectual como “monopélio legal”
g

Embora entendamos que referéncia a direitos de propriedade intelectual como um
monopolio legal e ndo um econémico seja muito didatica para explicar que o titular de
direitos de propriedade intelectual ndo detém necessariamente poder de mercado, ela pode

induzir o leitor a um erro por duas razdes principais.

Primeiro, é importante lembrar que os direitos de propriedade intelectual concedem a
exclusividade de exploracdo e uso de determinado produto ou tecnologia nos termos da
legislacdo aplicavel e ndo de determinada atividade. Desse modo, como regra geral, 0s
direitos de propriedade intelectual ndo conferem ao seu detentor a exploracdo exclusiva de
determinada atividade econémica, mas tdo somente a exploragdo de determinado produto que

é objeto protecao.

Segundo, muitas vezes, os produtos protegidos por direitos de propriedade intelectual
pertencem a um mercado relevante em que existem diversos outros produtos que sao bons

substitutos e que sdo ofertados por outros agentes econémicos totalmente independentes.

Ante 0 exposto, embora se entenda que a diferenciagdo entre monopolio legal e
econdmico visa ilustrar claramente que os detentores de direitos de propriedade intelectual
ndo possuem poder de mercado, ela pode acabar reforcando uma concluséo inexata sobre os

impactos trazidos pelos direitos de propriedade intelectual.

13 BARBOSA, Denis Borges. Op. Cit. p. 8-9.

1% ROSEMBERG, Barbara. Consideracdes sobre Direito da Concorréncia e dos Direitos de Propriedade
Intelectual. in ZANOTA, Pedro e BRANCHER (org.) Desafios atuais do Direito da Concorréncia. Sdo Paulo:
Singular, 2008, p. 174.
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82° Auséncia de isencdo antitruste

E um consenso na doutrina nacional e internacional que ndo ha qualquer isencdo para

infraces a ordem econémica envolvendo direitos de propriedade intelectual.

A doutrina e a jurisprudéncia estdo fartas em admitir a aplicagdo da
legislacdo antitruste em hipdteses de abuso pelos detentores de direitos
protegidos pela propriedade industrial, tais como a pratica de venda casada
com o objetivo de ampliar o escopo da patente, restricdes verticais — recusa
de venda, discriminagdo de precos e até mesmo a realizacdo de contratos
discriminatérios de transferéncia de tecnologia que possam afetar a
concorréncia em mercados relacionados™.

Parte da doutrina justifica essa conclusdo com base no tratamento constitucional
conferido a ambas as matérias. Isso porque a Constituicdo Federal define direitos de
propriedade intelectual como direitos fundamentais em seu artigo 5°, XXVII e XXIX, mas
também prevé que essa protecdo deve ser interpretada juntamente com outros principios
constitucionais, tais como a funcdo social da propriedade (artigos 5°, XXIIlI, e 170, 111), a livre

iniciativa (artigos 170, caput) e a livre concorréncia (art. 170, 1V)*°.

Nesse ponto, cabe destacar que o Acordo TRIPS, que como ja incorporado ao
ordenamento juridico brasileiro por meio do Decreto 1.355/1994, prevé que podem ser
necessarias medidas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus

titulares que limitem de maneira injustificdvel o comércio.

Além disso, a LPI contém uma clara mencdo a possibilidade de aplicagdes de san¢Ges
ao abuso de poder econdmico envolvendo direitos de propriedade intelectual ao prever a
possibilidade de licenca compulséria*’.

Outros autores afirmam que a propriedade industrial é tratada pelo antitruste como

qualquer outra forma de propriedade®*.

% RIBEIRO, Elisa Silva A.; ROLIM, Maria Jodo C. P. A propriedade intelectual e a defesa da concorréncia:
Novo parametro ou indefinicio de interpretacdo. Andlise do julgamento da Microsoft na questdo
interoperabilidade In: Propriedade Intelectual, Belo Horizonte: Arraes Editores, 2011, p. 3

146 Nesse sentido, podemos citar as seguintes obras: ASTORGA, Andrea, JUNQUEIRA, Carla, MATTOS,
UBIRATAN. A Interface entre o Direito da Concorréncia e a Propriedade Intelectual: o Direcionamento do
CADE com o advento da Lei n. 12.529/11. In: 5 Anos da Lei de Defesa da Concorréncia: Génese,
Jurisprudéncia e Desafios para o Futuro, 2007, p. 371; AUGUSTIN, Bruno, TURRA, Leonardo Canabrava,
STURION, Lara Tie. Sham Litigation por meio do abuso de direitos de propriedade intelectual: a Jurisprudéncia
do CADE. In: 5 Anos da Lei de Defesa da Concorréncia: Génese, Jurisprudéncia e Desafios para o Futuro,
2007, p. 213; SILVEIRA, op. cit,, p. 117.; e RIBAS, Guilherme Favaro. Venda Casada Anticoncorrencial e
Propriedade Intelectual, p. 37.

7 v/ide artigo 68 e seguintes da LPI.

18 NERY JR., op. cit., p. 317-357.
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Por fim, outros recorrem ao conceito de abuso oriundo do direito civil para afirmar
que a abusividade sempre pode ser sancionada. Ana Frazéo entende que ndo ha de se falar em
isencao ao Direito Antitruste e que condutas amparadas em direitos de propriedade intelectual
legitimos podem ser caracterizadas como infracdo a ordem econdmica quando “ficar
demonstrado que a prética extrapolou os limites que justificam a protecdo a criagdo

intelectual” 1*°.

De fato, basta uma leitura atenta das disposi¢Oes da Lei 12.529/11 para que se conclua

que ndo ha de se falar em isencéo antitruste decorrente de direitos de propriedade intelectual.

A. Disposi¢des na Lei 12.529/11 sobre infracdes envolvendo direitos de propriedade

intelectual

Como mencionado, adotando uma postura pragmatica, basta a leitura da Lei 12.529/11
para que um agente econdbmico pudesse se certificar da inexisténcia de isencdo legal para

infraces a ordem econémica envolvendo direitos de propriedade intelectual.

A leitura do rol exemplificativo de infragdes contra a ordem econémica constante do
artigo 36, 83° da Lei 12.529/11 revela a existéncia de condutas relacionadas a exploracdo de
direitos de propriedade intelectual. Sdo elas: (a) impedir o acesso de concorrente as fontes de
insumo, matérias-primas, equipamentos ou tecnologia, bem como aos canais de distribui¢cdo
(constante do inciso V); (b) regular mercados de bens ou servicos, estabelecendo acordos para
limitar ou controlar a pesquisa e o desenvolvimento tecnoldgico, a producdo de bens ou
prestacdo de servicos, ou para dificultar investimentos destinados a producdo de bens ou
servicos ou a sua distribuicdo (constante do inciso VIII); (c) acambarcar ou impedir a
exploracdo de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia (constante do
inciso XI1V); e (d) exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial,

intelectual, tecnologia ou marca (constante do inciso X1X).

Outrossim, verifica-se que 2 (dois) incisos fazem referéncia expressa aos direitos de
propriedade intelectual. Sao eles: (a) acambarcar ou impedir a exploracdo de direitos de
propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia (constante do inciso XIV); e (b) exercer

ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca

S FRAZAO, op. cit., p. 409.
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(constante do inciso XIX). Passamos a analisar tais hipOteses fazem mencdo expressa a
direitos de propriedade intelectual.

(@ XIV - acambarcar ou impedir a exploracdo de direitos de propriedade

industrial ou intelectual ou de tecnologia

Robert Taufick afirma que se trata de uma infracdo que prescinde que o detentor do
direito detenha poder de mercado. Ele entende que a infracdo restara caracterizada caso a
conduta acarrete dano a concorréncia, seja por prejudicar concorrentes ou consumidores que
tenham poder de influenciar a concorréncia. Ele exemplifica como condutas passiveis de
enquadramento pelo inciso XIV: (a) préaticas de contestacdo de direito ndo explorado ou sub
explorado a fim de elevar os custos do terceiro; e (b) concentracdo de direitos de propriedade

intelectual sem qualquer objetivo de exercé-10™*°.

Leonor Cordovil afirma que o inciso XIV refere-se aos casos de sham litigation™*
envolvendo direitos de propriedade intelectual em que hé& propositura de acdes judiciais e
administrativas com o objetivo evitar que o concorrente explore direitos de propriedade

intelectual™?.

(b)  XIX - exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial,

intelectual, tecnologia ou marca

Primeiramente, cabe notar que a inclusdo dessas condutas no rol de infracdes a ordem

econdmica é uma novidade trazida pela Lei 12.529/11.

Leonor Cordovil afirma que ele refere-se as acusagdes de que agentes econdémicos
estariam postulando a protecéo intelectualmente fraudulenta, e ainda ajuizando acdes judiciais

e administrativas para impedir que outros utilizem sua propriedade de forma fraudulenta™?.

Paula Forgioni afirma que o abuso de direitos de propriedade intelectual pode ser
sancionado com base no artigo 36 da Lei 12.529/11 caso “(a) prejudique a concorréncia, (b)

implique em aumento arbitrario de lucros; ou (c) configure abuso de posi¢cdo dominante”. A

10 TAUFICK, ROBERTO DOMINGOS. op. cit., , p. 327.

51 A infracéo de sham litigation é uma forma de predagdo ndo baseada em preco que pode ser definida como o
uso indevido de procedimentos e regulamentac@es publicas, incluindo procedimentos administrativos e judiciais,
com o intuito de prejudicar concorrentes. Em outras palavras, a pratica de sham litigation se refere a litigios
iniciados com o intuito de atacar empresas rivais a fim de obter ganhos competitivos que independem do
resultado da agdo ou do processo administrativo. Destarte € possivel, afirmar que um agente econémico pratique
sham litigation a fim de (a) elevar os custos das empresas rivais ja instaladas no mercado ou (b) impedir ou
retardar a entrada de um novo rival mediante a elevacdo dos custos de entrada.

152 CORDOVIL, op. cit., p. 114.

53 Ipid., p. 117.
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autora faz uma clara mencdo aos efeitos da Lei*>*. Desse modo, ndo obstante as leis
especificas concedam isengdes antitruste para a existéncia dos direitos de propriedade
intelectual por ela regulados, elas ndo concedem isencéo para eventuais abusos concorréncias

perpetrados mediante o exercicio indevido de tais direitos™>

Eis que aqui surge um grande desafio para as autoridades antitruste, qual seja,
determinar os limites entre o exercicio legal de um direito de propriedade intelectual e o seu

abuso.

83° Implicacdo dos objetivos adotados pela autoridade antitruste no tratamento

conferido a infracGes a econdbmica

Na pratica, as autoridades de defesa da concorréncia tém o dever de manter o0s
mercados inovativos e competitivos mediante a manutencdo de efetiva rivalidade nos
mercados. Isso implica que as autoridades de defesa da concorréncia devem manter o acesso
aos mercados relevantes e evitar o fechamento ou monopolizacdo dos mercados. No entanto,
caso as autoridades intervenham de maneira excessiva no exercicio legitimo de direitos de
propriedade intelectual, elas podem acabar coibindo um instrumento que tem o papel de
reprimir a concorréncia desleal e manter incentivos para 0 aumento da rivalidade e da

concorréncia dindmica nos mercados.

Paulo Lilla afirma que a abordagem adotada pelas autoridades de defesa da
concorréncia ao redor do mundo pode ser distinta com base no papel que as inovac6es tém em
sua economia. Para o autor, em paises exportadores de inovacdo como os Estados Unidos e
Europa, faz sentido que a politica antitruste seja menos intervencionista e privilegie a
protecdo dos direitos de propriedade intelectual ja& que a inovacéo é fonte de geracdo de
riqueza para aquela economia. Por sua vez, paises importadores de inovacdo e tecnologia
poderiam adotar politica antitruste mais intervencionista ja que o desenvolvimento econémico
daquele pais estd, em realidade, pouco atrelado ao progresso tecnolégico’®. No mesmo

sentido, s&o as ponderacdes feitas por Brancher®’.

1> FORGIONI, op. cit., p. 339.
155 |pid., p. 339.

BSLILLA, op. cit., p. 306-318.
" BRANCHER, op. cit., p. 239.
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A Perigo de restricao inconstitucional dos direitos pelo CADE

Os direitos de propriedade intelectual tém como objetivo primordial fomentar a
inovacdo, conferindo protecdo contra concorréncia desleal. Desse modo, esses incentivos
gerados pela protecdo dos direitos de propriedade intelectual resultaram em mais inovacéo e,
no longo prazo, mais concorréncia (e, portanto, aumento do bem-estar). Por sua vez, o direito
antitruste também tem como o objetivo a promo¢do do bem estar e, indiretamente, da

inovacdo por meio da prevencao e repressdo ao poder econémico.

Como bem apontado por Maristela Basso™®, n&o se pode presumir que as normas de
direito de propriedade intelectual sejam simplesmente afastadas ou limitadas em prol das
regras concorrenciais. Existem diversas hipdteses em que os direitos de propriedade
intelectual conferem protecdo aos seus titulares contra praticas oportunistas adotadas pelos
seus concorrentes. A politica antitruste ndo conferiria tal protecdo ja que ndo se digna a tutelar
lides privadas entre concorrentes, mas tdo somente questdes ou condutas que possam gerar

efeitos sobre o grau de concorréncia de um mercado relevante.

De fato, a fragilizacdo, limitacdo ou a auséncia de direitos de propriedade intelectual
configuraria em significativo desincentivo por trés razdes principais. Primeiro, os direitos de
propriedade intelectual oferecem incentivos para a manutencdo de atividades criadoras e
inovadoras por parte dos agentes econdmicos tendo em vista que limitam e evitam os efeitos
do carona. Segundo, os direitos de propriedade intelectual implicam na disseminagdo da
inovacdo. Sem a protecdo dos direitos de propriedade intelectual, os criadores e autores
seriam incentivados a manter suas invencGes em segredo a fim de evitar que terceiros se
apropriem indevidamente delas. Terceiro, a auséncia de direitos de propriedade intelectual
refletiria em maior restri¢do aos efeitos benéficos decorrentes de contratos de licenciamento e
transferéncia de tecnologias. Em suma, a auséncia de protecdo ndo s6 limitaria novas criaces
e invencbes como limitaria a comercializagdo e a utilizagdo das criagBes e invencles ja

existentes.

Por sua vez, os direitos de propriedade intelectual tampouco tém como objeto garantir
o funcionamento dos mercados, mediante a prevencdo e a repressao ao abuso do poder

econdmico.

1% BASSO, Maristela. Anélise dos Direitos de Propriedade Intelectual sob a Perspectiva do Direito Antitruste:
especial referéncia as marcas. In: Revista do IBRAC - Instituto da Concorréncia, Consumo e Comércio
Internacional, 2019, volume 16/2019, p. 75-100.
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Fernando Schuartz explicou que inovagdes resultam em progresso técnico e na
geracdo de eficiéncias dindmicas. Essas, por sua vez, resultam em crescimento econdmico.
Além disso, as caracteristicas do ordenamento juridico, em especial a aplicabilidade dos
direitos de propriedade intelectual e o grau de intervencdo das autoridades de defesa da
concorréncia sobre tais direitos estariam diretamente associados ao grau de “apropriabilidade”

dos beneficios associados & inovacao pelo agente econdmico inovador™®.

Desse modo, a visdo adequada é que se promova um equilibrio entre as duas politicas.

Ambas as politicas tem funcdes especificas e complementares.

1% SCHUARTZ, Fernando. Inovacdes e defesa da concorréncia: em busca de uma politica que minimize os
custos de decisdes equivocadas. In: Propriedade intelectual, antitruste e desenvolvimento, Rio de Janeiro,
Fundacdo Getulio Vargas, 2009, p. 996.
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PARTE Il — EXERCICIO ABUSIVO DE DIREITO DE PROPRIEDADE
INTELECTUAIS

Na Parte | da presente dissertacdo, nosso estudo levou a clara conclusdo de que é
legitima a intervengdo das autoridades de defesa da concorréncia no ambito do controle de
condutas de eventuais condutas praticadas por agentes econdmicos envolvendo direitos de
propriedade intelectual que possam resultar em prejuizos — ainda que potenciais — a

concorréncia.

Né&o obstante isso, restou claro a importancia de cautela por parte das autoridades, uma
vez que sua intervencgdo excessiva poderia gerar graves prejuizos a concorréncia dinamica nos
mercados, tendo em vista que os direitos de propriedade intelectual sdo instrumentos
relevantes para a repressdo a concorréncia desleal e para a manutencdo de rivalidade nos

mercados.

Na Parte Il, nos propomos a tentar responder: como determinar a licitude ou a ilicitude

do exercicio de direitos de propriedade intelectual?

Em prol desse objetivo, no Capitulo 1V, analisaremos quais sdo os critérios adotados
pelo direito antitruste para configuracdo de abuso de direito e, estudaremos os critérios
adotados pelo CADE para a distin¢do entre exercicio e abuso do direito de peticéo.

No Capitulo V, apresentaremos consideracdes sobre as principais condutas atualmente

discutidas pela doutrina.

No Capitulo VI, apresentaremos estudos de casos relativos a julgados envolvendo
controle de condutas envolvendo direitos de propriedade intelectual nos Estados Unidos, na
Comissao Europeia e no Brasil, buscando identificar as condigdes que levaram as autoridades

a concluir pela configuracéo de infragdo a ordem econémica.

No Capitulo VII, buscaremos sistematizar as condi¢Ges para determinar a licitude ou a
ilicitude do exercicio de direitos de propriedade intelectual pelas autoridades de defesa da

concorréncia.
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CAPITULOIV  CARACTERIZACAO DE ABUSO DE DIREITO COMO
INFRACAO A ORDEM ECONOMICA NA POLITICA ANTITRUSTE

Neste ponto, cabe questionar: existe diferenca entre a analise de casos de abuso de
poder econémico e casos de abusos de poder econdémico decorrentes do exercicio de direitos
regulados infraconstitucionalmente? Serd que a andlise dos efeitos liquidos mediante a
aplicacdo da regra da razao € suficiente para diferenciar os casos de exercicio e de abuso de
direitos para fins configuracdo de ilicito antitruste? E o efeito liquido negativo suficiente para

caracterizar o exercicio de determinado direito como abusivo?

E 0 que passamos a analisar nesse capitulo.

§ 1° Abuso de dominancia

Conforme j& discutido no Capitulo I, é correto concluir que determinadas condutas
permitidas para agentes econdémicos sem posi¢do dominante sdo proibidas para agentes que
detenham posicdo dominante a medida que tais condutas podem configurar condutas
unilaterais. De fato, a analise da jurisprudéncia do CADE revela varios exemplos dessa

situacao.
A principio, toda a empresa pode adquirir mais insumo e destrui-lo se ndo utiliza-lo.

De modo similar, a principio, todo agente econdmico pode lancar um programa de

fidelidade para incentivar que terceiros adgquiram seus produtos.

Outrossim, a principio, todo agente econdémico pode se recusar a fornecer insumo se 0

cliente ndo concordar com o prego cobrado.

No entanto, se agentes econémicos que detém posicdo dominante fizerem isso, eles
poderdo ser punidos por infracdo a ordem econémica caso essa conduta tenha um potencial

lesivo & concorréncia. De fato, foi 0 que ocorreu com a White Martins'®®, Companhia de

160 CADE. Processo Administrativo n® 08000.022579/97-05, decidido pelo Tribunal do CADE em 26 de junho
de 2002. Representante: Messer Griechem do Brasil Ltda. Representada: S.A. White Martins.
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Bebidas das Américas (AMBEV)'®* e Intercement (anteriormente denominada de Camargo

Correa Cimentos)*®,

Nesses casos, as autoridades entenderam que as referidas empresas abusaram de sua

liberdade econdmica, concedida pelo ordenamento juridico.

Sergio Bruna apresentou uma definicdo de abuso de poder econémico ligada a funcéo
social da empresa. Para o autor, do ponto de vista da aplicacdo da politica antitruste, a funcéo
social da propriedade € vinculada a funcdo social da empresa, que deve contribuir para o

desenvolvimento econdmico.

A atividade é abusiva porque contraria a sua funcdo social, mas a
contrariedade verifica-se especificamente no campo das liberdades de
iniciativa e de concorréncia. (...) Sobre o prisma concorrencial, o desvio de
poder econémico dessa sua fungdo contraria o desenvolvimento, pois impede
a correta alocagdo de recursos econdémicos na atividade produtiva,
contrariando ainda a justica social, na medida em que subverte os critérios de
distribuicdo de renda'®.

A vasta maioria dos casos relativos a infracfes envolvendo direitos de propriedade
intelectual sdo casos de abuso de dominancia, razdo pela qual passamos a analisar 0s
diferentes tipos de abuso de dominancia e as metodologias adotadas para aferi¢do de abuso.

A Diferentes tipos de abuso e metodologias adotadas para afericdo de abuso de

dominancia

E possivel classificar condutas abusivas em dois grupos principais, a saber, (a) abuso

exploratdrio; e (b) abuso exclusionario.

Um abuso exploratdrio refere-se uma conduta mediante a qual o detentor de posicao

dominante abusa de sua posic¢ao para explorar seus clientes.

Por sua vez, um abuso exclusionario refere-se a conduta que tem como objetivo
excluir concorrentes e/ou impedir a entrada de novos concorrentes. Existem autores que
afirmam que h& um terceiro tipo de abuso, qual seja, abuso de represalia. O abuso de

represalia é destinado a um determinado agente econdmico e tem como objetivo disciplina-lo

181 CADE. Processo Administrativo n° 08012.003805/2004-10 decidido pelo Tribunal do CADE em 22 de julho
de 2009 pela condenacdo. Representante: Primo Schincariol Ind. Cervejas e Refrigerantes. Representada:
Companhia de Bebidas das Américas — AMBEV.

162 CADE. Processo Administrativo n° 08012.010208/2005-22 decidido pelo Tribunal do CADE em 24 de junho
de 2015. Representante: Empresa de Cimento Liz S.A.. Representada: Camargo Correa Cimentos S.A..

163 BRUNA, op. cit., p. 104-105.
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ou puni-lo*®. No entanto, no nosso entendimento, abusos de represélia constituem uma
subcategoria de abusos exclusionarios, tendo em vista que, via de regra, eles resultam na

exclusdo de concorrentes do mercado.

Nos casos relativos a supostos abusos exclusionarios, em diversas decisdes, as
autoridades tem como objetivo distinguir condutas anticompetitivas e condutas
substancialmente competitivas (adogdo de comportamentos competitivos ou adocdo de
“condutas de mérito competitivo™). Isso porque os agentes econdémicos que detém posicdo
dominante ndo podem ser impedidos de adotar comportamentos concorrencialmente
agressivos para conquistar participagdo de mercado. Desse modo, a excluséo de concorrentes
por um agente econdmico que detém posicdo dominante ndo é sancionado (e, tampouco,

deveria ser) desde gue sua conduta seja pautada na concorréncia.

Jones e Sufrin indicam que a distincdo entre condutas abusivas exploratérias e
exclusionérias tem se tornado cada vez menos clara na Comissdo Europeia, tendo em vista o

énfase conferido pelas autoridades em suas decises ao bem-estar do consumidor'®®,

Além disso, também é possivel classificar as condutas abusivas em dois grupos: (a)

condutas relacionadas a precificacdo; e (b) condutas néo relacionadas a precificacdo*®.

No primeiro grupo referente a condutas abusivas relacionadas a precificacéo, incluem-
se a imposicdo de precos excessivos; (b) cobranca de precos predatdrios; (c) discriminacdo de

precos; e (d) aperto de margem.

No segundo grupo referente a condutas abusivas ndo relacionadas a precificacao,
incluem-se as seguintes condutas: (a) acordos de exclusividade; (b) venda casada; (c) recusa

de fornecer ou contratar; e outras condutas de menor importancia.

Além disso, Jones e Sufrin explicam os cinco testes diferentes ja utilizados pela

Comissdo Europeia em casos de abuso e que sdo defendidos pelos economistas:

a) Teste de comparagcdo com um concorrente tdo eficiente como o agente
econdmico dominante: pressupde-se hipoteticamente que existe um
concorrente tdo eficiente quanto a empresa dominante no mercado. Esse

concorrente teria uma estrutura de custos igual a empresa dominante. Caso a

164 JONES, Alison; SUFRIN, Brenda. EU Competition Law. Text, Cases, and Materials. 42 edicdo, Oxford,
2011, p. 364.

185 Ihid., p. 365.

166 WHISH, Richard; BAILEY, David. Competition Law, 72 edigdo, Oxford, 2011, p. 796-797.
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conduta adotada pela empresa com posi¢cdo dominante tivesse o potencial de
excluir essa empresa hipoteticamente igualmente eficiente, essa conduta deve
ser considerada abusiva. Isso porque a conduta adotada pela empresa
dominante ndo so seria capaz de excluir concorrentes menos eficientes como
também concorrentes igualmente eficientes a empresa dominante.

Teste de sacrificio de lucros: examina-se se 0 agente econdémico detentor de
posicdo dominante suportou uma perda de lucros em situacdes em que somente
seria racional fazé-lo se o agente econdmico estivesse tentando excluir
concorrentes. O exemplo mais tradicional é a adocdo da prética de precos
predatérios, no qual o agente econdémico adota a estratégia de praticar precos
abaixo dos custos para excluir concorrentes do mercado.

Teste de racionalidade da conduta: O teste relacionado a falta de
racionalidade econdmica € similar ao teste relativo ao sacrificio de lucros, mas
é mais abrangente. Ele parte do pressuposto que todo agente econdmico €
racional e toma decisdes ap0os considerar 0s custos e efeitos provaveis de suas
condutas. Desse modo, na auséncia de justificativa para as condutas adotadas
por um agente econémico, é possivel concluir que sua conduta seria abusiva e
teria como objetivo excluir concorrentes ou limitar a concorréncia nos
mercados que domina. Esse teste é frequentemente utilizado pelas autoridades.
Teste de afericdo de efeitos no bem-estar do consumidor: averigua 0S
efeitos positivos e negativos da conduta adotada pelo agente econémico
dominante no bem-estar do consumidor a fim de determinar o efeito liquido da
conduta. Na prética, trata-se de teste de dificil aplicacéo.

Teste de aferigdo de eficiéncia especifica da conduta: examina-se o detentor
de posicdo dominante aprimorou a sua propria eficiéncia devido a conduta sob
investigacdo ou se a conduta investigada prejudicou a eficiéncia de um
competidor. Toda a conduta que aprimore a eficiéncia do agente econémico
detentor de posi¢do dominante sem piorar a eficiéncia de um competidor é
admitida como licita. E, toda a conduta que prejudique a eficiéncia de um

concorrente é considerada como abusiva.

Perigo de que as autoridades incorram em erros do tipo |
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A adogdo de uma metodologia adequada para distinguir exercicio regular de abusivo é

de suma importancia.

Afinal, caso as autoridades de defesa da concorréncia facam uma analise incorreta,
isso provavelmente resultara em dois cenarios: (a) over-enforcement - decisfes que aplicam
sancOes a agentes econdémicos que adotaram condutas pro-competitivas como se tivessem
violado a politica antitruste (erro do tipo | — tipo falso positivo); e (b) under-enforcement -
decisbes que ndo responsabilizam os agentes econdémicos por infracdes que cometeram (erro
do tipo Il — tipo falso negativo)™’. Desse modo, os objetivos da politica antitruste ndo seréo

plenamente alcangados.
Neste ponto, cabe resgatar o alerta feito por Schuartz:

“(...) Se o direito de defesa da concorréncia deve ser usado ndo para
subverter, mas para promover a competicdo, entdo € necessario que 0s
agentes ndo sejam dissuadidos de competir agressivamente uns contra 0s
outros, seja por ndo terem como prever, com um minimo de certeza, como as
autoridades julgardo as suas condutas e estratégias, seja ainda por termos de
que as suas condutas venham a ser equivocadamente consideradas ilicitas
pelas autoridades™,

Alids, nesse ponto, cabe notar que, conforme apontou Schuartz, a “calibragem entre
0s riscos Tipo | e Tipo II” ocorreu por meio de uma “definicdo negativa das condicGes
necessarias para a caracterizacédo do ilicito”. O autor explica que as autoridades procuram
aferir se é possivel ou ndo aferir, por meio de argumentos econémicos, que a conduta adotada
pelo agente econdmico investigada pode ser explicada com base em um proposito licito e
independente da producéo de efeitos anticompetitivos. Desse modo, as autoridades investigam
se a conduta adotada pelo agente econdémico pode ser considerada como uma conduta racional
que busca algum tipo de ganho eficiéncia ou estratégia comercial (ndo relacionada ao ilicito
investigado). Desse modo, no caso de investigagdo de uma conduta de exercicio abusivo de
direito, a autoridade buscaria identificar se a conduta adotada ¢ “economicamente irracional

para 0 agente que a adota, salvo em razdo de seu efeito negativo para a concorréncia” **.

Jones e Sufrin entendem que nos casos de investigacdo de abuso de dominancia os
erros do tipo | sdo mais provaveis. Elas sintetizam bem 0s perigos que as autoridades de

defesa da concorréncia devem lidar em casos de abuso de posi¢cdo dominante:

187 JONES; SUFRIN, op. cit., p. 261.
168 SCHUARTZ, op. cit, p. 996, grifos no original.
159 |hid, p. 886-887.
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Proteger concorrentes, por si s6, pode resultar em prejuizo para 0s
consumidores por penalizar uma conduta pré-competitiva eficiente. Mesmo
proteger os concorrentes com o objetivo de proteger a concorréncia tem sido
feito, muitas vezes, sem uma anéalise suficiente do impacto real sobre os
consumidores. Argumenta-se que existe o perigo de muitos erros “falsos
positivos”, ou seja, excesso de penalizacdo, o que resfria a concorréncia e
prejudica os consumidores'™,

Além disso, as autoras também alertam que a falta de critérios claros para
configuracdo de abuso e a ampliagdo do conceito de abuso pode levar a uma situacdo em que,

na pratica, a detencao de posicdo dominante seja considerada ilegal.

Tal situacdo é claramente ndo almejada pelo legislador ja que a Lei 12.529/11 prevé

no artigo 36, §1° que a conquista de mercado nédo é punivel.

No mesmo sentido, Schuartz apontou que as investigacdes mais sensiveis a erros do
Tipo | sdo aquelas relacionadas a condutas unilaterais envolvendo inovacdo por trés razdes
principais, a saber, (a) é necessaria a compatibilizacdo da politica antitruste com a de defesa
da propriedade intelectual de modo que se admita a busca de lucros extraordinarios por meio
da geracdo de inovacdes € quase sempre licita; (b) as autoridades de defesa da concorréncia
devem considerar ndo s6 os custos diretos associados a sua decisdo, mas também 0s
relacionados aos efeitos de sinalizacdo da decisdo para os agentes econdémicos que investem
em inovagdo; e (c) a probabilidade de decisdes condenatorias equivocadas “ndo ¢ pequena”

tendo em vista ndo s6 a quantidade de casos como a complexidade da decisao’’.

Neste ponto, Schuartz ressaltou que, nos casos relacionados a condutas unilaterais, ndo
basta a analise de potencial de geracdo de eventual efeito liquido negativo, mas também é
necessaria a analise sobre a racionalidade do comportamento do agente econémico. Ocorre
que essa andlise sobre a racionalidade da conduta é feita a posteriori, 0 que, por vezes, resulta
na inexisténcia de elementos probatdrios aptos a demonstrar a racionalidade da conduta no

momento em que o agente econdmico decidiu adota-la".

170 Tradugdo livre do original em inglés: “1. Article 102 is a powerful regulatory tool. However, its application
has suffered a lot from a lack of proper theoretical framework and from confused policy goals. Protecting
competitors for their own sake can lead to consumer detriment by penalizing efficient pro-competitive conduct.
Even protecting competitors in order to protect competition has often been done without sufficient analysis of the
real impact on consumers. It is argued that there is a danger of too many “false positives” errors, i.e., over-
enforcement which chills competition and harms consumers.” Ibid., p. 281.

1 SCHUARTZ, op. cit, p. 998-1000.

72 |hid, p. 1000-1001.
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8 2° Distingao entre abuso de direito e abuso de dominancia

Marcus Elidus Michelli de Almeida aponta que parte da doutrina brasileira entende
que o abuso de direito no ordenamento juridico brasileiro seria um “ato ilicito “suis generis””.
Para Almeida, o ordenamento juridico brasileiro enfrenta o abuso de direito tanto conforme
disposto pelo artigo 187 do Cédigo Civil*”, o qual prevé que é ilicito o ato praticado pelo

titular que excede manifestamente os limites do seu direito, como conforme o artigo 188",

segundo o qual h4 ato abusivo o exercicio irregular de um direito*’.

Almeida entende que o abuso de direito é caracterizado por um comportamento
aparentemente licito de alguém que, ao exercer o direito, “pode vir a causar dano a outrem e

razdo de contraria, de forma manifesta, o espirito do instituto”®,

Denis Barbosa elenca trés hipdteses de abuso de direitos de propriedade intelectual, a
saber, (a) abuso por excesso de poder juridico; (ii) abuso por desvio tecnoldgico; e (iii) abuso

de poder econémico”’.

O abuso por excesso de poder juridico caracteriza-se pelo exercicio de um direito fora
dos limites do poder juridico. Barbosa exemplifica o conceito de abuso descrevendo hipdtese
em determinada patente confere exclusividade para determinado nimero de atos, e o titular da
patente tenta impor a terceiros restricbes as quais ndo faz jus. Em resumo, tem-se uma
hipotese em que titular que desempenha uma atividade que envolve uma patente, mas fora do
escopo da concessdo, o que configura abuso de patente. O autor lista alguns exemplos
classicos de abuso de patentes como: (i) pratica de licencas ou vendas casadas; (ii) a
imposicdo de royalties além ou depois da expiracdo da patente; (iii) cobranca de royalties
discriminatorios ou excessivos; (iv) recusa de licenca; (v) acambarcamento de patentes; entre

outros'’®,

13 Ele dispde: “Também comete ato ilicito o titular de um direito que, ao exercé-lo, excede manifestamente 0s
limites impostos pelo seu fim econémico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. Grifos nossos.

174 Art. 188.N&o constituem atos ilicitos:

I- os praticados em legitima defesa ou no exercicio regular de um direito reconhecido;

II- a deterioracdo ou destruicdo da coisa alheia, ou a lesdo a pessoa, a fim de remover perigo iminente.
(Grifamos)

Paragrafo Unico. No caso do inciso I, o ato serd legitimo somente quando as circunstancias o tornarem
absolutamente necessario, ndo excedendo os limites do indispensavel para a remogéo do perigo.

15 ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli de, Abuso de Direito e Concorréncia Desleal, Sdo Paulo, Quartier
Latin, 2004, p. 89.

178 |pid., p. 207.

7 BARBOSA, Denis Borges. Propriedade intelectual e poder econémico, disponivel em
http://denisbarbosa.addr.com/15.doc, 2002, acesso em 20 out de 2018, p. 5-7.

%8 Ipid., p. 5-7.
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Por sua vez, segundo o autor, outra hipotese de abuso refere-se ao abuso por desvio
teoldgico. O objetivo dos direitos de propriedade intelectual é a promoc¢édo da inovacdo e do
desenvolvimento tecnoldgico do pais. Desse modo, para Barbosa, a restricdo resultante da
patente se sujeita a parametros de uso que ndo excedam o estritamente necessario para sua

finalidade imediata, qual seja, o estimulo eficaz, porém moderado e razoével ao inventor'".

Por fim, Barbosa enumera também o abuso de poder econémico envolvendo direitos
de propriedade intelectual. Barbosa aponta que dentro da regra geral de que a propriedade
deve cumprir sua funcdo social, a plena manutencdo do direito de exclusividade conferidos
pelos direitos de propriedade intelectual pressupde que o titular ndo abuse de sua posicéo
juridica em desfavor da concorréncia®®.

Conforme ensina Ana Frazdo, uma forma de analisar a configuracdo do abuso da

I'®!. Desse modo, a

posicdo dominante também derivaria do artigo 187 do Caodigo Civi
configuracdo de abuso dependeria da demonstracdo que o exercicio do direito: (a) excedeu 0s
limites impostos por seu fim econdmico ou social; (b) pela boa-fé; ou (c) pelos bons
costumes. No entanto, ndo € suficiente demonstrar que houve abuso de direito para que reste
configurada uma infracdo a ordem econémica. Como vimos, para que um abuso de direito
também configure uma infracdo a ordem econémica € necessario também que se demonstre
que o abuso tinha como objetivo afetar negativamente a livre-concorréncia ou o potencial de

fazé-10'%2.

No mesmo sentido, Paulo Brancher destaca que 0s requisitos para configuracdo de
abuso de direito e abuso de poder econdmico sdo distintos. O abuso de direito configura-se
pela comprovacdo da préatica de ato por detentor de direito que exceda manifestamente os
limites impostos pelo seu fim econémico e social, pela boa-fé ou pelos costumes. Por sua vez,
para a configuracdo de infragdo antitruste, € necessario que se demonstre que (i) o agente
infrator detém poder de mercado; e (ii) que o ato tenha ao menos o potencial de gerar efeitos

negativos ndo compensados por eficiéncias'®.

1 Ipid., p. 5-7.

%0 BARBOSA, Denis Borges. Propriedade intelectual e poder econdmico, disponivel em
http://denisbarbosa.addr.com/15.doc, 2002, acesso em 20 out de 2018, p. 5-7.

181 Ele dispde: “Também comete ato ilicito o titular de um direito que, ao exercé-lo, excede manifestamente os
limites impostos pelo seu fim econémico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. Grifos nossos.

82 FRAZAO, op. cit., p. 270.

18 BRANCHER, Paulo. Direito da Concorréncia e Propriedade Intelectual. Da inovacdo tecnolégica ao abuso
de poder. S8o Paulo: Ed. Singular, 2010, p. 180.
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Desse modo, mesmo que um agente que detenha direitos de propriedade intelectual
tente aumentar ilicitamente o escopo da protecdo conferida pelo direito de propriedade
intelectual ou cometa outra forma de abuso, tal pratica ndo configurara necessariamente uma
infracdo a ordem econémica. Isso porque, conforme detalhado no Capitulo 11, seria um erro
presumir que o detentor de direito de propriedade intelectual detém poder econémico. Desse
modo, € correto afirmar que o exercicio abusivo de direito de propriedade intelectual somente
podera configurar infracdo a ordem econdmica se tiver o potencial de afetar direta ou

indiretamente o mercado.

Vé-se, portanto, que se um agente econémico (a) exercer abusivamente um direito (ou
seja, em desconformidade com a sua funcdo); e (b) detiver poder econémico, restara
caracterizada uma infracdo a ordem econdémica. No entanto, a implementacdo de tal raciocinio
em casos praticos ndo é tdo simples quanto essa sistematizacdo pode aparecer, conforme a

doutrina consolidada:

“Atualmente, um dos mais tormentosos aspectos do antitruste reside na sua
interface com a propriedade intelectual, ou seja, em que medida os direitos
sobre bens imateriais devem sujeitar-se as regras que visam a protecao de
um mercado saudavel e competitivo™®*,

“A dificuldade se revela em determinar o que configura exercicio legitimo
da protecdo conferida pelo direito de propriedade intelectual do seu uso
abusivo, que pode ser entendido como um desvio das finalidades sociais e
econdmicas da protegdo concedida”™®.

“Pela sua natureza restritiva e excludente, ndo se pode descartar que 0s
agentes de mercado utilizem de forma abusiva os direitos de propriedade
intelectual de modo a prejudicar a concorréncia. Nesse aspecto, é um desafio
determinar até que ponto o exercicio desses direitos é legitimo e a partir de
que momento ele passa a ser um ilicito concorrencial.”®

83° Hipdteses em que o exercicio abusivo de um direito pode configurar uma infracéo

a ordem econdmica

1% FORGIONI, op. cit., p. 324.

1% ASTORGA, Andrea, JUNQUEIRA, Carla, MATTOS, UBIRATAN. A Interface entre o Direito da
Concorréncia e a Propriedade Intelectual: o Direcionamento do CADE com o advento da Lei n. 12.529/11. In; 5
Anos da Lei de Defesa da Concorréncia: Génese, Jurisprudéncia e Desafios para o Futuro, 2007, p. 371.

1 LILLA, op. cit., p.264.
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Buscamos identificar outras hipoteses em que o CADE discutiu os limites do exercicio
de um direito previsto em Lei para verificar se (a) o CADE preocupou-se em distinguir o

exercicio regular do abusivo; e (b) qual a metodologia de analise utilizada pelo CADE.

Identificamos que o estudo do tratamento conferido pelo CADE a casos de abuso de
direito de peticdo poderiam contribuir para a presente discussdo. Isso porque o direito de
peticdo, assim como o direito de protecdo a inovagdo goza de protecdo constitucional e, por
que, o CADE enfrentou em alguns casos o desafio de estabelecer quando o exercicio abusivo

de um direito poderia configurar uma infracdo a ordem econdmica.

N&o ha davida de que, também entre nos, o direito de peticdo goza de
protecdo constitui¢do: o art. 5°, XXXIC, a, da Constitui¢do assegura a todos,
independentemente do pagamento de taxas “o direito de petigdo aos Poderes
Publicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder”.
Certo é também que, em doutrina, caracteriza-se o direito de peticdo como
“prerrogativa democratica” e como “instrumento politico-fiscalizatorio dos
negécios do Estado que tem por finalidade a defesa da legalidade
constitucional ¢ do interesse publico geral”, desvinculando-se seu exercicio
“da comprovacdo da existéncia de qualquer lesdo a interesses proprios do
peticionario”. Ndo é menos certo, contudo, que o direito de peticdo, como
qualquer direito, ndo se exerce em abstrato, cabendo repetir a pergunta: em
quais circunstancias seu exercicio abusivo pode configurar infracdo a ordem
econdémica?*®’

A Estudo da jurisprudéncia relativa a abuso de direito de peticédo

A Constituicdo Federal, conforme previsto no art. 5°, XXXIC, a, assegura a todos “0
direito de peticdo aos Poderes Publicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso
de poder”. Outrossim, o artigo 5°, XXXV também dispde que a lei ndo excluira lesdo ou
ameaca a direito da apreciacdo do Poder Judiciario.

Por sua vez, as autoridades de defesa da concorréncia tem o dever de dar concre¢do ao
disposto pelo artigo 173, § 4° da Constituicdo Federal que prevé o combate ao abuso de poder
econémico que vise a dominacdo dos mercados, a eliminacdo da concorréncia e a0 aumento

arbitrario dos lucros.

Resta caracterizada, portanto, uma situagdo de conflito. No caso Seva/Siemens, o

entdo Presidente do CADE Arthur Badin fez clara mencéo a esse conflito de principios:

Quando o direito de agdo estiver em conflito com outros direitos, o aplicador
deve sopesa-los a fim de maximizar a incidéncia de todos eles. E preciso

87 CADE, Averiguagao Preliminar n° 08012.006076/2003-72, Conselheiro Ricardo Cueva. Voto emitido pelo
Conselheiro Ricardo Cueva, fls. 322.
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compatibilizar o direito de acdo e o da livre concorréncia (CF, art. 170, inc.
IV). Quando uma empresa se vé obrigada, de forma infundada, a investir
seus recursos para se defender judicialmente ou administrativamente, quem
sai perdendo sdo os consumidores e, ao finai, a sociedade como um todo,

que se vé privada de melhores produtos e precos pela auséncia de

competicdo no mercado*®®.

Em artigo recente, afirmamos que mediante levantamento feito na base de dados do
CADE®, identificamos que o Tribunal do CADE emitiu decises terminativas'®® em doze
casos nos quais se discutiu se houve caracterizacao de infracdo a ordem econémica decorrente

de abuso de direito de peticdo™®*.

Tabela 1 - Casos selecionados em que o CADE discutiu abuso de direito de peticdo

Casos Data de Configuracéo de infracéo
Julgamento
(dd/mm/aaaa)

Baterias Moura™” 04/09/2007 N4o.
Perfis de aluminio™™ 30/04/2010 N4o.
Seva/Siemens™" 18/06/2010 N&o™
Box 3/Shop Tour™™® 15/12/2010 Sim.
Empresa Valadarense de )
Transportes Coletivos™’ 27/07/2011 Nao.
ABIOPTICA™® 30/04/2014 NZo.
Amitech/Saint Gobain™” 18/07/2014 N&o.
Sulpetro®® 1°/10/2014 N4o.

188 CADE, Voto emitido pelo Presidente Arthur Badin, fls. 4027.

189 Foi realizada pesquisa com as palavras chaves: “sham litigation” e “abuso de direito de peti¢do” no SEI!.

1% Consideramos como decisdes terminativas: (i) decisdo de arquivamento de averiguacdo preliminar; (ii)
decisdo de arquivamento de processo administrativo; (iii) decisdo de aplicar penalidade por violagdo a ordem
econdmica; e (iv) homologacdo de termo de compromisso de cessacdo. Nao consideramos as decisdes do
Tribunal de instaurar processos administrativos como decisdes terminativas. Desse modo, 0 presente
levantamento ndo considera casos em trdmite no conselho, tais como UBER (Processo Administrativo
08700.006964/2015-71).

191 ALVES, Joyce Ruiz Rodrigues. Caracterizagdo de abuso de direito de peticio como conduta
anticoncorrencial: andlise das decisfes recentes do Tribunal do CADE. In, Direito Concorrencial: Avancos e
Perspectivas, Ed. Prismas, 2018, p. 244-254.

192 CADE, Averiguacdo Preliminar n° 08012.006076/2003-72.

19 CADE, Averiguacdo Preliminar n° 08012.005727/2006-50.

1% CADE, Processo Administrativo n° 08012.004484/2005-51.

195 As representadas foram sancionadas ndo por sham litigation, mas sim pela pratica outra conduta ilicita, qual
seja, convite a cartelizacdo.

19 CADE, Processo Administrativo n° 08012.004283/2000-40.

97 CADE, Processo Administrativo n° 08012.005610/2000-81.

19 CADE, Processo Administrativo n® 08012.010648/2009-11.

19 CADE, Processo Administrativo n® 08012.004572/2007-15.
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Bann/Dystar™™* 07/10/2014 NAo.
Pro-Genéricos/Eli Lilly*% 03/07/2015 Sim.
Celebracéo de termo de
Nova Atenas/Ediouro®* 27/07/2016 compromisso de
cessacao”™
Pré-Genéricos/Lundbeck”™ 03/10/2018 N4o.

Fonte: Reproducdo do artigo, com a inclusdo do caso Pro-Genéricos/Lundbeck?®.

Apds a andlise dos julgados, identificamos, pelo menos, dois critérios discutidos pelo
Tribunal de CADE para caracterizagdo da conduta de abuso do direito de peticdo: (a) critérios
inspirados na jurisprudéncia dos Estados Unidos; e (b) descumprimento de obrigacdes de
conteddo ou de dever de diligéncia: omissdo de informacgdes relevantes ou apresentacdo

fraudulenta de informacdes.
(a) adogdo de critérios inspirados na jurisprudéncia dos Estados Unidos

A jurisprudéncia norte-americana comtempla a utilizagdo dos seguintes testes para
aferir se ha abuso de peticdo com efeitos concorrenciais: (a) teste PRE®’; e (b) teste
POSCO™®,

Em apertada sintese, o teste PRE é composto de duas etapas: (i) verificacdo da
propositura de acbes desprovidas de fundamento juridico razodvel (descabimento da agdo
judicial); e (ii) verificacdo da intencdo da autora de agir estrategicamente e afetar os negécios

de um concorrente.

O teste POSCO faz uma critica ao teste PRE afirmando que ele ndo poderia ser
aplicado a casos envolvendo aces judiciais multiplas ndo eram bem sucedidas. 1sso porque se
uma acdo judicial fosse bem sucedida, ndo seria possivel condenar a empresa investigada

alegando que todas as acGes movidas eram destituidas de base legal. Desse modo, o teste

2% CADE, Processo Administrativo n° 08012.010075/2005-94

2L CADE, Processo Administrativo n° 08012.007189/2008-08.

202 CADE, Processo Administrativo n° 08012.011508/2007-91.

203 CADE, Processo Administrativo n° 08012.005335/2002-67

204 CADE, Voto emitido pelo Conselheiro Paulo Burnier,

25 CADE, Processo Administrativo n° 08012.006377/2010-25.

26 ALVES, Joyce Ruiz Rodrigues. Caracterizacio de abuso de direito de peticdo como conduta
anticoncorrencial: analise das decisBes recentes do Tribunal do CADE. In, Direito Concorrencial: Avangos e
Perspectivas, Ed. Prismas, 2018, p. 249.

27 O teste PRE remete a decisdo emitida pela Suprema Corte dos Estados Unidos no caso Professional Real
Estate Investor Inc. et al. V. Columbia Pictures Industries Inc., et al., 508 U.S. 49 (1993), p. 65.

208 O teste POSCO remete a decisdo emitida pela Suprema Corte dos Estados Unidos no caso USS-POSCO
Industries v. Contra Costa Building & Construction Trade Council 508 U.S. 49 (1993), p. 65
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POSCO flexibiliza o primeiro critério, de modo que ainda que algumas dessas acdes sejam
bem-sucedidas, caracteriza-se sham litigation, quando houver provas da adogédo de uma
estratégia de ingressar com acgdes judiciais sem preocupa¢do com a sua razoabilidade e com o

propdsito de prejudicar seu concorrente.

Identificamos mencgdes ao teste PRE como fundamento para decisdo do Tribunal do
CADE nos casos Baterias Moura, Seva/Siemens, Box 3/Shop Tour, Amitech/Saint Gobain e

Pro-Genéricos/Lundbeck. Além disso, no caso Bann/Dystar, embora ndo haja mencéo

expressa aos critérios do teste PRE, o voto da ex- Conselheira Ana Frazdo menciona o0s

critérios propostos pelo ex - Conselheiro Cueva no caso Baterias Moura®®®. No caso Pré-

Genericos/Lundbeck, ha mencdo expressa ao teste POSCO.

No entanto, ha de se destacar que o Conselheiro Gilvandro defendeu tanto no caso

Sulpetro®'° 211
analisar a plausibilidade de sucesso de uma acgéo judicial.

como no caso Pro-Genéricos/Eli Lilly*™ que o CADE é incompetente para

(b) descumprimento de obrigacdes de conteddo ou de dever de diligéncia:

omissdo de informacdes relevantes ou apresentacao fraudulenta de informacdes.

No caso Pro-Genéricos/Eli Lilly, a Eli Lilly alegou que a caracterizacdo de infracao a

ordem econémica decorrente de abuso de direito de peticdo dependeria do atendimento das
condicOes elencados no teste PRE ou no teste POSCO. No entanto, tal argumento ndo foi
acolhido pelo Tribunal do CADE que entendeu que restara caracterizado a pratica caso haja
falsidade (seja pela apresentacdo de informacdes falsas como pela omissdo de informacGes
relevantes). Desse modo, a decisdo do Tribunal que teve como base o voto-vista emitido pelo
Conselheiro Gilvandro Araujo, decidiu que a configuracdo de sham litigation ocorrera se: (i)
empresa dominante apresentar manifestacdo que contenha falsidade; e (ii) referida
manifestacdo tenha a potencialidade de gerar efeitos lesivos a concorréncia de acordo com a

regra da razéo.

De todo modo, a analise das decisdes relativas a abuso de direito de peticdo deixam
claro que o CADE néo adota somente aquela metodologia composta pelas etapas de afericdo
de (a) materialidade da prética a investigada; (b) posicdo de dominante pelo agente econdmico
investigado; e (c) efeito liquido potencial da pratica sobre a concorréncia. Essa é a segunda

fase da analise.

29 CADE, Voto emitido pela Conselheira Ana Frazéo, fls. 6765.
210 CADE, Processo Administrativo n° 08012.010075/2005-94, fls 1182.
211 CADE, Processo Administrativo n° 08012.011508/2007-91.
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Existe, antes, a necessidade de realizar uma primeira etapa que visa distinguir se
houve apenas exercicio regular de direito de peticdo pelo agente econdmico que detém

posicdo dominante ou se houve abuso.

A mesma analise foi realizada pela Conselheira Pro-genéricos/Lundbeck pela Pollyana

Villanova.

Em sintese, do exposto, em relagdo aos casos em que o CADE apurou supostos abusos

de direito de peti¢do concluimos que:

a) Em nenhum caso, o CADE aferiu a ilicitude da pratica somente mediante a
andlise dos efeitos liquidos do exercicio da pratica investigada sobre a
concorréncia.

b) Primeiro, o CADE recorreu a critérios para aferir se era possivel afirmar que o
exercicio do direito era abusivo. Para isso, ele recorreu aos testes PRE e
POSCO ou a identificagdo de pratica de falsidade pela empresa que poderia ser
verificada objetivamente.

c) Apds isso, caso concluisse que houve abusividade no exercicio do direito de
peticdo, o CADE passou a analisar, mediante a regra da razdo, os efeitos

liquidos do exercicio da pratica investigada sobre a concorréncia.

Resta claro, portanto, que a mera analise dos efeitos do exercicio de direito de peticdo

ndo foram considerados suficientes para caracterizar infracdo a ordem econémica.

Passamos a analisar se esta analise é realizada em relacdo aos direitos de propriedade

intelectual.
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CAPITULO V CONDUTAS ANTICONCORRENCIAIS ENVOLVENDO
DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL ELENCADAS PELA DOUTRINA

O objetivo deste capitulo € identificar as principais hipoteses de infracdes a ordem

econémica envolvendo direitos de propriedade intelectual atualmente debatidas pela doutrina.

Desde ja, cabe ressaltar que esse Capitulo ndo se propde a identificar todas as
infracBes concorrenciais possiveis envolvendo direitos de propriedade intelectual, mas apenas
as principais discutidas pela doutrina analisada. Isso porque, conforme discutido no Capitulo
IV, as legislacBes de defesa da concorréncia geralmente preveem uma tipologia aberta para
que se possa combater as infracbes concorrenciais uma vez que elas se referem a relacGes
econdmicas de modo que elas se alteram conforme a alteracdo das praticas comerciais,

econdmicas e tecnologicas.

De inicio, para facilitar a compreensdo e analise de um amplo universo de condutas
possiveis, utilizaremos a classificacdo adotada pelo CADE, em outubro de 2016, em uma
mesa redonda sobre a interface entre os objetivos da politica de defesa da concorréncia e da

propriedade intelectual:

CADE geralmente reconhece que o exercicio de direitos de propriedade
intelectual sdo compativeis com a lei de defesa da concorréncia, exceto
quando ha fraude ou abuso no procedimento de registro desses direitos, se
uma empresa busca a execucgdo de falsos direitos de propriedade intelectual
com intenc@es anticompetitivas, ou se houver abuso no proprio exercicio de
direitos de propriedade intelectual, como foi discutido nos Ultimos casos
apresentados nesse artigo. A segundo situagdo ocorre quando o direito de
propriedade intelectual se desvia do objetivo socioeconémico que justificou
sua existéncia, de acordo com o entendimento de que os direitos de
propriedade intelectual ndo s&o absolutos. De acordo com a regra da razéo,
os efeitos negativos da imposicdo de direitos de propriedade intelectual
contra outras empresas ndo devem superar os efeitos positivos superados
pela mesma conduta, uma vez que a eficiéncia dindmica dos direitos de

propriedade intelectual pode superar as ineficiéncias estéaticas®'?,

212 Tradugéo livre do inglés para o portugués pela autora. No original: “CADE generally recognizes the use of
intellectual property rights as compatible with the competition law, unless there is fraud or abuse in the register
procedure of those rights, if a company seeks enforcement of fake intellectual property rights with
anticompetitive intentions, or if there is an abuse in the very exercise of legitimate IP rights, as it was discussed
in the last cases presented in this paper. The second situation occurs when the exercise of the IP right deviates
from the social-economic objective that justified its existence, in accordance with the understanding that
legitimate property rights are not absolute. According to the rule of reason, the negative effects of the imposition
of IP rights against other companies should not overcome the positive effects generated by the same conduct, as
the dynamic efficiencies from intellectual property rights can overcome the resulting static inefficiencies”.
CADE, Examining the interface between the objectives of competition policy and intellectual property, 2016,
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Torna-se claro que o CADE classificou ilicitos antitruste envolvendo direitos de
propriedade intelectual em dois grupos, quais sejam: (a) infragdes antitruste decorrentes do
exercicio ilegitimo de direitos de propriedade intelectual; e (b) infragcdes antitruste decorrentes

do exercicio abusivo de direitos de propriedade intelectual.

8 1° InfragBes antitruste decorrentes do exercicio ilegitimo de direitos de propriedade
intelectual

Este grupo engloba as hipoteses em que (i) um agente econémico obtém um direito de
propriedade intelectual em inobservancia a legislacdo aplicavel; e (ii) quando um agente
econémico induz terceiros a erro como tentativa de obter poder de mercado em decorréncia

do direito de propriedade intelectual que detém.

Primeiramente, passamos a descrever hipoteses em que um agente econdmico obtém
um direito de propriedade intelectual quando nao deveria obté-lo, ou seja, quando seu pedido
ndo observa os requisitos dispostos na Lei aplicavel. Ele pode obter e manter tal direito de
propriedade intelectual tanto por meio de fraudes e abusos no procedimento de registro como
em acoes judiciais.

59213

O relatério da OCDE intitulado “Competition, Patents and Innovation explica

gue a imposicdo de uma patente em relacdo a terceiros, quando ela foi obtida por meio da
apresentacdo de informacOes enganosas, configura violagdo antitruste quando viabilizar a

conquista indevida de poder de mercado. Confira-se:

At least in some jurisdictions, deceptive conduct can constitute a competition
law violation even when patents are involved. In the US, for example, the
Supreme Court concluded long ago that deceptive conduct involving patents
could be the basis of a monopolization claim. 50 The Court held that
obtaining a patent through knowing and willful misrepresentations to the
patent office could support a section 2 monopolization claim when the patent
was subsequently used to exclude competition. Since then, US antitrust cases
that relied solely or primarily on deceptive, patent-related conduct (besides
fraud on the patent office) have occurred sporadically.

Ana Frazdo também lista a obtencdo de patentes irregulares mediante a pratica de
fraudes na obtencdo do registro como uma infracdo a ordem econdmica. Para a autora, as

autoridades antitruste detém competéncia para intervir na concessao do registro para verificar

disponivel em http://unctad.org/meetings/en/Contribution/ciclp2016c02_ccBrazil_en.pdf. Acesso em 1° de
agosto de 2018, p. 11
23 OCDE, Competition, Patents and Innovation, 2009, p. 33.
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se houve violagdo a algum dever de informacéo e de diligéncia pelo agente econdmico ou se 0

proprio pedido teria como objetivo excluir concorrentes.”**

No mesmo sentido, Hovenkamp ensina que configura violacdo a ordem econdmica a
imposicdo de um direito de propriedade intelectual para excluir um concorrente, quando (i) o
titular do direito ndo deveria deté-lo; e (ii) as condigdes do mercado Ihe conferem poder de

mercado:

Many claims of unlawful monopolization have been based on the theory that
the defendant in the antitrust suit had previously filed an IP infringement
suit was improper, meaning that the patent owner knew or should have
known that its patent had been obtained by fraud or was unenforceable for
other reasons (...) The Supreme Court recognized such claims in Walker
Process, where the antitrust defendant allegedly had obtained a patent by
fraud and then filed an infringement suit in order to keep a rival out of this
market.

[...] it has no right to assert exclusionary powers that it does not have, to
assert rights broader than the right that it actually has, or to assert claims
against those who are not trespassing on its rights. Recognizing ‘Walker
Process’ claims does not create any conflict with IP rights, because the
entire basis of the claim is that the IP “right” being asserted does not exist
or is unenforceable.

When a firm asserts such right improperly and should have known better, it
is very likely quilty of the tort of malicious prosecution. And when the
strucgtljsral conditions for monopoly are present, it may also violated antitrust
laws.

Gavin, Baker et all esclarecem que se a obtencdo da patente deu-se em
desconformidade com os requisitos da legislacdo de propriedade industrial e, portanto, é
ilegal, o exercicio do direito de exclusividade decorrente da patente também pode ser ilegal,

caso a patente seja utilizada para excluir potencial concorrentes do mercado.

[...] Where a patent in the first instance has been lawfully acquired, a patent
holder should be allowed to exercise his patent’s exclusionary power even
after achieving commercial success; [...] Where, however, the acquisition
itself is unlawful, the subsequent exercise of the ordinary lawful
exclusionary power inherent in the patent would be a continuing wrong, a
continuing unlawful exclusion of potential competitors.**®

Nesse ponto, cabe mencionar que a obtencéo de tais direitos pode ser obtida tanto por
meio de fraudes e informagdes enganosas como pela proposicao de ac¢des judiciais nas quais 0

agente econdmico tenta induzir as autoridades a erro (sham litigation).

24 FRAZAO, op. cit., p p. 412.

215 HOVENKAMP, op. cit., p. 267 - 268.

218 GAVIL, Andrew. KOVACIC, William. BAKER, Jonathan. Antitrust law in perspective cases, concepts and
problems in competition policy. Thomson West, 2002, p. 1117.
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E comum a existéncia de proposicdo de acdes judiciais e procedimentos
administrativos por agentes econdmicos para discutir a legalidade de direitos de propriedade
intelectual no mundo todo. Decorre disso o fato de muitas dessas disputas serem resolvidas
por meio da celebracdo de acordos entre agentes econdémicos. Desse modo, tais disputas
podem dar lugar a acordos de divisdo de mercados entre agentes econémicos, 0 que
certamente pode ter um efeito potencialmente lesivo a concorréncia estatica e dinamica se

reduzir o grau de rivalidade nos mercados relevantes.

E possivel mencionar também como uma conduta passivel de enquadramento nesse
grupo a aquisicdo de patentes para ndo explora-las especialmente se a aquisi¢cdo estava sujeita
a aprovacdo das autoridades de defesa da concorréncia. Desse modo, a apresentacdo de
informacBes enganosas a fim de viabilizar uma aquisicdo de patentes, também pode
configurar uma infracdo a ordem econémica desde que a exploracao do direito de propriedade
adquirido tivesse o potencial de aumentar a rivalidade nos mercados relevantes afetados por
ela.

Outra hipotese de infracdo a ordem econdmica é a pratica referida como patent
ambush. E comum organizacBes desenvolverem padroes de tecnologia aplicaveis a
determinadas industrias. Para isso, no processo de identificagdo de padrdes alternativos e
avaliacdo dos referidos padrfes, as organizagdes geralmente solicitam informac6es para os
agentes econémicos sobre as tecnologias e os direitos de propriedade intelectual por ele
detidos. Uma vez que o padrdo de tecnologia foi determinado, 0s agentes econdmicos podem
exigir o pagamento de royalties dos licenciados que precisem da tecnologia. Desse modo, em
determinados casos, 0s agentes econdmicos omitem informagdes relevantes sobre direitos de
propriedade intelectual ou pedidos de direitos de propriedade intelectual por eles depositados,
a fim de induzir tais organizacOes a escolher padrdes que envolvam a tecnologia por eles
detidas. Verifica-se, portanto, que se trata de hipdtese em que o agente econémico adota um
comportamento oportunista ao “armar uma armadilha” para enganar a organiza¢cdo com 0

objetivo de que esta associagdo escolha um padréo mais favoravel®!’.

Vé-se, portanto, que a doutrina claramente defende que a imposi¢do de um direito de
propriedade intelectual obtido mediante a apresentacdo de informagOes enganosas ou de
fraude para excluir concorrentes pode configurar uma infracdo a ordem econémica. Nesse

ponto, cabe fazermos uma distin¢do. Enquanto a maior parte da doutrina defende que também

27 SUNWINDER, Mann; GOMEZ, Luis. Licensing. In: EU Competition Law, ed. Informa Professional
Academy, 2011, p. 65-66.
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€ necessario o potencial de que a imposicao do direito gere efeitos lesivos a concorréncia do
mercado, alguns autores brasileiros defendem que basta a intengé@o de excluir um concorrente
para restar configurada uma infracdo a ordem econémica. Tais posi¢cdes decorrem claramente

da estrutura dualista da legislacdo antitruste.

Torna-se, imperioso reconhecer que existe um entendimento doutrinério no sentido de
que a imposi¢do de um direito de propriedade intelectual para excluir concorrentes pode

constituir um ilicito antitruste.

§82° Infragdes antitruste decorrentes do exercicio abusivo de direitos de propriedade
intelectual.

Tratam-se das hipdteses em que os titulares de direito de propriedade intelectual
legitimos exercem abusivamente seus direitos de propriedade intelectual e isso caracteriza
uma infragdo a ordem econbmica. Isso pode ocorrer em, pelo menos, duas hipoteses distintas,
quais sejam: (a) quando o titular de um direito de propriedade intelectual tenta alavancar o
poder de mercado conferido pelo direito de propriedade intelectual para um mercado ou
produto em que ndao detém direitos de propriedade intelectual e isso gera um efeito liquido
negativo; e (b) quando o titular de um direito de propriedade intelectual o utiliza para impedir
o langamento de um novo produto, as quais passamos a detalhar.

A Tentativas de alavancar o poder de mercado conferido pelo direito de
propriedade intelectual para um mercado, produto, ou tempo em que ndo detém
direitos de propriedade intelectual e isso gera um efeito liquido negativo;

Conforme ja discutido no presente trabalho, é inegavel que direitos de propriedade
intelectual, muitas vezes, ndo conferem qualquer poder de mercado ao seu titular. No entanto,
é correto afirmar que existem hipdteses em que os direitos de propriedade intelectual
conferem poder de mercado. Esse poder de mercado € considerado licito e justificado pela
escolha do legislador de conferir exclusividade ao detentor do direito de propriedade
intelectual por um periodo limitado de tempo. N&o obstante esse fato, em determinadas
situacbes o detentor de direito de propriedade intelectual utiliza o poder de mercado

propiciado pelo referido direito para obter vantagem competitiva que excede a protecdo
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conferida pelo direito de propriedade intelectual em questdo. Sempre que tal conduta gere um
efeito liquido negativo sobre o bem estar, estard sujeita a intervencdo das autoridades de

defesa da concorréncia.

Maristela Basso afirma que o abuso de direitos de propriedade intelectual esta
associado a comportamento que visa sistematicamente estender os direitos de exclusividade
decorrentes de suas patentes, marcas, obras autorais para além do escopo da protecdo

conferida®®,

E importante ressaltar que se enquadram nessa categoria a vasta maioria dos possiveis

ilicitos antitruste envolvendo direitos de propriedade intelectual, conforme se passa a detalhar

a) Condutas relacionadas a acordos de licenciamento e transferéncia de

tecnologia

Como ja discutido, o direito de excluir concorrentes é parte intrinseca do direito de
propriedade intelectual. Por essa razdo, € muito comum que agentes econdmicos negociem o
licenciamento de direitos de propriedade intelectual com seus titulares. Isso levou a doutrina e
as autoridades de defesa da concorréncia a debaterem profundamente a admissibilidade do
ponto de vista antitruste o limite do direito dos titulares de propriedade intelectual

condicionarem referido licenciamento a diversas condicdes.

Nessa discussdo, destacaram-se debates sobre clausulas regulando: (i) precos, (ii)
exclusividade e restricOes territoriais; (iii) obrigacdes de exclusividade e ndo concorréncia;
(iv) licencas casadas e pacotes de licencas; (v) royalties; (vi) grantbacks; e (viii) clausulas de

ndo impugnacdo, as quais se passa a descrever.

As preocupagOes horizontais s@o tipicamente associadas a quatro efeitos lesivos
potenciais associados a reducdo de rivalidade entre agentes econémicos concorrentes, a saber,
(i) aumento do risco de coordenagdo de precos; (ii) aumento do risco de restricbes na
quantidade ofertada; (iii) obtencdo ou manutencdo de poder de mercado; e (iv) retardamento

ou restricdo no desenvolvimento e lancamento de novos produtos e tecnologias®*

Por sua vez, as restri¢des verticais sdo tipicamente classificadas em 2 (duas) categorias
principais, a saber, (i) restricGes intramarca e (ii) restricdes inter-marcas. As restricoes
intramarca afetam agentes econdmicos que ofertam produtos da mesma marca. Tais restrigdes

sdo associadas a preocupacdes competitivas relativas a restricdo da producdo e cobranca de

28 BASSO, op. cit., p 75-100.
29 LILLA op. cit., p. 159
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precos mais elevados. Por sua vez, as restricbes inter-marcas limitam a competicdo entre
marcas distintas. As preocupacGes competitivas associadas se referem a venda-casada de
produtos e a exclusividade, sendo os efeitos ocasionados 0 aumento de preco e a perda de

escolha do consumidor®®,

Alguns acordos de licenciamento preveem clausulas regulando os precos que 0s
licenciados deverdo cobrar na venda de produtos que contenham o direito de propriedade
intelectual ou tecnologia licenciada. Podem se tratar de clausulas de imposicdo de preco
minimo, maximo ou valor estabelecido pelo licenciador. Trata-se de pratica em que o detentor
da tecnologia e do direito de propriedade intelectual determina ndo sé o valor pela licenca,
mas condiciona os pregos a serem cobrados pelos revendedores. Note-se que, em principio, o
direito de propriedade industrial s6 confere ao seu titular escolhas sobre (i) licenciar ou néo, e
(ii) o valor da licenca, mas ndo o de determinar o valor dos servicos que serdo prestados pelo
licenciado/ revendedor’. A imposicdo de precos de revenda em contratos entre nio
concorrentes pode ser aceita em contratos entre agentes econd0micos nao-rivais se a restricdo
da concorréncia intramarca for compensada pela concorréncia inter-marcas e nao gerar
incentivos para a colusdo. Por sua vez, a imposicdo de clausulas regulando precos em acordos
entre agentes econdmicos rivais poderia restringir substancialmente a concorréncia inter-

marcas e tende a ser tratada como um ilicito per se??,

Outrossim, acordos de licenciamento preveem clausulas de exclusividade por meio da
qual se restringe o direito do licenciamento de conferir licencas a terceiros. Desse modo, ao
conferir uma licenca exclusividade o licenciante renuncia a possibilidade de conceder licencas
a outros. A exclusividade concedida pode se referir a um territério especifico (temporal), a
determinado grupo de clientes; ou a campo de aplicacdo técnica. No que se refere a contratos
que geram exclusividade envolvendo agentes econdmicos que tem uma relacdo vertical,
segundo Pondé et al, as principais preocupagdes das autoridades de defesa da concorréncia
podem ser resumidas no que se refere ao (i) aumento das barreiras a entrada; e (ii) bloqueio do
mercado (foreclosure). O aumento artificial de barreiras a entrada ocorre quando, em
decorréncia de uma integracdo vertical, um ofertante possa limitar a capacidade de seus
compradores/ vendedores de adquirir outros produtos ou servigos que ndo 0s seus. Se esta

possibilidade se concretizasse, 0 novo entrante seria obrigado a ser verticalmente integrado,

220 Baker et al, 2002, p. 45-49.
221 SUNWINDER; GOMEZ, op. cit, p. 65-66.
222 |bid, p. 42-43.
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produzindo e revendendo seus préprios produtos e servicos, fato que poderia gerar um
aumento significativo de seus custos. O bloqueio de mercado se refere também a obtencédo da
capacidade de limitar a capacidade de seus compradores/vendedores de adquirir outros
produtos ou servicos que nao sejam 0S Seus, no entanto, aplica-se, as empresas ja
instaladas®®. Por sua vez, quando a exclusividade envolve agentes econdmicos rivais diretos

ou potenciais, ela pode resultar em facilitagdo de coluséo.

Como apontam Sunwinder e Gomez, uma das praticas mais comuns em acordos de
licenciamento sdo as restri¢Oes relativas ao territorio e a clientela na qual o licenciador e o
licenciado podem ofertar produtos. Tais restricdes podem ser divididas em trés grupos
distintos: (i) protegéo territorial para o licenciador ou reserva de grupo de clientes para o
licenciador em relacdo ao licenciado; (ii) protecdo territorial para o licenciado ou reserva de
grupo de clientes para o licenciado em relacdo ao licenciador; e (iii) protecdo territorial para o
licenciado ou reserva de grupo de clientes para o licenciado em relagcédo a outros licenciados.
A concessdo de tal “reserva de mercado” (seja territorial ou relativa a grupo de clientes) para
um licenciado tem o papel de possibilitar que ele recupere o investimento realizado. No
contexto de acordos entre ndo concorrentes, o impacto desse tipo de restricdo é primariamente
na concorréncia intra-marca, desse modo, se houver concorréncia inter-marcas nos mercados
relevantes afetados, tais restricbes geralmente ndo ocasionam preocupac¢des concorrenciais
relevantes. Por sua vez, no contexto de acordos entre agentes econdmicos concorrentes, a
previsdo de clausulas de divisdo de mercado ou de alocacdo de clientes geram preocupacdes
concorrenciais relevantes se elas forem reciprocas ja que elas podem ter o mesmo efeito

préatico de acordos de divisdo de mercado (cartéis) %2,

Outra previsdo contratual presente em acordos de licenciamento de tecnologia
debatida pela doutrina é a imposicdo de clausulas de ndo concorréncia que impegam 0
licenciado de explorar tecnologias concorrentes de terceiros. Tais clausulas geralmente nédo
suscitam problemas concorrenciais. No entanto, se tal restricdo incluir uma limitacdo do
direito de as partes de explorarem sua prépria tecnologia ou de investirem em P&D, ela
poderd suscitar preocupacgdes concorrenciais. Se esta obrigacdo envolver agentes econémicos

ndo rivais, ela podera ser admitida se for indispensavel para prevenir a divulgacdo de know-

2 PONDE, J. L., FAGUNDES, J., POSSAS , M. L. Custos de Transacdo e Politicas de Defesa da
Concorréncia, disponivel no website
http://www.ie.ufrj.br/grc/pdfs/custos _de_transacao e politicas_de_defesa_da_concorrencia.pdf, acesso em 15.
Out.2018.

224 SUNWINDER; GOMEZ, op. cit, p. 34-37.
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how para terceiros e se o licenciado ndo tiver historico de desenvolvimento de tecnologia ou
de investimentos em P&D ja que, nesta hipotese, ela ndo impediria o desenvolvimento
tecnoldgico. Por sua vez, se esta obrigacdo envolver agentes econémicos rivais, ela pode
resultar em reducdo da rivalidade entre eles e, por isso, podera suscitar preocupacgdes

concorrenciais relevantes. Desse modo, ela pode ser inclusive vista como um ilicito per se®*>,

Licengas casadas referem-se ao acordo mediante o qual o licenciante condiciona o
licenciamento de um direito de propriedade intelectual a aquisicdo de um servi¢o ou produto
licenciado. Nas situacdes em que, condiciona-se a obtencdo de uma licenca a obtencdo de

outra, tem-se uma hipétese de pacote de licencas®®®.

Grantbacks referem-se a obrigacéo por meio da qual o titular de direito de propriedade
intelectual obriga o licenciado a se comprometer a licenciar de volta ao titular do direito de
propriedade intelectual os incrementos de qualidade da tecnologia do bem que podem vir a ser
desenvolvidos pelo licenciado. Note-se que o detentor de um direito de propriedade
intelectual especifico o utiliza para obter o direito de explorar uma inovacao sobre a qual ndo
teria direito na auséncia de contrato. Conforme aponta Brancher, o escopo das clausulas de
grantback pode ou ndo ser remunerado mediante o pagamento de royalties ou mediante
compensacdo pelo prdprio licenciamento inicialmente obtido. Segundo Brancher, as
principais eficiéncias associadas a grantbacks sdo (i) viabilizacdo de que o licenciador
controle e usufrua dos beneficios decorrentes do aprimoramento de sua tecnologia; (ii)
disseminacdo da informacdo protegida pois confere protecdo ao licenciador; e (iii) reducao
dos pagamentos a titulo de royalties a serem realizados pelo licenciado (ja que ele recebera
pelo grantback). Por sua vez, tal mecanismo também pode ser utilizado com o objetivo de
aumentar o poder de mercado em relagdo ao licenciado e reduzir os incentivos para que ele

invista em pesquisa e desenvolvimento?’.

Por fim, clausulas de ndo impugnacdo referem-se a renuncia pelo licenciado de
questionar a validade de direitos de propriedade intelectual que sejam objeto de acordos de
licenciamento. Se tais acordos envolverem agentes econémicos rivais, ela pode suscitar

preocupacOes concorrenciais relacionadas a reducgéo de rivalidade.

Os pools de patente sdo arranjos comerciais mediante os quais titulares de patentes

permitem a exploracdo conjunta de seus direitos de propriedade intelectual, formando um

22 SUNWINDER; GOMEZ, op. cit, p. 45.
22 |hid., p. 45.
22 BRANCHER, op. cit., p. 143-145.
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pacote de licenca a ser ofertado a terceiros. Trata-se de um arranjo comercial comum em
casos em que diversas tecnologias protegidas complementares sdo detidas por grupos
econbmicos distintos. Tal arranjo € comum no contexto da cooperacdo entre agentes
econémicos para uniformizacdo de padronizacdo e podem gerar diversas eficiéncias como (i)
viabilizar o progresso tecnologico mediante a integracao de tecnologias distintas; (ii) reducao
dos custos associados ao risco de conflitos judiciais; (iii) promogéo de externalidades de rede
ao aumentar o numero de usuarios; (iv) alocacdo entre os inovadores dos riscos inerentes a
pesquisa & desenvolvimento (ao impedir que apenas um agente econdémico seja premiado € 0s
outros incorram em prejuizo); e (v) reducdo dos custos de transacdo. Por outro lado, caso
envolvam agentes econdmicos rivais, ha o risco de suscitarem diversas preocupacdes
concorrenciais como (i) facilitacdo de colusdo (fixacdo conjunta de precos ou divisdo de
mercados); (ii) eliminacdo de empresas rivais; e (iii) reducdo dos incentivos para investimento

em inovagdo®?,

Trata-se de hip6tese em que dois ou mais agentes detentores de direitos de propriedade
intelectual distintos licenciam seus direitos de propriedade intelectual um para o outro ou para
terceiros. Note-se, portanto, que o direito de propriedade intelectual sobre um produto ou
tecnologia ¢ utilizado como “moeda de troca” para se obter exclusividade parcial sobre a
exploracdo de outro produto ou tecnologia protegida. Quando tais acordos envolvem agentes
econdmicos rivais eles podem suscitar preocupacdes concorrenciais relacionadas a reducdo da

rivalidade.
b) Outras condutas envolvendo direitos de propriedade intelectual

Hovemkamp menciona outras duas hipoteses distintas em que comportamentos
adotados por detentores de direitos de propriedade intelectual podem constituir uma infracdo a
ordem econdémica: (i) quando uma patente chama um acordo colusivo, (ii) quando o titular da
patente tenta implementar uma estratégia exclusionaria que nao é autorizada na previsdo legal
do direito de propriedade intelectual, e (iii) quando um agente econdémico ajuiza uma acao
para ampliar o escopo da patente.

Questions about scope are more complex. Practices that reach beyond the
scope of protection given by an IP right can violate the antitrust laws. Such
issues arise, for example, when a patent license calls for price-fixing or
some kind of exclusion that the relevant IP provision does not authorize, or
when a dominant firm files an infringement suit based on a claim that is
broader than its patent actually creates. Practices such as these can be

228 BRANCHER, op. cit, p. 138- 143.
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both anticompetitive and antitrust violations. But they are so only when the
IP right holder exceeds the scope of its IP right, and making that
determination depends on the relevant IP provision, not on antitrust.
Notably, there is no antitrust law that defines the scope of patent claims, or
the breadth of copyright “fair use”, or whether a competing product
infringes a trademark”.?

Portanto, de modo geral, a preocupagdo concorrencial envolvendo os direitos de
propriedade intelectual decorre de tentativas dos titulares de direitos de propriedade
intelectual de expandir o poder de mercado conferido pelo direito de propriedade intelectual

para além do escopo protegido pela lei.

Em nossa opinido, esta constatacdo é de extrema relevancia. Ora, se o direito de
propriedade intelectual tem como objeto a protecdo temporal limitada de um produto
especifico (aquele que é objeto de uma propriedade intelectual), as tentativas de ampliacdo do
escopo daquele direito para abranger outros produtos ou para periodo superior de tempo

poderiam configurar infracéo & ordem econémica®*.

Desse modo, o fato de um agente economico deter um direito de propriedade
intelectual ndo Ihe confere isencéo legal para formar acordos colusivos, praticar venda casada

e as demais condutas vedadas pela legislacéo antitruste.

A doutrina indica a préatica de venda-casada como uma conduta utilizada por
detentores de direitos de propriedade intelectual como mecanismo para alavancar o poder
econémico conferido por um direito de propriedade intelectual. Trata-se, portanto, de uma
hiptese em que o agente econémico alavanca o poder econémico que detém em um mercado
em decorréncia da exclusividade de exploragdo de um produto protegido por direitos de
propriedade intelectual para aumentar as suas vendas em relagdo a outro produto que nao é

objeto de protecdo em outro mercado relevante®!,

B. Infragdes decorrentes do exercicio de um direito de propriedade intelectual para
impedir o langcamento de um novo produto por concorrente (hipdtese de

flagrante violacéo da funcgéo social do direito de propriedade intelectual)

Se o direito de propriedade intelectual confere ao seu titular o poder de excluir
temporariamente concorrentes de exploracdo do produto ou tecnologia objeto da protecéo,

229 HOVENKAMP, op. cit., p 255-256, grifos nossos.

2% para fins de clareza, esclarecemos que ndo se trata de referéncia direta ou indireta a alegacdo de violacdo de
patente por equivaléncia, tendo em vista que essa situagao especifica ndo foi objeto de estudo nesse trabalho.

21 BRANCHER, op. cit, p. 160.
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seria razodvel concluir que ele poderia se recusar a licenciar a exploracdo do produto ou
tecnologia protegida por terceiros. No entanto, a doutrina (e as autoridades de defesa da
concorréncia como se vera no capitulo a seguir) debatem bastante em que situacdes a recusa

poderia configurar uma infracdo a ordem econémica.

Trata-se da hipdtese em que o detentor de direito de propriedade usa seu direito para
obstar o langamento de um novo produto. Nela o direito de propriedade intelectual € utilizado
contra a sua funcdo social principal, qual seja, estimular a inovacdo e a concorréncia
dindmica.

Sampaio Ferraz classifica como abuso de dominancia situacdes em que agentes
econdmicos “tentam cercear atos criados pelo uso e gozo abusivo da criagéo objetivamente

considerada” %%,

22 FERRAZ JUNIOR, op. cit., p. 11.
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CAPITULO VI ESTUDOS DE CASO RELATIVOS A INFRACOES
ANTITRUSTE ENVOLVENDO DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Nos capitulos anteriores, identificamos como situar a discussdo sobre a configuracao

de infracGes a ordem econémica envolvendo direitos de propriedade intelectual.

Desse modo, nesse Capitulo, estudaremos alguns julgados e decisdes administrativas
relativos a infragdes a ordem econémica envolvendo direitos de propriedade intelectual que
foram objeto de analise pelas autoridades dos Estados Unidos, da Comissdo Europeia e do

Brasil?®,

De inicio, cabe mencionar que ndo nos propomos a fazer uma anélise exaustiva de
todos os casos julgados pelas autoridades, mas tdo somente a apresentar consideracdes sobre
0s casos mencionados pela doutrina analisada como julgados importantes para analisar a

posicao das autoridades e sua alteragdo ao decorrer do tempo.

Conforme se vera, no passado, as autoridades de defesa da concorréncia tendiam a ser
mais intervencionistas, considerando que os direitos de propriedade intelectual configuraram
uma restricdo a concorréncia. No entanto, apds o amadurecimento do entendimento sobre o
papel dos direitos de propriedade intelectual como um mecanismo que promove a
concorréncia dindmica, as autoridades de defesa da concorréncia passaram a Sser menos

intervencionistas.

Apdbs o estudo dos casos selecionados, tentaremos identificar padrdes de analise

adotados pelas autoridades.

8 1° Estudo de casos relativo a julgados dos Estados Unidos

Conforme consideramos no Capitulo I, seria um erro pensar que 0s objetivos da
politica antitruste sempre foram 0s mesmos ou, ainda, que eles sdo 0s mesmos em todos 0s
paises. Outrossim, no Capitulo I, consideramos que a politica antitruste foi influenciada pelas

Escolas de Harvard, Chicago e outras.

233 Em prol da clareza, esclarecemos que este trabalho ndo se propde fazer uma andlise exaustiva de todos os
julgados emitidos pelas autoridades, mas tdo somente a identificar casos que nos fornecam subsidios para
discutir os critérios adotados pelas autoridades para aferir se houve ou ndo a caracterizacdo de infracdo a ordem
econdmica.
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Tais influéncias tiveram impacto relevante nas decisoes relativas a casos envolvendo
infraces & ordem econémica envolvendo direitos de propriedade intelectual®®*. Desse modo,
durante o dominio da Escola de Harvard, as autoridades tendiam a ser bastante
intervencionistas ja que ndo se considerava que monopolios e oligopdlios e integracdes

verticais pudessem gerar eficiéncias.

De fato, em um discurso feito em 1970, o Departamento de Justica apresentou uma
lista de nove proibicdes envolvendo direitos de propriedade intelectual (nine no-nos). Eles
eram: (1) venda de produtos patenteados condicionado a produtos nao patenteados (venda-
casada); (2) dever de envio de informacOes pelo detentor da licenca da patente para o
licenciador da patente; (3) restricbes impostas apds a venda sobre a revenda a ser realizada
por adquirentes de produtos patenteados; (4) acordos que obrigavam o adquirente de produtos
patenteados a ndo adquirir outros produtos ndo protegidos pela patente de rivais do detentor
da patente (tie-out); (5) licenciamento exclusivo, mediante o qual o licenciador garante que
ndo concederd outras licencas sem a concordancia do licenciado; (6) licenciamento
obrigatdrio de uma cesta de produtos; (7) pagamento obrigatério de royalties em valor ndo
razoavelmente relacionados a vendas de produtos patenteados; (8) restricGes de vendas de
produtos ndo patenteados fabricados mediante um processo patenteado; e (9) imposicdo de

preco de revenda em conexao com o licenciamento de produtos patenteados®®.

No entanto, com o desenvolvimento de teorias que enfocavam a existéncia de
eficiéncias decorrentes da concentracdo e da cooperacdo entre agentes econdmicos, esse

entendimento foi revisto.

Desse modo, em 1995, os Estados Unidos emitiram diretrizes que reconheciam a
natureza pré-competitiva dos direitos de propriedade intelectual. Essas diretrizes ja
consideravam que os detentores de direitos de propriedade intelectual detém o direito de
excluir outros da producéo, utilizagéo ou venda do produto ou processo protegido pelo direito
de propriedade intelectual. Essas diretrizes adotaram trés premissas basicas: (a) a propriedade
intelectual seria tratada como qualquer outra forma de propriedade; (b) ndo seria presumido

que direitos de propriedade intelectual conferem poder econdmico/posi¢cdo dominante ao seu

234 Nesse sentido, vide HOVENKAMP, The Antitrust Enterprise Principle and Execution, Harvard University
Press, 2005, p. 250 e ss.

2% Baker et al. também consideram que essa lista de vedacBes era altamente influenciada pelo pensamento
tedrico existente na época que tratava restricdes verticais como ilicitos per se por ndo considerar as eficiéncias
que poderiam decorrer de tais condutas (op.cit., p. 1122)
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detentor; e (c) praticas relacionados a licenciamento de propriedade intelectual geralmente séo
pro-competitivas.

Essa mesma linha continuou a ser adotada no Guia emitido em 2017. Ele também
prevé como principio geral que as agencias de defesa da concorréncia aplicardo a mesma
metodologia de analise aplicavel a qualquer outro tipo de direito. Ele esclarece que as
caracteristicas especificas dos direitos de propriedade intelectual devem ser levadas em
consideracdo pelas agéncias. No entanto, elas ndo exigem a adoc¢do de principios diferentes

em sua analise®®.

Referido Guia alerta sobre riscos advindos das seguintes quatro préaticas: (a) imposicao
de preco de revenda; (b) pratica de venda-casada; (c) contratagdo com exclusividade; e (d)
grantbacks®®'.

De acordo com Bradish®®

, nos Estados Unidos, a analise para configuracdo de
infracdes envolvendo abuso de direitos de propriedade intelectual é a mesma analise daquela

realizada para qualquer outro direito. Desse modo, a investigacao antitruste verificaréa:

a) Qual é o mercado relevante afetado pela conduta investigada?

b) hé& a possibilidade de exercicio de posicdo dominante no mercado relevante
afetado?

C) Quais sdo o0s potenciais efeitos anti-competitivos?

d) Quais séo as eficiéncias ou outras justificativas para a limitagédo?
e) Os efeitos anticompetitivos geram efeitos superiores ao beneficios pro-

competitivos?

A experiéncia dos Estados Unidos é que em recusas para licenciar somente
configurardo infragdes a ordem econdmica em situagbes bem limitadas. Além disso, as
autoridades de defesa da concorréncia nos Estados Unidos geralmente ndo utilizam

intervencdo antitruste para regular royalties.

23 https://www. ftc.gov/system/files/documents/public_statements/1049793/ip_guidelines_2017.pdf

%7 Trata-se de uma cléusula que estabelece que o direito de o licenciador ser retrolicensiado em relagdo a
quaisquer aprimoramentos desenvolvidos pelo licenciado (Cf. BRANCHER, op. cit., p. 143).

28 BRADISH, Kathellen. Examining the interface between the objectives of competition policy and intellectual
property. Disponivel em: http://unctad.org/meetings/en/Presentation/cicplp2016c11_ccKathleenBradish_en.pdf


https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/1049793/ip_guidelines_2017.pdf
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A Estudo de caso de julgados dos Estados Unidos sobre potenciais abusos de direito

de propriedade intelectual

Gavin, Kovac e Baker elencam as seguintes condutas ligadas a direitos de propriedade
intelectual: (a) exercicio de direitos obtidos ilegalmente; (b) supressdo de inovagdo por
empresas rivais mediante aquisicfes; (c) manipulacdo de padronizagdo e certificagOes de
produtos; (d) supresséo de inovagao por rivais por uma empresa dominante; (e) venda-casada;
(f) recusa de licenciar e vender; e (g) tentativas de impedir ou retardar a entrada mediante

acordos com empresas rivais>>°. Nés passamos a analisar os casos destacados pelos autores.
(a) Exercicio de direitos obtidos ilegalmente

No caso Walker Process Equipment, Inc. versus Food Machinery &Chemical

Corporation®*
conferem o direito de excluir outros se foi obtida legitimamente. Desse modo, caso o direito

, a decisdo deixou claro que os direitos de propriedade intelectual somente

de propriedade intelectual tenha sido obtido ilegalmente, o seu suposto detentor podera

incorrer em infracdo a ordem econémica.
(b) Supressao de inovacdo por empresas rivais mediante aquisicdes

No caso Mc Donald versus Johnson & Johnson®*!, os ex-acionistas da empresa Mc.

Donald desenvolveram um aparelho para mitigar a dor e, posteriormente, alienaram suas
participacGes na empresa para a Johnson & Johnson. Posteriormente, eles ingressaram com
uma acao judicial contra a Johnson & Johnson alegando que ao invés de promover o produto,
a Johnson & Johnson o suprimiu do mercado a fim de manter as vendas de analgésicos. As
alegacdes relativas a infracdo a ordem econémica foram rejeitadas devido a falta de dano
potencial a concorréncia. Segunda a Corte competente, como 0s acionistas da empresa ja
haviam alienado suas participacbes a Johnson & Johnson, eles ndo poderiam mais ser
considerados rivais a empresa. Desse modo, a conduta da Johnson & Johnson ndo resultou na
exclusdo de nenhum concorrente — real ou potencial — do mercado. Outrossim, como o

produto ndo havia sido lancado, nenhum consumidor foi prejudicado pela conduta®?.

(c) Manipulacao de padronizacéo e certificacdes de produtos

2 BAKER ET AL, op. cit, p. 1066.

240 382 us 175, 86 S.Ct 347, 15 LE 2d 247 (165).
241 733 F.2d 1370 (8th Cir. 1983).

%2 BAKER ET AL, op. cit., p. 1072.
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No caso American Society of Mechanical Engineers (ASME) versus Hydrolevel

Corporation®*, a Suprema Corte dos Estados Unidos debateu a alegacdo de um dos membros
da ASME ter utilizado sua posicdo como membro para promover um codigo que excluia do
mercado um dos concorrentes entrantes no mercado. Em 1982, a ASME publicava mais de
400 cadigos e padrbes de engenharia e industria. Desse modo, a Suprema Corte considerou
que se uma empresa ndo ofertava produtos em conformidade com os padrdes recomendados
pela ASME, estaria em desvantagem competitiva. Dentre tais codigos, a ASME publicou o
padrdo recomendado para os componentes de caldeiras (heating boilers). Ocorre que esse
mercado contava com apenas dois concorrentes, a saber, (a) a McDonnel & Miller, uma
empresa dominava o mercado de low-water fuel cutoffs e; (b) uma empresa entrante
denominada Hydrolevel Corporation que ofertava um produto alternativo. Apos a Hydrolevel
conquistar clientes, a Mc. Donnel& Miller utilizou sua posicdo na ASME para apresentar uma
consulta a ASME questionando se o produto ofertado pela Hydrolevel atendia os padrbes
sugeridos por sua regulamentacdo, e a resposta da ASME foi negativa. Com base nesses
indicios, a Suprema Corte concluiu que a Mc Donnel & Miller utilizou a sua posicdo na

ASME para tentar obstruir a atuacdo da Hydrolevel®**.

No caso Dell Computer Co.?**, discutiu-se mais uma vez a questéo da padronizacéo.

Em 1992, uma entidade de padronizacdo denominada de Videio Eletronics Standards
Association (VESA) estabeleceu um padrdo referido como “VLbus”. Esse padrido era
utilizado para a transferéncia de instrucGes entre o computador e equipamentos periféricos. A
Dell participou do processo de elaboracdo do padréo, no entanto ndo revelou que era detentora
de direitos de propriedade intelectual relativos ao processo de implementacdo do referido
padrdo. Desse modo, ap6s a ado¢do do padrdo pelo mercado de computadores, a Dell
anunciou que cobraria royalties, 0 que gerou incertezas sobre o custo que a ado¢do do novo
padrdo envolveria. Diante disso, a VESA apresentou uma reclamagéo perante a Federal Trade
Comission (FTC)?*®, que acusou a Dell de adotar condutas anticompetitivas. Em decorréncia
disso, em 1996, a Dell celebrou um acordo com a FTC no qual renunciou a cobranca de

royalties dos fabricantes de computadores que aderiram ao padrdao VLbus.

243 456 US 556, 102 S. Ct. 1935, 72 (1982).

24 BAKER ET ALL, op. cit., p. 1067-1069.

25 Dell Computer Co., 121, F.T.C. 616, 617-618 (1996).

246 A Federal Trade Commission é uma agéncia do governo dos Estados Unidos, cujo papel é a protegdo ao
consumidor e a eliminagdo e prevencao e repressao de praticas comerciais anticompetitivas.
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No caso Qualcom®*’, a Corte competente concluiu que a ndo divulgacdo de dados
relacionados a direitos de propriedade intelectual em um processo de elaboracdo de um
padrdo configurava enganosidade e detinha o potencial de distorcer a concorréncia nos
mercado relevantes.

Por sua vez, no caso Rambus Inc.?*®

, a Corte competente enfrentou a mesma
discussdo, mas alcangou conclusdes distintas. A Rambus era uma empresa que desenvolvia
tecnologias para transmissdo de dados em alta velocidade (DRAM). Durante os anos 90, uma
entidade voltada para a padronizacdo denominada JEDEC desenvolveu um novo padrdo para
DRAM. A Rambus nédo revelou que detinha direitos de propriedade intelectual a JEDEC e
continuou a adquiri-los durante o periodo de desenvolvimento desse padrdo. Ao analisar o
caso, a FTC concluiu que a Rambus violou a legislacdo antitruste tendo em vista que: (a) a
omissdo da Rambus ao ndo fornecer as informacdes solicitadas pela JEDEC contribuiu
materialmente para a decisdo da JEDEC de incluir as referidas tecnologias no padréo de
DRAM; (b) a Rambus apenas revelou que detinha direitos de propriedade intelectual apos a
adocdo do novo padrdo, momento em que 0s usuarios estariam obrigados a seguir o padrdo; e
(c) a Rambus cobrou royalties mais elevados para utilizacdo dessa tecnologia. No entanto, a
Corte competente ndo manteve o entendimento da FTC por entender que: (a) as regras de
divulgacdo da JEDEC ndo eram claras, de modo que ndo restava claro o dever de fornecer os
dados relativos as patentes. Desse modo, de acordo com a deciséo judicial, a ndo divulgacao
dos direitos de propriedade intelectual somente poderia ser considerada uma infracdo a
legislacdo antitruste se for provado que, caso o participante tivesse divulgado tais dados, ele

ndo seria incluido no padrdo.
(d) Supressao, por uma empresa dominante, de inovagao por rivais

Existem diversos casos que discutem se empresas dominantes adotaram estratégias

para impedir ou retardar a rivalidade imposta por produtos novos e inovadores.

No caso California Computer Products Inc. versus IBM Corporation®*®, foi debatido se

o0 lancamento de novos desenhos de produtos pela IBM tinha o intuito de retardar a rivalidade
por concorrentes. No caso, a Corte competente concluiu que as reestruturagdes dos produtos
da IBM resultaram em reducdo de custos e aprimoramento de performance. Desse modo, a

IBM ndo foi responsabilizada por infragcdo a ordem econémica.

27 Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc., 501 F.3d 297, 314 (3d Cir. 2007).
248 Rambus Inc. v. F.T.C., 522 F.3d 456, 469 (D.C. Cir. 2008)
29613 F.2d 727, 744 (9" Cir. 1979).
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Uma discussdo similar foi enfrentada no caso Berkey Foto Inc. versus Estman

Kodak®®. Nesse caso, a Kodak foi acusada de explorar seu monopélio no mercado de filmes
fotograficos amadores por introduzir diversos tipos de filmes que somente funcionavam nas
cameras da Kodak. A Kodak retirava do mercado os produtos antes ofertados no momento em
que ocorria 0 langamento dos novos produtos. A Corte competente rejeitou o argumento da
empresa Berkey de que a Kodak teria a obrigacdo de divulgar os novos produtos para as

empresas rivais com o objetivo de facilitar que desenvolvessem produtos compativeis.

(e) Venda- casada

251

No caso Image Technical Services, Inc. versus Eastman Kodak, Co.”", a Suprema

Corte Americana debateu se o fato da Kodak condicionar a venda de pecas de reposicao a
contratacdo do respectivo servico de manutencdo. Vé-se que havia a tentativa de alavancar o
poder de mercado de um segmento no qual se detinha direitos de propriedade intelectual
(pecas) para um segmento no qual ndo se detinha direitos (manutencdo). Assim sendo, a
Kodak tentava estender o seu monopolio conferido legalmente que era restrito a pecas a outro
mercado, qual seja, de reposicdo. Desse modo, a empresa foi responsabilizada por violacéo a

politica antitruste.

Em maio de 1998, o Departamento de Justica dos Estados Unidos ajuizou reclamagdes
em face da Microsoft alegando que a empresa teria adotado préaticas anticompetitivas
relacionadas ao seu navegador de Internet que competia com o navegador da Nestcape. A
Microsoft alegou gque as autoridades tinham o dnus de demonstrar que 0 nexo causal entre a
conduta adotada pela Microsoft e a manutencdo de seu poder de mercado. A Microsoft foi

responsabilizada por infracdo a ordem econdmica.

No caso Microsoft Corporation®*?, o Departamento de Justica ajuizou uma acéo contra

a Microsoft argumentando que ela estava praticando venda casada do produto Internet
Explorer com o seu operador do sistema windows. Na época, 0 Departamento de Justica
alegou que a pratica devia ser analisada como um ilicito per se. O tribunal entendeu que (a) a
Microsoft requereu que os adquirentes da licenca do produto Windows 95 e 98 também
adquirissem a licenca para o Internet Explorer realizando uma venda Unica com um preco
unitario para ambas as licencas; (b) a Microsoft ndo permitiu que os operadores

desinstalassem ou deletassem o Internet Explorer do Windows; (c) Microsoft programou o

50603 F. 2d 263 (2™ Cir. 1979).
%1125 F. 3d, 1195 (9" cir. 1997). .
2 253 F.3d 34 (D.C. Cir. 2001).
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Windows para dificultar que os usuérios conseguissem deletar ou remover facilmente o

Internet Explorer; e (d) a programacéo do Windows sobrepunha a preferéncia do usuario.

Outrossim, a Corte competente entendeu que os quatro elementos caracterizadores da
venda casada estavam presentes, a saber, (a) o produto primario e secundario referem-se a
dois mercados distintos; (b) a Microsoft detinha poder de mercado no mercado primario; (c)
n&o foi concedida a escolha ao consumidor de adquirir os dois produtos separadamente; e (d)
a venda-casada implicada em reserva substancial da demanda do mercado relevante do

produto secundario. Apos recorrer, a Microsoft celebrou um acordo com as autoridades.
(f) Recusa de licenciar e de vender

No caso SCM Corporation versus Xerox**®, a SCM acusou a Xerox de adquirir e,

posteriormente, recusar-se a licenciar patentes relacionadas a fotocdpia de papel. De acordo
com a SCM, a recusa da Kodak a impedia de competir efetivamente no mercado. Na deciséo,
a Corte competente ressaltou que as leis de propriedade intelectual conferem o direito de
excluir outros agentes econdmicos da exploracdo do produto protegido pelo direito patentéario
pelo periodo estabelecido pela Lei. Outrossim, ela afirmou que, mesmo quando o produto
protegido pelo direito de propriedade intelectual € tdo bem sucedido a ponto de dar origem a
um mercado autbnomo e, entéo, ele passa a implicar numa monopolizacdo de um mercado,

havera uma restri¢cdo temporaria da rivalidade devido aos direitos de propriedade intelectual.

No caso CSU, LLC versus Xerox Corporation®*, discutiu-se a legalidade de uma

politica adotada pela Xerox de se recusar a vender pecas de reposicdo para prestadores de
servicos independentes que concorriam com a empresa bem como a disponibilizar os manuais
e o softwares. A Corte competente entendeu que somente haveria de se falar em violagéo
antitruste se os direitos de propriedade intelectual tivessem sido obtidos ilegitimamente, o que
nédo se discutia no caso. Desse modo, ela ndo conclui que a empresa ndo havia praticado uma

violagao.

(9) Tentativa de impedir ou retardar a entrada de empresas rivais mediante

acordos com empresas rivais

No caso Hoechst Marion Roussel Inc.( sucedida pela Aventis), Carderm Capital L.P. e

Andrx Corp®®, a FTC acusou a Hoechst de pagar & Andrx Corporation milhdes de délares

253 645 F.2d 1195 (2" Cir. 1981).
24203 F.3d 1322 (DC, 2000).
25 Hoechst Marion Roussel Inc.( sucedida pela Aventis), Carderm Capital L.P. e Andrx Corp, 9293.
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para ndo comercializar e distribuir uma versdo genérica do Cardizem CD da Hoechst, um
medicamento a base do principio ativo diltiazem, administrado uma vez ao dia no tratamento
da hipertenséo e angina. Em margo de 2000, a FTC acusou as duas empresas farmacéuticas e
a empresa Carderm (detentora de determinadas patentes relacionadas) de celebrarem um

acordo para que a Andrx retardasse o langcamento de um medicamento genérico.

No caso Schering-Plough Corporation®®, as autoridades de defesa da concorréncia dos

Estados Unidos entenderam que o acordo celebrado em 1998 entre a Schering-Plough e a
empresa Upsher Smith Laboratories violava a politica antitruste. Isso porque, por meio do
referido acordo, a empresa Upsher havia concordado em retardar o lancamento de um
suplemento de potéssio patenteado detido pela Schering-Plough denominado de K-Dur até a
expiracdo da patente que ocorreria 2001 e, em contrapartida, recebeu um pagamento de USD
60.000,00 (sessenta milhGes de ddlares). A Corte competente entendeu que ndo havia provas
de infragdo a ordem econ6mica devido & auséncia de analise de possiveis eficiéncias

decorrentes do acordo.

B. Comentarios sobre os julgados dos Estados Unidos sobre potenciais abusos de

direito de propriedade intelectual

Com base na andlise dos referidos casos, verificamos mencao a, pelo menos, 7 (sete)
tipos de condutas envolvendo direitos de propriedade intelectual: (a) exercicio de direitos
obtidos ilegalmente; (b) supressdo de inovacdo por empresas rivais mediante aquisicdes; (c)
manipulacdo de padronizacdo e certificacdes de produtos; (d) supressdo de inovacdo por rivais
por uma empresa dominante; (e) venda-casada; (f) recusa de licenciar e vender; e (Q)

tentativas de impedir ou retardar a entrada mediante acordos com empresas rivais.

Primeiramente, cabe destacar uma hipotese que claramente se distingue das demais,
qual seja, quando o detentor do direito de propriedade intelectual obteve o referido direito
mediante fraude. Nessas hipoteses, ndo ha se de falar em exercicio legitimo de direito ou da
necessidade de manutencdo dos incentivos em favor da inovagédo, ja que aquele agente
econdmico ndo preenche os requisitos legais para deter a protecdo ao direito de propriedade

intelectual. E que foi discutido no caso Walker Process Equipment.

256 402 F.3d 1056 (11th Cir. 2005).
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Além disso, é facil destacar que existe um Unico tipo de conduta que se referia a uma
conduta coordenada potencialmente ilegal. Tratam-se de acordos celebrados entre empresas
farmacéuticas rivais para retardar ou impedir o lancamento de um genérico. Nesses €asos,
tendo em vista que se trata de um acordo entre agentes econdémicos que ultrapassa a protecdo
conferida pela legislagéo de propriedade intelectual para impedir ou retardar o langamento de
um genérico®’, se a conduta tiver o potencial de gerar um efeito liquido negativo, ela

constituira infragdo a ordem econdmica.

Desse modo, os remanescentes cinco tipos de conduta envolvendo direitos de
propriedade intelectual referem-se a condutas unilaterais, a saber, (a) supressédo de inovacéo
por empresas rivais mediante aquisi¢des; (b) manipulacdo de padronizagéo e certificacOes de
produtos; (c) supressao de inovacdo por rivais por uma empresa dominante; (d) venda-casada;

e (e) recusa de licenciar e vender.

Né&o identificamos casos em que se discutiu a imposi¢do de royalties abusivos. 1sso
implica no reconhecimento de que explorar economicamente o objeto do direito de

propriedade intelectual configura exercicio regular de direito.

Acresce-se a isso que explorar economicamente a invencdo, tecnologia ou obra
protegida pelo direito de propriedade intelectual tampouco constitui violacdo antitruste, ainda
que essa tecnologia seja incorporada em padrdo adotado por determinada industria. No
entanto, caso as titulares de direitos de propriedade intelectual adotem comportamentos
oportunistas nos processos de elaboracdo desses padrdes e tentem, mediante a adocdo de
praticas de enganosidade, induzir a erro as entidades que desenvolvem esses padrdes e as
indUstrias que a eles aderirem, podera restar caracterizada violacdo antitruste. Nesses casos,

como se viu em Dell, Qualcom e Rambus, para configuracdo de infracdo a ordem econémica,

para além da verificagdo de possivel efeito liquido negativo, existe ndo s6 uma discusséo
relevante sobre o énus de prova de demonstrar que de fato houve enganosidade ou omissao
dolosa por parte da titular do direito de propriedade intelectual, como também sobre se o
padrdo adotado seria distinto caso o titular ndo tivesse agido como enganosidade. Vé-se,
portanto, que os direitos de propriedade intelectual ndo sdo o ndcleo da violagdo antitruste,

mas somente coadjuvantes.

%7 A legislagdo dos Estados Unidos permite que uma empresa lance um medicamento genérico antes do prazo de
expiracdo da patente.
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Os casos relativos a recusa de venda ou de licenciamento essencialmente discutem os
limites do direito de propriedade intelectual @ medida que o detentor detém a exclusividade do

uso e da protecdo do objeto. Casos como SCM Corporation vs. Xerox, e CSU, LLC versus

Xerox sedimentaram a admisséo de que o direito de explorar com exclusividade a criacdo ou
obra protegido pela propriedade intelectual e, assim, impedir que concorrentes fagam uso
daquela criacdo especifica, constitui exercicio legitimo de direito de propriedade intelectual e,

como tal, ndo configura violacdo antitruste.

De modo similar, a aquisi¢cdo de uma tecnologia e a sua posterior ndo-utilizacdo nao
foi considerada uma infracdo a ordem econémica tendo em vista que essa conduta ndo gerou

um prejuizo potencial para concorréncia.

No mesmo sentido, os casos relativos a lancamento de novos produtos que afetavam
diversamente tanto concorrentes como empresas que atuam em mercados downstream
reforcam a conclusdo de que o langamento de novos produtos e tecnologias ndo foram (e,
tampouco, deveriam ser) desincentivados pelas autoridades. E o que se depreende das

decisbes emitidas nos casos California versus IBM e Berkey versus Kodak Isso se da porque

sdo comportamentos tipicos da concorréncia pela inovacao.

Por fim, os casos envolvendo venda-casada deixam claro que o titular de direito de
propriedade intelectual ndo deve tentar alavancar o eventual poder de mercado conferido pela
patente em um mercado para outro mercado. Nesse ponto, cabe relembrar que o escopo de
protecdo dos direitos de propriedade intelectual € limitado para permitir a exploracdo
econbmica da criacdo, invencao, tecnologia ou obra protegida e, ndo para outros produtos do
mesmo mercado e, menos ainda, para outros mercados. Assim, se a pratica de venda-casada
gerasse efeitos liquidos negativos sobre a concorréncia, restaria caracterizada a infracdo a

ordem econ6mica, como se deu no caso Image versus Kodak.

Ante 0 exposto, a linha que separa o exercicio legitimo de direito de propriedade

intelectual do seu abuso para fins de politica antitruste comeca a se tornar mais clara.

Passemos a estudar a experiéncia da Comisséo Europeia.

82° Estudo de casos relativo a julgados da Comissdo Europeia
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De inicio, é importante considerar que o objetivo principal do TFUE, no que se refere
a politica antitruste, € progresso econémico e social e a integracdo econdmica dos Estados
membros.

Prevé o artigo 102 do TFUE **%;

E incompativel com o mercado interno e proibido, na medida em que tal seja
susceptivel de afetar o comércio entre os Estados-Membros, o facto de uma
ou mais empresas explorarem de forma abusiva uma posicdo dominante no
mercado interno ou numa parte substancial deste.

Estas préticas abusivas podem, nomeadamente, consistir em:

a) Impor, de forma direta ou indireta, precos de compra ou de venda ou
outras condic@es de transacdo nao equitativas;

b) Limitar a producdo, a distribuicdo ou o desenvolvimento técnico em
prejuizo dos consumidores;

c) Aplicar, relativamente a parceiros comerciais, condi¢des desiguais no caso
de prestacdes equivalentes colocando-os, por esse facto, em desvantagem na
concorréncia;

d) Subordinar a celebragdo de contratos a aceitagdo, por parte dos outros
contraentes, de prestagdes suplementares que, pela sua natureza ou de acordo
COm 0S Usos comerciais, ndo tém ligagdo com o objeto desses contratos.

O artigo 102 do TFUE endereca monopdlios e poder de mercado. Desse modo, ele ndo
é aplicavel a acordos entre agentes econémicos, mas sim ao abuso unilateral por um agente
econdmico que detém posicdo dominante. Desse modo, o artigo 102 visa coibir e regular o
comportamento de agentes econdmicos que ndo é suficientemente restringido pelo
comportamento dos demais agentes econdmicos atuantes nesse mercado®°.

Para isso, ele proibe o abuso de posicdo de dominante e prevé a aplicacdo de
penalidades pelo descumprimento dessa proibicdo que inclui ndo sé a aplicacdo de
penalidades pecuniarias como também a determinagdo de adogdo de remédios estruturais.

Segundo Jones e Sufrin, existem cinco elementos que devem ser estabelecidos pela
Comissdo Europeia a fim de que a proibicdo contida no artigo 102 possa ser aplicada, quais
sejam, (a) participacdo de um ou mais agentes econdmicos na conduta investigada; (b) a
detencéo de posicdo dominante por, pelo menos, um dos agentes econdmicos envolvidos; (c)
a posicdo dominante deve ser detida no mercado interno ou em parte substancial dele; (d) a
caracterizagdo de abuso de posi¢do dominante; e (e) a verificacdo efeitos lesivos no comércio

entre Estados Membros?®,

258 0 TFEU esta disponivel em: https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/eu_citizenship/consolidated-treaties_pt.pdf#page=89. Acesso em 20 de junho de 2018.
29 JONES; SUFRIN, op. cit., p. 259-260.

260 E importante notar que os dos objetivos do Tratado impactam a analise feita pela Comissdo Europeia nos
casos relacionados a direitos de propriedade intelectual. O Tratado tem como objetivo fortalecer o mercado
Unico para todos os paises membros da Unido Europeia. Ocorre que direitos de propriedade intelectual podem
suscitar ndo somente problemas relacionados a grau de concorréncia nos mercados como também restrigdes em
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Na pratica, conforme indicado por Jones e Sufrin, as discussdes nos casos concretos
geralmente se concentram em duas questfes principais, a saber:

a) O agente econdmico investigado detém posi¢do dominante?

b) O agente econdmico investigado cometeu abuso? %

Para responder a tais questdes, é necessario definir os mercados relevantes nos quais o
agente econdmico atua e calcular sua participa¢do de mercado. Apds isso, caso se conclua que
0 agente econbmico detétm uma posicdo dominante, € necessario qualificar seu
comportamento como neutro, pro-competitivo ou como abusivo.

Whish e Bailey também entendem que o artigo 102 do TFUE foi adotado como
fundamento para a intervengdo da Comissdo Europeia em casos em que ela entendeu que
restava caracterizado exercicio impréprio do direito de propriedade intelectual.®%.

Desse modo, passamos a analisar os casos que a doutrina analisada indica como
precedentes relativos a investigacbes conduzidas pela Comissdo Europeia envolvendo
supostos abusos de direito envolvendo direitos de propriedade intelectual.

A Estudo de caso de julgados da Comissdo Europeia sobre potenciais abusos de

direito de propriedade intelectual

De inicio, € importante notar que a Comissao Europeia somente interviu em poucos
casos relativos a supostos abusos de posicdo dominante envolvendo direitos de propriedade

intelectual em raras ocasites?®,

Whish e Bailey elencam as seguintes condutas que sdo intrinsecamente ligadas aos
direitos de propriedade intelectual: (a) conduta vexatéria e abuso de procedimentos; (b)
aquisicdo ilegal de tecnologia; (c) recusa de licenciar ou fornecer informacéo objeto de

relagdo a livre circulagdo de bens e servigos no mercado Unico. Isso se deve a trés fatores: (a) direitos de
propriedade intelectual geralmente sdo concedidos por autoridades com competéncia nacional, sendo que cada
pais geralmente detém seu préprio sistema juridico relativo a direitos de propriedade intelectual, desse modo, a
protecdo conferida tem limitagdo nacional; (b) direitos de propriedade intelectual podem gerar barreiras a entrada
nos mercados relevantes e, portanto, afetam a determinacéo se um agente econdmico detém posi¢do dominante,
0 que é relevante na analise de casos de supostos abusos de dominancia; e (c) transacBes envolvendo direitos de
propriedade intelectual podem resultar em acordos restritivos & concorréncia, tendo em vista a possibilidade de
concessdo e imposicdo de direitos de exclusividade (Cf. JONES; SUFRIN, op. cit., p. 707 e 259-260).

81 pid., p. 261.

%2 \WHISH; BAILEY, op. cit., p. 796-805.

263 JONES; SUFRIN, op. cit., p. 711.
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protecdo; (d) abusos cometidos na cobranga de royalties por associacOes; e (e) cobrancas

ilegal de royalties.?®*,

(a) Comportamento vexatorio e abuso de procedimentos

265

No caso BBI/Boosey e Hawkes™, a Comissdo entendeu que a propositura de acoes

judiciais vexatorias contra um concorrente por suposta contrafacdo de seus produtos

configurou abuso de posi¢cdo dominante.

No caso Astrazeneca’®®, a Comissdo aplicou uma multa de EUR 60.000.000,00
(sessenta milhdes de Euros) a Astrazeneca por uso inadequado de procedimentos regulatorios.
Astrazeneca tinha requerido a patente de um medicamento denominado de Losec. Apds isso,
ela requereu patentes suplementares por formulagdo com base em informacbes enganosas.
Além disso, a Astrazeneca detinha autorizacdo para vender o referido medicamento em
capsulas solidas e em tabletes, no entanto ela deixou de comercializa-las na forma da capsula

solida.

No caso Rambus®®’, a Comisséo Europeia iniciou uma investigagdo que visava apurar
se a Rambus tinha praticado “patent ambush”. Uma vez que o padrio de tecnologia foi
determinado, ela poderia exigir o pagamento de royalties dos licenciados que precisem da
tecnologia. O caso foi encerrado apés a celebragdo de um acordo que determinou o valor que
seria cobrado pela Rambus no periodo de cinco anos. No entendimento de Whish & Bailey, o

acordo enderecou um dos efeitos da pratica, mas ndo a conduta em si*®.
(b) Aquisicao ilegal de tecnologia

No caso Tetra Pak®®®, discutiu-se se a aquisicdo, pela Tetra Pak, do grupo de empresas
Liquipak configuraria um abuso de posi¢do dominante. A Elopak era uma distribuidora
exclusiva de méaquinas de esterilizagdo anteriormente ofertadas pela Liquipak e havia
auxiliado a empresa no desenvolvimento de novo maquinario que utilizava a tecnologia
relativa a esterilizagdo de embalagens tetra pack para leite. A Comissdo Europeia concluiu
que a aquisicdo proporcionaria o beneficio de uma licenca exclusiva da tecnologia relativa a
esterilizacdo de embalagens tetra pack para leite. Em particular, essa aquisicdo impediria a

Elopak — que inclusive havia auxiliado o Grupo Elopak a desenvolver a invengdo— de utilizar

24 WHISH; BAILEY, op. cit., p. 796.

265 0J (1987), L 286/36 (1988) 4 CMLR 67.

266 T 321/05 (2010), ECR 100.

7.0 (2009) Case COMP/ 36.636.

28 WHISH; BAILEY, op. cit., p. 806.

269 Caso T-51/89 (1990), ECR 11-309 (1991) 4 CMLR 334.
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a referida tecnologia, o que reforcaria a posicdo dominante da empresa no mercado de

embalagens e maquinario para leite longa-vida.
(b) Recusa de licenciar ou fornecer informacéo objeto de protecao

Whish e Bailey destacam cinco julgados para explicar a analise feita pela Comisséo

Europeia, a saber, (a) Renault’”® e Volvo?"*; (b)_Magill*’%; (c) Oscar Bronner®®; (d) IMS

Health?™; e (e) Microsoft, os quais passamos a analisar?".

Nos casos Renault e Volvo, terceiros desejavam obter licencas dos direitos de desenho

industrial de pecas de reposicdo de veiculos detidos pelos fabricantes de veiculos para que
pudessem produzir pecas de reposicdo de veiculos e argumentavam que a recusa das
montadoras configurava abuso de posi¢do dominante em violagdo ao disposto pelo artigo 102
do TFUE. O TJUE reconheceu que o detentor de direitos de propriedade intelectual detinha o
direito de impedir sua exploracdo por terceiros. Desse modo, decidiu-se que a recusa de
licenciar por si s6 ndo configuraria abuso de posicdo dominante. Ademais, o0 TJUE decidiu
que, na falta de um regramento Unico e/ou harmonizado entre os paises membros da Comissao
Europeia, a competéncia para regular a natureza e a extensdo dos direitos de propriedade

intelectual era de cada um dos Estados Membros.

No caso Magill, o Sr. Magill almejava publicar um guia semanal com a programacao
dos canais de televisdo de trés empresas. Na época, a programacao dos canais de televisao era
divulgada por jornais locais diariamente, mas se referia somente a programacéo do dia da
publicacdo. Desse modo, os consumidores ndo tinham acesso a programacao televisiva com
antecedéncia. A legislacdo conferia protecdo de direitos autorais para programacao televisiva,
razdo pela qual o Sr. Magill requereu licenciamento dos referidos direitos. Os canais de
televisdo recusaram o pedido de licenciamento feito pelo Sr. Magill. O TJEU considerou que
0 exercicio de direito de propriedade intelectual poderia configurar uma conduta abusiva em
“circunstancias excepcionais”. O TJEU concluiu que a recusa de licenciar pelos canais era
abusiva e determinou que os canais fornecessem a informacéo requerida para que terceiros
pudessem publicar a programacéo televisiva com antecedéncia. 1sso porque a recusa tinha

como objetivo alavancar o poder de mercado dos canais de televisdo para o mercado

270 Caso 53/87 Conzoexio Italiano della Componentistica di Ricambio per Autovericoli e Maxicar v Regie
National des Usines Renault (1998), ECR 6039 (1990) 4 CMLR 265.

2 Caso 238/87 (1988), ECR 6211 (1989) 4 CMLR 122.

272 Caso 1989 L78/43, 1989 4 CMRL 757.

23 Caso C-7/97 (1998), ECRI 7791, (1999) 4 CMLR 112.

274 Caso C-418/01 (2004), ECRI 5039 (2004) 4 CMLR 1543.

IS WHISH; BAILEY, op. cit., p. 796-797.
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downstream de guias de televisdo. Além disso, a Corte de Justica destacou que: (a) a obtencdo
da licenca era indispenséavel para o exercicio de uma atividade no mercado secundario; (b) a
recusa impedia o lancamento de um novo produto no mercado para o qual havia demanda
“especifica, constante e regular” em potencial; (c) as empresas televisivas ndo ofertavam o

referido produto; e (d) ndo havia justificativa razoavel para a recusa.

Nesse ponto, cabe destacar que, no entendimento de Whish e Bailey, o fato de
programacdes televisas ndo serem objeto de protecdo legal na maioria dos Estados Membros
da Comissdo Europeia teve um impacto relevante para o resultado. No entanto, como 0s

autores destacam, nenhuma das decisdes conteve esse fundamento?®’®,

No caso Oscar Bronner, como observa Whish e Bailey?”’, o TJEU ressaltou a

existéncia de circunstancias excepcionais no caso Magill para justificar a necessidade de
intervencdo, a saber, (@) a informacdo almejada pelo Sr. Magill era indispensavel para a
publicacdo do novo produto; (b) era possivel demonstrar a existéncia de demanda para 0 novo
produto; (c) ndo havia justificativas razodveis para a recusa; e (d) a recusa eliminaria por

completo a concorréncia no mercado secundario de guias de programacéo televisiva.

No caso IMS Health, a NDC Health estava buscando uma licenca da IMS que era a
lider mundial de dados sobre vendas de medicamentos. A NDC Health almejava acesso ao
procedimento adotado pela IMS Health para processar informagfes relativas a vendas
regionais na Alemanha. Ap6s concluir que o acesso seria indispensavel para a atividade
econbmica almejada pela NDC no mercado secundario, o TJEU passou a considerar 0s
demais trés requisitos do teste adotado no caso Magill, tal como havia feito no caso Bronner.
Nesse caso, o TJEU admitiu que a existéncia de discricionariedade na analise do que
configuraria impedir o desenvolvimento de um mercado secundario e no conceito de “novo
produto”. No entanto, ela deixou claro que o “novo produto” ndo poderia ser apenas uma

réplica ou imitacdo do produto ofertado pelo detentor do direito de propriedade intelectual.

No caso Microsoft, a Comissdo concluiu que a Microsoft detinha posicdo dominante
em dois mercados, quais sejam, (a) mercado de sistemas operacionais para computadores
pessoais; e (b) mercado de sistemas operacionais para servidores. A Comissdo decidiu que a
Microsoft tinha abusado de sua posi¢cdo dominante por se recusar a fornecer informacgdes para

concorrentes com informacdes relativas a interoperabilidade dos sistemas que permitiria que

278 |pid., p. 798.
" Ibid., p. 799.
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eles desenvolvessem produtos que competiriam com os produtos ofertados pela Microsoft no
mercado de servidores. A Comissdo também responsabilizou a Microsoft por abuso mediante
a préatica de venda casada de sistemas operacionais e 0 seu media player. No entendimento da
Comissdo Europeia, a recusa configurava uma tentativa de alavancar o poder de mercado

detido pela Microsoft no mercado de sistemas operacionais para outros mercados.

A deciséo do TJEU fez referéncia expressa ao entendimento adotado pela Comissao

nos casos Volvo, Magill e IMS Health de que somente em “circunstancias excepcionais” o
exercicio de um direito de propriedade intelectual pode ser considerado abusivo, quais sejam,
(@) a recusa deve se referir a produto ou servico indispensavel para exercer a atividade
econdémica em outro mercado; (b) a recusa deve gerar o risco de eliminacdo de parte
substancial da concorréncia em outro mercado; (c) a recusa deve impedir a oferta de um novo
produto para o qual exista demanda em potencial; e (d) inexisténcia de justificativas objetivas

para a recusa.

Whish e Bailey também observam que o TJEU ressaltou a existéncia de circunstancias
excepcionais, a saber, (a) a informacdo almejada pelos concorrentes era indispensavel para o
desenvolvimento do produto; (b) a recusa limitaria a concorréncia efetiva em um mercado
“vizinho”; e (c) a recusa impede o lancamento de um novo produto. No entanto, conforme
ressaltado pelos autores, a Corte de Justica ndo conseguiu identificar o0 novo produto que seria
langado pelos concorrentes ap6s o recebimento da informagéo solicitada, desse modo a Corte

defendeu que o novo produto deveria ser interpretado como o desenvolvimento técnico?’®.
(c) Abusos cometidos por associa¢des na cobranca de royalties

Whish e Bailey ensinam que o Artigo 102 do TFUE ja foi aplicado a associagdes e
entidades que administram direitos autorais em beneficio de autores e editoras. Eles destacam
o caso CISAC?™ como principal precedente para entender abusos cometidos por associagoes

na cobranca de royalties™®.

No caso CISAC, a Comissdo Europeia proibiu a Confederagdo Nacional de Autores e
Compositores (International Confederation of Authors and Composers) e outras vinte e
quatro associacdes de cobranca de limitar a oferta de servigos fora do territério nacional de
cada uma das associagfes. A Comissdo rejeitou 0s argumentados apresentados pelas

associacOes de que a restricdo territorial era justificada pela natureza territorial do direito

2’8 |bid., p. 800 - 801.
279 Caso T-422/08.
%80 |hid., p. 800 - 801.
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autoral e da necessidade de proximidade da associacdo que conferia a licenca e do uso
comercial. Desse modo, ela entendeu que tais sociedades ndo podem discriminar empresas
sediadas em outros paises membros. Em sua decisdo, ela indicou que ndo ha nada ilegal na
constituicdo de associagcdes para cobranca de royalties. No entanto, configura exercicio
abusivo: (a) a discriminacgdo de sociedades sediadas em outros paises de modo a ndo aceita-las
como membros; (b) clausulas nos contratos associativos que proibam os membros de agir
unilateralmente; e (c) praticas que tentem estender a protecdo de obras protegidas a obras ndo

protegidas.

(d) Cobranca ilegal de royalties

281

No caso Eurofix-Banco versus Hilti", a Comissdo Europeu considerou que a

cobranca de royalties em valor excessivo pela Hilti tinha o objetivo de bloguear ou, pelo

menos, retardar a entrada de concorrentes no mercado de cartuchos de prego.

No caso Duales System for Deustchaldn®®?, discutiu-se se o fato da DSD, um agente

econdmico que operava um sistema para coleta e reciclagem de lixo na Alemanha, cobrar uma
royalties para o uso de uma embalagem contendo sua marca “Green Dot”, independentemente
de o cliente utilizar os servicos da DSD. A Comissdo Europeia considerou que a cobranca de
royalties era abusiva porque desincentivaria a contratacdo de concorrentes da DSD. A deciséo
da Comissdo Europeia foi mantida pelo TJEU.

B. Comentarios sobre os julgados da Comissdo Europeia sobre potenciais abusos de

direito de propriedade intelectual

A maior parte das condutas analisadas refere-se a condutas unilaterais com excegéo

dos acordos entre associacOes para fixar royalties e impedir a entrada de novas associacoes.

De inicio, como se d& nos Estados Unidos, a adog¢ao de comportamentos pautados pela
enganosidade seja em meios administrativos, judiciais ou em associacfes que busquem
perpetuar, ampliar a protecdo conferida ou conferir participacdo de mercado a produtos
protegidos pela patente podem configurar infracdo a ordem econémica se tiverem o potencial
de gerar efeitos liquidos negativos a concorréncia. Nesse ponto, nos parece adequado indicar

gue a questdo nuclear de casos BBI, Astrazeneca e Rambus estdo muito mais ligados a

comprovacdo da adocdo de um comportamento oportunista vexatorio ou pautado pela

281 0] (1988), L 65/19, (1989), 4 CMLR 677.
%82.0J (2001) L 166/1, (2001) 5 CMLR 609.
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enganosidade. Desse modo, a questdo nuclear nesses casos nao é o direito de propriedade
intelectual, mas sim a enganosidade adotada por tais empresas em processos ou
procedimentos judiciais, administrativos ou empresariais a fim de ampliar ou perpetuar seu

dominio de mercado.

Outrossim, € interessante a abordagem adotada pela Comissdo Europeia no caso
TetraPak. Nesse caso, na pratica, a aquisicao feita pela empresa tinha o efeito de desapropriar
um dos inventores da possibilidade de explorar tecnicamente a tecnologia. Desse modo, ao
considerar a aquisicdo como ilegal, a Comissao Europeia acabou protegendo a Elopak que

voltou a poder utilizar a tecnologia que tinha ajudado a desenvolver.

Além disso, é digno de nota que a Comissdo Europeia ja interviu em casos de

cobranca abusiva de royalties como se verificou nos casos Eurofix-Banco versus Hilti e

Duales System for Deustchaldn. Essa intervencdo talvez seja explicada pelo objetivo

primordial das autoridades de concorréncia promover a livre-concorréncia entre 0s paises

membros.

Nos casos que investigam recusa de licenciar ou de fornecer informacdo objeto de
protecdo, o cerne da discussao enfrentada pela Comissdo Europeia para diferenciar o exercicio
do abuso de direitos de propriedade intelectual €: até que ponto um detentor de direito de
propriedade intelectual pode ser obrigado a licenciar seu direito de propriedade intelectual a
um terceiro? De inicio, € importante notar que em nenhum dos casos analisados, as
autoridades procederam simples e unicamente a uma analise dos efeitos liquidos potenciais da
recusa para aferir se ela era ilicita, a afericdo dos efeitos configurou apenas um dos passos da
analise. Além disso, como a recusa configura uma conduta unilateral, as autoridades deveriam
verificam se havia justificativas plausiveis para a recusa — assim como ocorre em todos 0s
casos de abuso de dominancia. Em verdade, como verificado houve um desenvolvimento do
entendimento da Comissdo Europeia, de modo que a configuracdo de infracdo & ordem
econémica em casos de conduta deve observar as seguintes condic¢des: (a) a recusa deve se
referir a produto ou servigco indispensavel para exercer a atividade econdmica em outro
mercado; (b) a recusa deve gerar o risco de eliminacdo de parte substancial da concorréncia
em outro mercado; (c) a recusa deve impedir a oferta de um novo produto para o qual exista

demanda em potencial; e (d) inexisténcia de justificativas objetivas para a recusa.
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§3° Estudo de julgados do Tribunal do CADE

De inicio, cabe notar que sdo poucos os julgados do CADE que analisam condutas
abusivas envolvendo direitos de propriedade intelectual. De acordo com estudo produzido
pelo Centro de Direito Internacional para a Organizacdo Mundial de Propriedade Intelectual,
de 1994 a 2013, as autoridades de defesa da concorréncia brasileira analisaram 101 casos
envolvendo direitos de propriedade intelectual, sendo que apenas seis se referiram a préaticas

anticompetitivas®®.

A Estudo de caso de julgados do CADE sobre potenciais abusos de direito de

propriedade intelectual

Neste trabalho, identificamos a emissdo de decisGes terminativas pelo Tribunal do
CADE em nove investigacOes relativas a infragdes a ordem econdmica. Os referidos casos
podem ser divididos conforme a infracdo investigada, a saber, (a) conduta vexatoria e abuso
de procedimentos (sham litigation); (b) abusos cometidos na cobranca de royalties por
associacgoes; (c) cobranca abusiva de royalties; (d) exercicio abusivo de direito de propriedade

intelectual; e (e) outras condutas (incluindo venda-casada).
(a) Conduta vexatdria e abuso de procedimento (sham litigation)

O caso Ministério Publico de Minas Gerais versus Alcoa Aluminio S.A% teve como

origem uma representacdao na qual o Ministério Publico argumentava que a Alcoa Aluminio
S.A estaria restringindo a concorréncia por meio de pedidos fraudulentos de registros de
desenho industrial e patentes de modelo de utilidade junto ao INPI, tendo posteriormente
impetrado acgdes judiciais para fazer valer tais direitos obtidos ilegalmente.

A SDE promoveu a Averiguacdo Preliminar para apurar a suposta pratica pela
empresa de aluminio Alcoa de restringir a concorréncia mediante & apresentacdo de pedidos
de registros de desenhos industriais e patentes de modelos de perfis de aluminio fraudulentos
e da utilizacdo indevida da concessdo automatica de direitos de propriedade intelectual para

ingressar com medidas judiciais em face dos supostos transgressores das patentes sob analise.

283 WIPO. An overview of CADE'’s recente jurisprudence regarding intellectual property. 2014. Disponivel em:
http://www.wipo.int/export/sites/www/ip-competition/en/studies/wipo_cedin.pdf. Acesso em 04 de junho de
2018.

284 CADE, Averiguagdo Preliminar n°. 08012.005727/2006-50, julgado pelo Tribunal do CADE em 28 de abril
de 2010, relatoria de César Costa Alves de Mattos.


http://www.wipo.int/export/sites/www/ip-competition/en/studies/wipo_cedin.pdf
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Esta estratégia poderia configurar como sham litigation, como a Alcoa estava tomando
vantagem de uma lacuna no processo de obtencdo de patentes com a intencédo de prejudicar os
concorrentes, qual seja, a concessdo automatica sujeita a uma analise de confirmacdo
posterior. Além disso, a Alcoa notificou clientes e consumidores sugerindo que era o detentor

de patentes que ndo pertenciam a empresa.

Em sua investigacdo, a SDE constatou que (a) dentre os pedidos de patentes que
estavam sendo contestados como parte da conduta anticompetitiva, seis patentes foram
mantidas apos a analise de mérito e trés ainda estavam sob analise; (b) quatro dos pedidos de
patentes haviam sido confirmados apds a analise de mérito mesmo antes de o Ministério
Publico do estado de Minas Gerais ter recebido a denuncia sobre a suposta conduta
anticoncorrencial da Alcoa; (c) apenas 5,4% dos produtos ofertados pela Alcoa no mercado
relevante eram protegidos por patentes; e, (d) a participacdo de mercado da Alcoa nédo foi

aumentada pelo registro das patentes.

Além disso, a Secretaria de Direito Econémico constatou que as notificacbes da
empresa para concorrentes e clientes ndo foram sobre patentes que ndo pertenciam a Alcoa.
De fato, as notificacdes advertiram os consumidores a certificarem-se de que os produtos que
adquiriram de certas marcas ndo eram falsas, sendo que as marcas em questdo pertenciam a

Alcoa.

Ao analisar o caso em sede de recurso de oficio, o Conselheiro Relator ressaltou a
incompeténcia do CADE para analisar a procedéncia de pedidos de patentes de modelo de
utilidade e de registros de desenho industrial, o que é de competéncia do INPI. No entanto, o
CADE afirmou que se tais direitos tivessem sido obtidos de forma abusiva, restaria

caracterizada infragdo a ordem econémica, in verbis:

Ora, esta claro que, ao peticionar ao Judiciario sobre um direito que
supostamente nao lhe é legitimo, a representada estaria abusando do direito
de acesso ao judiciario, extrapolando o fim social e econédmico no caso
concreto, eis gque direito patentdrio ndo serve para acobertar patentes
fraudulentas, nem tampouco o Judiciario deve ser utilizado como arma
competitiva para defender direitos ilegitimos.

(...)

Assim, independente dos efeitos que a obtencdo dos registros possa provocar
sobre a concorréncia, uma vez que estdo respaldados pela chancela da
instancia administrativa responsavel, ndo cabe ao CADE entrar no mérito da
legitimidade da sua concessdo. O entendimento seria diverso se realmente 0s
registros tivessem sido obtidos de forma abusiva, se valendo do
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procedimento célere (e eficiente) com auséncia de exame de mérito pela
entidade competente?®.

No entanto, afirmou que o CADE é competente para verificar se a Alcoa teria
praticado sham ligitation ou abuso de direito. No mérito, o Conselheiro concordou com as

conclusdes alcancadas pela Secretaria de Direito Econdmico.

O Tribunal do CADE acompanhou o voto do Conselheiro Relator. A investigacdo foi
arquivada. A instrucdo total do caso durou aproximadamente quatro anos.

286

O caso Editora Nova Atenas e Ponto da Arte Editora versus Ediouro=®® também se

referiu a suposta pratica de sham litigation. Editora Nova Atenas e Ponto da Arte Editora
acusaram Ediouro de litigios falsos devido a criacao de barreiras a entrada no pais mercado de
publicacGes de entretenimento, como palavras cruzadas e quebra-cabecas semelhantes. A
Ediouro teria exercido direitos de propriedade intelectual que ndo possuia. Muitos dos
procedimentos judiciais iniciados pela Ediouro acabaram em acordos exclusivos com 0s

editores acusados de violar os supostos direitos de propriedade intelectual da Ediouro.

Apos investigar, a SG concluiu que Ediouro detinha uma posi¢cdo dominante no
mercado relevante. O argumento de Ediouro pela falta de barreiras a entrada no mercado ndo
foram aceitas pela SG, uma vez que o proprio contencioso judicial pode ser uma barreira a
entrada e, se bem-sucedida, essa conduta pode dificultar a entrada no mercado por
concorrentes. A SG declarou que a propriedade intelectual sobre os direitos sobre palavras
cruzadas ja expiraram e atualmente estdo no publico dominio. Depois de avaliar se a peticao
de Ediouro foi realizada de forma anticoncorrencial, isto é, se as medidas legais tomadas por
Ediouro careciam de uma justificativa razodvel, a SG concluiu que Ediouro incorrera em

condutas anticoncorrenciais e enviou o caso ao Tribunal do CADE.

Durante a anélise do Tribunal do CADE, Ediouro propés uma solucdo negociada e
celebrou um termo de compromisso de cessacdo no qual concordou em ndo aplicar seus
direitos de propriedade intelectual sobre uma lista de 32 (trinte e dois) palavras e expressoes
comuns no mercado de publicacBes de entretenimento. Ediouro também concordou em abster-
se de assinar qualquer processo judicial ou acordo extrajudicial com 0s concorrentes em

relacdo aos direitos de propriedade intelectual.

5 F|s, 6 e 7 do Voto do Conselheiro César Mattos — grifos nossos.
286 CADE, Processo Administrativo n° 08012.005335/2002-67, atermo de compromisso de cessacdo homologado
pelo Tribunal em 17 de agosto de 2016.
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O caso Pro-Genéricos/Eli Lilly™’, j& mencionado no presente trabalho“™", referiu-se a

uma investigacdo de sham litigation que teve inicio de dendncia apresentada pela Pro-

Genéricos.

As empresas Eli Lilly do Brasil Ltda. e Eli Lilly and Company apresentaram
depdsito de patente de invencdo relativo ao processo de preparacdo do cloridrato de
gencitabina, principio ativo do medicamento Gemzar, de sua fabricagdo. Esse deposito de
patente ndo se referia ao principio ativo e tampouco a formulacdo do medicamento. Desse
modo, conforme apurado pela SG, a protecdo patente solicitada pela Eli Lilly referia-se estdo
somente a uma patente de processo a qual garante ao seu titular a exclusividade de uso dos
meios para a consecucdo de determinado resultado, ndo necessariamente concedendo a
exclusividade sobre produto obtido, desde que ele possa ser gerado por outro processo, nos

termos do artigo 42 da LPI.

O INPI indeferiu o pedido de patente submetido pela Eli Lilly. A Eli Lilly
apresentou pedido de reconsideracdo afirmando que a protecédo era assegurada pelo Acordo
TRIPS. O INPI emitiu nova decisao indeferindo o pedido da Eli Lilly dizendo que o TRIPS
ndo se aplicava no momento de deposito do pedido de registro de deposito. Inconformada, a
Eli Lilly ajuizou acgdes judicias para anular a decisdo do INPI e foi bem-sucedida. O INPI
realizou nova analise do pedido e concluiu pelo indeferimento do pedido de registro em razédo
da falta do requisito de atividade inventiva. A Eli Lilly apresentou recurso administrativo e
apresentou novo quadro reivindicatorio, acrescentando as reivindicacdes 15 e 16, que
tratavam do produto cloridrato de gencitabina e ndo do processo de obtencdo. Esse aditamento

foi posteriormente indeferido pelo INPI.

Paralelamente, ela ajuizou novas agdes judiciais. Ao analisar as acdes judiciais
propostas pela Eli Lilly, o CADE identificou que a empresa omitiu uma série de informagdes
relevantes sobre alteracdo do escopo do pedido de patente — que inicialmente tratava apenas
do processo de producéo do principio ativo — e sobre o tramite do processo administrativo no
INPI. Ocorre que, conforme apurado na investigacéo, a Eli Lilly omitiu da agdo promovida no
Distrito Federal que o aditamento no requerimento havia sido negado em acdo judicial

promovida no Rio de Janeiro.

?87 CADE, Processo Administrativo n® 08012.011508/2007-91.
288 Favor referir-se a pagina 77 e seguintes do presente trabalho.
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Desse modo, ap0ds ter praticado, ag¢fes contraditorias e enganosas movidas na
Justica Federal do Rio de Janeiro, do Distrito Federal e na Justica de Sdo Paulo, a empresa
obteve decisdo, em sede de tutela antecipada, emitida pelo TRF da 1? Regido que determinou
a ANVISA que ndo concedesse autorizacdo para outros concorrentes comercializarem
produto similar ao Gemzar para tratamento de cancer de mama. A decisdo vigorou até margo
de 2008, quando o STJ entendeu que a manutengéo da tutela antecipada poderia causar grave

lesdo a salde e a economia publica.

O Tribunal do CADE entendeu que a Eli Lilly cometeu infracdo a ordem
econémica tendo em vista que ela (i) omitiu informacdes relevantes das acgdes judiciais
induzindo os tribunais a erro; e (ii) tentou estender de forma abusiva os efeitos do direito de
exclusividade a outras finalidades terapéuticas ndo abrangidas pela decisdo proferida pelo

TRF da 12 Regido, que se restringia ao tratamento de cancer de mama.

Além disso, durante a investigacdo, as autoridades apuraram que, de julho de 2007
a marco de 2008, os concorrentes permaneceram afastados do mercado. Além disso, durante
trés meses, uma empresa farmacéutica concorrente, a Sandoz, foi proibida de comercializar o
produto Gemcit para o tratamento de qualquer cancer, ainda que a liminar obtida pela Eli
Lilly se limitasse. Durante esse periodo, houve aumento substancial de precos, inclusive em

licitagBes publicas.

O Tribunal do CADE entendeu que a apresentacao de informac6es incompletas ou que
poderiam induzir os tribunais a erro em disputas cujo o resultado tinha o potencial de afetar o
grau de concorréncia de mercados relevantes caracteriza infracdo a ordem econémica. O
Tribunal do CADE condenou as empresas investigadas por sham litigation. A multa aplicada foi
de R$ 36,6 milhdes.

Por fim, o caso Pré-Genéricos/Lundbeck®® referiu-se a uma investigacéo de sham

litigation que também teve inicio a partir de dendncia apresentada pela Pr6-Genéricos em
junho de 2010. Segundo a denudncia, a Lundbeck (i) seria lider no mercado nacional de
antidepressivos devido a comercializacdo do medicamento de referéncia Lexapro (a base do
principio ativo escitalopram) e estaria empreendendo esforcos para manter, de forma artificial,

a exclusividade nesse mercado.

De acordo com a Pré-Genéricos, a Lundbeck estaria movendo uma série de

medidas judiciais e extrajudiciais abusivas contra autoridades das areas sanitaria e regulatoria

289 Favor referir-se a pagina 77 e seguintes do presente trabalho.
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e contra empresas concorrentes, distorcendo fatos e induzindo os julgadores a erro ao
argumentar que empresas concorrentes ndo poderiam se beneficiar do dossié que ela

submeteu sem a obtencéo de uma licenca.

Segundo a Lundbeck, configuraria concorréncia desleal a utilizacdo de dossié de
empresa concorrente sem licenga prévia da detentora do registro do medicamento de
referencia. Desse modo, a Lundbeck defende que os agentes econdémicos que solicitem o
registro de medicamentos genéricos/similares deveriam realizar o seu préprio dossié de dados
ou licenciar o da Lundbeck enquanto ele estivesse protegido, para entdo obter o registro

sanitario do medicamento.

De acordo com a instrucdo realizada pela SG, para a obtencdo de registro do
medicamento de referéncia, é necessaria a apresentacdo de custosos e demorados testes de
comprovacao de seguranca e eficacia, que compdem o dossié os quais sdo referidos como
data package. Por sua vez, para o registro de medicamentos genéricos e similares, ndo é
necessario apresentar tais testes, bastando a comprovacdo de biodisponibilidade e
bioequivaléncia em relacdo ao medicamento de referéncia. Dessa forma, o registro de
genéricos e similares apoia-se, mesmo que indiretamente, no dossié apresentado quando do

registro do medicamento de referéncia.

Além disso, a SG apurou que nas maiorias dos paises, ha protecdo legal por
determinado periodo de tempo para o data package. No entanto, no Brasil, na Africa do Sul, e
Israel, ndo ha lei especifica que assegure a protecdo ao data package em favor do responsavel
pela execucdo dos testes clinicos e ndo clinicos essenciais ao registro sanitario. Ha, portanto,
uma lacuna legal a este respeito. E justamente a existéncia dessa lacuna que levou a Lundbeck
a ajuizar acgdes judiciais para discutir esse tema com base no disposto pelo artigo 5°, XXIX da
Constituicdo Federal®®, e artigos 20, V** e 195, XI1V*? da LPI que reprimem a concorréncia

desleal.

290 Que dispde: A lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua utilizacao,
bem como protecao as criagdes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas € a outros signos
distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e econémico do Pais.

291 Art, 20. A protecao dos direitos relativos a propriedade industrial, considerado o seu interesse social € 0
desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do Pais, efetua-se mediante:

V — repressdo a concorréncia desleal.

292 Art. 195. Comete crime de concorréncia desleal quem:

XIV — divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizagéo, de resultados de testes ou outros dados ndo divulgados,
cuja elaboracgdo envolva esforco consideravel e que tenham sido apresentados a entidades governamentais
como condi¢do para aprovar a comercializagéo de produtos.
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A SG concluiu que ndo foram verificados elementos suficientes para
caracterizacdo do ilicito de sham litigation, tendo em vista que o debate em torno da adequada
protecdo ao data package de medicamentos comporta posi¢oes divergentes. Nesse cenario, o
CADE néo deteria competéncia para determinar qual entendimento deve prevalecer, ainda
que a concessao de protecdo ao data package possa resultar em menor grau de rivalidade nos

mercados relevantes afetados.

A metodologia de analise feita pela Conselheira Relatora envolveu as seguintes etapas:
(@) definicdo de mercado relevante, (b) avaliacdo sobre poder de mercado detido pela
Lundbeck, e (c) testes especificos para verificacdo de sham litigation, a saber, (i) teste
POSCO, (ii) teste PRE, (iii) litigancia fraudulenta e (iv) acordos judiciais e outras acdes. Ao
final, a Conselheira Relatora e o Tribunal do CADE concordaram com a opinido da SG e

determinaram o arquivamento da investigacao.
(b) abusos cometidos na cobranca de royalties por associagoes

No caso Associacio Brasileira de Televiséo por Assinatura (ABTA) versus Escritério

Central de Arrecadacdo e Distribuicdo (ECAD)** discutiu-se a préatica de duas condutas

antitruste, a saber, (i) possivel formacéo de cartel entre ECAD e as associacdes compdem por
meio da fixacdo em conjunto do valor dos direitos relativos a execucdo publica das obras
musicais, litero-musicais e dos fonogramas; e (ii) abuso de posicdo dominante por parte do
ECAD mediante a criacdo de dificuldades a constituicdo, funcionamento e associacdo a

ECAD de associacOes representativas de titulares de direitos autorais.

O voto do Conselheiro Relator Elvino Mendonca destacou que era competente para
julgar e sancionar condutas praticadas pelo ECAD e pelas associacdes membros tendo em
vista que a Lei de defesa da concorréncia tambem se aplica a pessoas juridicas que detivessem
monopolios legais, conforme expressamente disposto pelo artigo 31 da Lei. Desse modo, 0
CADE detinha competéncia para analisar 0s eventuais efeitos anti-concorrenciais decorrentes
da fixagdo conjunta dos valores dos direitos autorais referentes a execugdo publica de obras

musicais, litero musicais e fonogrania.

Ao analisar o regulamento do CADE, o Tribunal do CADE, por maioria, identificou

diversas clausulas que tinham como objetivo obstar a entrada ou adeséo de novas associaces

23 CADE, Processo Administrativo n° 08012.003745/2010-83, julgado pelo Tribunal do CADE em 6 de marco
de 2013, relatoria de Elvino Mendonga Carvalho.
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ao ECAD, bem como identificou a pratica de fixagdo conjunta de precos pelas Associaces

como cartel.

Neste ponto, cabe notar que o Conselheiro Marcos Paulo Verissimo emitiu voto vista
no qual afirmou que concordava que restava caracterizada a imposicédo de precos abusivos e a
criacdo de barreiras a entrada para novas associa¢des. No entanto, em seu entendimento, ndo
restaria caracterizada a préatica de formacéo de cartel ja que as associa¢cdes membro do ECAD
ndo eram concorrentes. A Conselheira Ana Frazdo também compartilhou o entendimento do

Conselheiro Marcos Paulo Verissimo.

Desse modo, o Tribunal do CADE considerou que restou caracterizada infracdo a
ordem econdmica e aplicou penalidade as Representadas bem como determinou a
reformulacdo do funcionamento do ECAD. A instrucdo total do caso durou aproximadamente

trés anos.
(c) Cobranca abusiva de royalties

No caso SBI versus Microsoft®®®, a SBI apresentou representacdo em face da

Microsoft alegando que fixacao arbitraria da margem de lucro; concessdo de licencas de uso
restrito; cobranca de precos excessivos; pratica de venda casada de seu sistema operacional e
navegador e de seus aplicativos; e imposicdo de clausulas abusivas e anticoncorrenciais nos

contratos de treinamento.

O CADE apurou que a representante optou por celebrar um contrato educacional
especifico, que era destinado a instituicGes educacionais. Esta modalidade de licenciamento
envolvia determinadas condi¢bes para contratacdo, que foram consideradas razoaveis pelo
CADE. Além disso, o CADE apurou que a Microsoft havia oferecido diversas outras
modalidades de licenciamento especificas para fins educacionais, inclusive com precos
menores, a Representante. Por essas razdes, o Tribunal do CADE entendeu que ndo havia uma
guestdo concorrencial, mas sim uma disputa privada. Além disso, 0 CADE ressaltou que a
Representada foi compelida a licenciar os softwares que utilizada por sentenca judicial, que
constatou que varias copias de produtos Microsoft estavam sendo utilizadas sem a devida
licenca. Como resultado dessa anélise, o Tribunal do CADE determinou o arquivamento da

investigacdo. A instrucdo total do caso durou aproximadamente cinco anos.

2% CADE, Averiguacao Preliminar n° 08012.004570/2000-50, julgado pelo Tribunal do CADE em 15 de junho
de 2005, relatoria de Luiz Alberto Esteves Scaloppe.
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No caso Videolar versus Philips®®, discutiu-se uma suposta cobranca abusiva de

royalties. A Philips era o administrador, no Brasil, do pool de patentes relacionado ao CD-Re
formatos de midia DVD-R. A criacdo do pool de patentes era anterior a introducdo da de
controles de atos de concentracdo no Brasil. Videolar, um produtor de discos e fitas de midia
digital, acusou a Philips de abuso de posicdo dominante mediante a eliminagdo de formatos de
midia ndo-6pticos, como VHS, e cobrando abusivos precos para a licenca de patentes

necessarias para a producao de midia digital.

A Videolar acusou a Philips de permitir que os concorrentes importassem discos
Opticos sem o devido pagamento de royalties, tornando assim a Videolar totalmente
dependente do pagamento de royalties a Philips para desenvolver sua atividade econdmica.
Além disso, o0 mercado de midia magnética concorrente, cujo Unico produtor no Brasil era
Videolar, estava sendo eliminado. Havia uma superioridade tecnoldgica de midia optica sobre
midia magnética. Nesse sentido, a Videolar perdeu sua posicdo no mercado devido a uma

mudanga na esfera tecnologica.

A acusacdo de precos abusivos baseou-se no fato de que os precos cobrados pela
Philips no Brasil foram superiores aos cobrados em outros paises e a possibilidade de
importar CD-R e DVD-R sem royalties cobrados por empresas estrangeiras. No entanto, o
CADE ndo identificou evidéncia da pratica de precos abusivos pelas Philips para excluir
concorrentes. Além disso, os precos cobrados pela Philips em outros paises ndo eram
realmente inferiores aos cobrados no Brasil. Na verdade, uma politica especial da Philips deu

ao Videolar um desconto de 25% no padrdo do valor de royalties.

Além disso, o CADE entendeu que as importacbes de CD-R e DVD-R sem pagar
royalties para a Philips eram ilegais. A ndo imposicdo dos direitos de propriedade intelectual
pela Philips em relagdo a importacGes ilegais era matéria privada que ndo gerava dano a
concorréncia. Como resultado dessa analise, o Tribunal do CADE determinou o arquivamento

da investigag&o. A instrugéo total do caso durou aproximadamente trés anos.
(d) Abuso de direito de propriedade intelectual

No caso Gradiente e CCE versus Philips*®, as autoridades investigaram: (i) abuso de

posicdo dominante decorrente de propriedade intelectual, abordando clientes, distribuidores,

% CADE, Averiguacdo Preliminar n° 08012.005181/2006-37, julgado pelo Tribunal do CADE em 29 de abril de
20009, relatoria de Paulo Furquim de Azevedo.

2% CADE, Averiguacao Preliminar n® 08012.001315/2007-21, julgado pelo Tribunal em 15 de maio de 2009,
relatoria de Olavo Zago Chinaglia.
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fornecedores e revendedores dos aparelhos de DVD comercializados pelas Representantes
para informar que caso comprem, fornecam ou distribuam produtos da Representante, eles
estariam obrigados a pagar royalties a Philips do Brasil; (ii) inclusdo no pool de patentes
negociado no mercado, tecnologias que nao detém protecdo patentaria no Brasil; (iii) pratica
de precos abusivos para o licenciamento de sua tecnologia; (iv) criacdo de barreira ao acesso a
infraestrutura essencial; e (v) cobranca royalties em duplicidade (j& que seriam cobrados dos
fornecedores de componentes e das empresas que empregam tais componentes na montagem

do produto final).

Em fevereiro de 2007, a Gradiente Eletronica S.A. e Cemaz IndUstria Eletronica da
Amazonia CCE apresentaram uma representacdo em face das empresas Koninkiljke Philips
Electronics, N.V. e Philips do Brasil Ltda. / Philips Intellectual Property & Standards - Bras
por suposta infracdo a ordem econémica nos mercados verticalmente relacionados de
tecnologia para producédo do hardware leitor e reprodutor de digital video discs ("DVD") -
contida nos aparelhos DVD - e de aparelhos de DVD.

Em sua defesa, a Koninkiljke Philips Electronics, N.V. e Philips do Brasil Ltda. /
Philips Intellectual Property & Standards — Brasil alegaram que se a questao se referia a uma
lide privada e pré-existente e que 0 objetivo das Representantes era evitar 0 pagamento de
royalties a Philips.

Em setembro de 2008, a SDE determinou o arquivamento da Averiguagdo Preliminar
por entender pela ndo- configuracdo de infragdo a ordem econémica, recorrendo de oficio ao
CADE. De acordo com a nota técnica, a decisdo pelo arquivamento foi justificada pelas
seguintes conclusdes: (i) ndo caberia ao CADE verificar condutas concorrenciais ocorridas
fora do Brasil, tendo em vista o principio da territorialidade; (ii) como a politica das
Representadas era de cobrar royalties uma vez pela venda de cada aparelho de DVD e nédo por
cada patente, o fato da Philips ndo deter todas as patentes devidamente concedidas néo
importaria em conduta ilegal; (iii) como o fabricante dos aparelhos de DVD comercializados
pelas Representantes ndo pagava royalties, ndo se caracterizou a cobranca em duplicidade dos

royalties™”.

A Procuradoria do CADE também opinou pelo arquivamento da investigacdo. Em
apertada sintese, o parecer foca nos seguintes argumentos: (i) os valores dos royalties padrdo

para licenciamento das midias Otica sdo fixos e universais, ndo tendo sido identificados

27 F|s, 888 dos autos.
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indicios de pregos abusivos no Brasil; (ii) as correspondéncias da Gradiente provaram que ndo
houve a cobranca de duplicidade de royalties j& o contratado da Gradiente tampouco pagou 0s
royalties; e (iii) a alegacdo de cobrancas de royalties por patentes ndo protegidas ndo prospera

tendo em vista que a cobranca de patentes se d& por unidade produzida e n&o por patente®®.

Em maio de 2009, o Plenério do CADE por unanimidade conheceu o Recurso de
Oficio e negou-lhe provimento, mantendo o arquivamento nos termos do voto do Relator
Conselheiro Olavo Chinaglia. Em seu voto, o Relator entendeu que o ponto fulcral do caso era
definir se houve abuso no exercicio dos direitos conferidos as representadas pelas patentes de
invencédo das tecnologias de producdo do hardware leitor e reprodutor de DVDs. (i) a Phillips
detinha um direito juridicamente valido, sendo cabivel o exercicio de plenos desses direitos;
(ii) a auséncia de depdsito das patentes nos demais paises do MERCOSUL ndo guardava
nenhuma relacdo com conduta discriminatéria ndo tendo as Representantes apresentado
nenhuma informacdo nesse sentido, (iii) o valor dos royalties cobrados eram fixos e
independiam do nimero de patentes detidas pelos Representados, (iv) o valor dos royalties
ndo pareciam abusivos; (v) ndo restou comprovada a cobranca em duplicidade ja que 0s
fabricantes dos Representantes ndo efetuaram o pagamento de royalties, mas no entendimento
do Conselheiro a cobranca de royalties de quem quer que utilize sua patente seria legitima; e
(vi) ndo houve recusa injustificada de acesso por parte das Representadas®*®.

O voto emitido pelo Conselheiro Relator propés uma abordagem metodolégica para a
caracterizacdo de infracdo a ordem econémica. Em seu voto, o Conselheiro defendeu que,
para caracterizar o exercicio abusivo de direito de propriedade intelectual é necessario
averiguar cumulativamente se as seguintes condic¢Ges sdo atendidas: (i) o detentor do direito
de propriedade intelectual possui posicdo dominante no mercado relevante afetado pela
conduta sob investigacdo; (ii) existem condigdes estruturais para o exercicio abusivo de
posicdo dominante; e (iii) houve, de fato, abuso, prejudicando — ainda que potencialmente — a

concorréncia.

Na verdade, nestes casos, 0 CADE observou que a posicdo dominante detida pelo
representado resultou da protecdo legal de sua atividade inventiva e que 0S pregos
"excessivos” ndo representam necessariamente uma violagdo antitruste. Considerando isso, 0
CADE concluiu que os pregos excessivos sao considerados ilegais somente quando resultam

do uso ilegitimo do poder de mercado ou dao origem diretamente a efeitos anticoncorrenciais.

2% Fls. 900 a 906 dos autos.
29 15,1022 - 1043 dos autos.
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Além disso, vale a pena mencionar que, em um dos casos, as empresas acusaram o titular de
direitos de propriedade intelectual de conduta discriminatoria, uma vez que o réu ndo havia
registrado patentes envolvidas no fabrico do produto em todos os paises pertencentes ao
MERCOSUL, mas apenas no Brasil, Argentina e Venezuela. Nesse sentido, de acordo com
essas empresas, 0s custos de producdo em qualquer outro pais que faz fronteira com o Brasil
foram reduzidos, em vista da auséncia de taxas de royalties, o que criaria uma presséo
competitiva artificial no Brasil. No entanto, o0 CADE rejeitou as alega¢des, observando que a
"pressao artificial” sobre os fabricantes locais afetaria o proprio réu, considerando que a
empresa possui plantas no Brasil. Além disso, mesmo que os produtos em discussdo fossem

fabricados em um pais.

Esse caso é destacado pela doutrina brasileira como um julgado em que o CADE
adotou um posicionamento em linha com a jurisprudéncia internacional no que tange a
caracterizagdo de infracbes & ordem econ6mica envolvendo direitos de propriedade
intelectual. Nesse sentido, sdo as ponderacdes feitas por Buaz Neto®.

Outrossim, conforme defendido por Lilla®*

, esse julgado seria exemplo de uma
postura cautelosa adotada pelo CADE com o intuito de evitar que “a intervencdo antitruste
venha a prejudicar a conquista de poder de mercado dentro das regras de mercado, como é o

caso do legitimo exercicio de poder de direitos de propriedade intelectual”.

No caso ANFAPE versus Volkswagen, Fiat e Ford®®?, o Tribunal discutiu se a

imposicdo dos direitos de propriedade intelectual pela FIAT e outras montadoras (mediante
medidas judiciais e extrajudiciais) no segmento de reposicdo de autopecas configura uma

violagdo a ordem econdmica.

A Volkswagen, Fiat e Ford sdo fabricantes de automoveis e detém modelos de design
industrial direitos sobre certas partes automotivas de veiculos. Tais direitos permitem as
empresas tém o direito de produzir e vender essas pecas por 10 anos prorrogavel por trés
periodos sucessivos de cinco anos cada. De acordo com ANFAPE, as empresas acima
mencionadas estavam tomando medidas legais contra produtores independentes de autopecas
para evitar a venda de autopecas para os veiculos das montadoras. A ANFAPE acusou as

montadoras de adotar medidas com a intencdo de eliminar os produtores independentes das

%0 BUAZ NETO, José Alexandre. The Intellectual Property and Antitrust Review. Disponivel em
http://www.pinheironeto.com.br/Documents/Artigos/ThelntellectualPropertyand AntitrustReview 2ndEdition.pd
f. Acesso em 19 de fevereiro de 2018.

L1 ILLA, op. cit., p. 288.

%02 CADE, Processo Administrativo 08012.002673/2007-51, julgado pelo Tribunal em 14 de margo de 2018.
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autopecas mercado de reposic¢ao. De acordo com a ANFAPE, a lei da concorréncia prevé que
a os direitos de propriedade intelectual dos fabricantes de automdveis devem ser executaveis
apenas contra os fabricantes rivais de automoveis, e ndo contra agentes econémicos atuantes

em outros mercados como 0 mercado de reposicao de pecas.

Em 2007, uma investigacdo foi iniciada pela SDE. Em 2010, apds a instrucdo da
Averiguacdo Preliminar, o Tribunal decidiu instaurar processo administrativo para identificar
o efeito liquido do exercicio do direito de propriedade intelectual pelas montadoras. Em seu
voto, o Conselheiro Ragazzo afirmou que as violagdes anticoncorrenciais envolvendo direitos
de propriedade intelectual podem ser segmentadas em duas categorias, quais sejam, (i)
condutas anticoncorrenciais decorrentes de fraudes ou abusos no procedimento de registro do
direito de propriedade industrial (e.g. patent ambush, patent flooding e modificacdo de
patentes pendentes); e (ii) condutas anticompetitivas advindas do abuso do direito de
propriedade industrial em si (e.g. restrices horizontais, fixacdo de preco de revenda, venda
casada, exclusividade, licenciamento cruzado e pools de patente e grantbacks). Além disso, 0
Conselheiro afirmou que a afericdo de licitude do exercicio de um direito de propriedade
industrial deve se realizada por meio da aplicacdo da regra da razdo em que sejam ponderados
os efeitos positivos e negativos de se manter a imposicdo dos desenhos industriais. Em
apertada sintese, o Conselheiro Ragazzo prop0s a seguinte metodologia: (a) adocdo da regra
da razéo e afericdo dos efeitos da imposicao do direito de propriedade intelectual no segmento
de reposicdo a fim de aferir o efeito liquido do exercicio dos direitos de reposicao; (b) ndo
foram consideradas eficiéncias os efeitos positivos dos direitos de propriedade industrial que
poderiam ser atingidos de outro modo; e (c) foram comparadas duas situacfes: (a) situacdo
atual em que os direitos de propriedade intelectual no mercado de reposi¢do séo exercidos e
(b) situagdo hipotética em que os direitos de propriedade nao sdo exercidos (“efeitos positivos
e negativos de se manter a imposi¢do dos desenhos industriais diante dos FIAPS vis-a-vis
liberar a utilizac&o dos desenhos por esses agentes”). Tendo em vista a existéncia de indicios
de infracdo a ordem econdmica, o Tribunal do CADE determinou a instauragdo de processo

administrativo e a remessa do caso para instrucdo pela SG.

A SG seguiu a metodologia adotada pelo Tribunal. Em apertada sintese, as montadoras
arguiram que: (i) as montadoras exerceram regularmente seu direito, observando os limites
impostos pela legislacdo de propriedade intelectual brasileira vigente; (ii) a protecdo ao
desenho industrial foi uma opg&o legislativa e é respaldada pelo Judiciario; (iii) o CADE néo
pode alterar legislacdo e, tampouco, politicas publicas em sede de processos administrativos;
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(iv) ndo ha previsdo legal que limite o exercicio de direitos de propriedade intelectual ao
mercado primario e vede seu exercicio em mercados secundarios; (v) eventuais lucros
extraordinarios decorrentes de direitos de propriedade intelectual sdo inerentes a natureza e
aos fundamentos de existéncia do direito de propriedade intelectual; e (vi) caso o CADE
entenda que a legislacdo € falha, poderia recomendar a alteragdo da lei como um medida de

advocacia da concorréncia, mas ndo sancionar as montadoras em processo administrativo.

O INPI emitiu parecer defendendo que as montadoras ndo abusaram do direito de
propriedade industrial tendo em vista que o monopdlio temporario conferido refere-se ao
produto e ndo ao mercado relevante, sendo inaplicavel a segmentacdo entre mercado do

produto primario e secundario proposta pelo Tribunal do CADE em 2010.

Em 2016, a SG concluiu que a imposicdo dos registros de desenho industrial pelas
montadoras perante os fabricantes independentes de autopecas configuraria infracdo a ordem

econdmica.

Em 2017, no julgamento do caso pelo Tribunal do CADE, n&o houve consenso sobre a
configuracdo de infracdo a ordem econdmica, e a decisdo pelo arquivamento foi emitida por

maioria de quatro votos, em relacdo a trés vencidos.

Todos os membros do Conselho reafirmaram a plena competéncia do CADE para

analisar casos de abuso de direitos de propriedade intelectual.

O Conselheiro Paulo Burnier, Alexandre Barreto de Souza e Jodo Paulo de Resende

votaram pela condenacao das Representadas.

O Conselheiro Burnier partiu das mesmas premissas de analise adotadas pelo Tribunal
para determinar a instauracdo do processo administrativo. Ele utilizou a mesma premissa
metodologica do Conselheiro Ragazzo no sentido de que o exercicio de qualquer direito
poderia ser abusivo se ocorrer em desconformidade com a finalidade social prevista na
legislacdo aplicavel. Desse modo, tendo em vista que o exercicio do direito de propriedade
intelectual no mercado de reposicdo de pecas ndo gerava incentivos para a inovacao, ele se
dava em desconformidade com a sua finalidade social. Apds isso, o Conselheiro procedeu a
uma andlise dos potenciais efeitos positivos e negativos focado no segmento de pecas de

reposicéo e concluiu que a conduta investigada gerava efeitos liquidos negativos.

Em seu voto, Conselheiro Barreto de Souza destacou que a configuragdo do abuso

decorre da imposicdo do direito de propriedade intelectual para excluir concorrentes do
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mercado secundario — o qual ndo estaria adstrito a protecdo legal. Por essa razdo, votou pela

configuracdo de infracdo a ordem econémica.

Em seu voto, o Conselheiro Resende apontou a distingdo entre “monopolio legal” e
“monopolio econdmico”. Para o Conselheiro, existem muitos casos em que 0 exercicio de um
direito industrial ndo gera preocupac¢des concorrenciais porque ndo produz um monopolio
econémico. Outrossim, existem casos em que direitos de propriedade intelectual resultam em
monopolios econdmicos, no entanto, as caracteristicas desses mercados podem levar com que
a criacdo do monopdlio ndo resulte em efeitos liquidos negativos relevantes. No entanto, para
Resende, no caso ANFAPE, os direitos sobre desenhos industriais resultavam em monopélio
em que os altos custos de mudanca (switching costs) em razdo do valor do automével, os
efeitos lock-in e os custos afundados (sunk costs), bem como a grande assimetria de
informacdo dos adquirentes de carros face as empresas resultavam em gravosos efeitos
liquidos negativos. Outrossim, o Conselheiro entendeu que a imposicdo desse direito no
mercado secundario configurou exercicio em desconformidade com a finalidade do direito.
Por essa razao, ele opinou pela configuracdo de infracdo a ordem econémica e aplicacdo de

penalidades as montadoras.

O Conselheiro Mauricio Oscar Bandeira Maia e as Conselheiras Cristiane Alkmin
Schmidt, Poliana Vilanova e Paula Azevedo votaram pelo arquivamento do processo

administrativo tendo em vista a ndo configuracdo de infracdo a ordem econdmica.

Em seu voto condutor, o Conselheiro Bandeira Maia ressaltou que a lei ndo limitou o
direito de exclusividade decorrente do direito de propriedade intelectual a um determinado
mercado e sim a 0 objeto patenteado/registrado. Desse modo, ndo poderia o CADE impor
uma restricdo ndo prevista em Lei. Outrossim, o Conselheiro ponderou que ndo é papel do

CADE analisar a qualidade da lei vigente, mas tdo somente observa-la em suas decisdes.

Em seu voto, a Conselheira Cristiane Alkmin Schmidt ressaltou que a regra geral é que
0 6nus de prova é do CADE. Ela ponderou que a metodologia para a configuragdo de uma
infracdo a ordem econémica abrange as seguintes etapas: (a) definicdo da conduta
anticompetitiva; (b) definicdo dos agentes econdmicos; (c) definicdo do mercado relevante;
(d) possibilidade de exercicio de poder de mercado no mercado relevante afetado; (e) afericdo
de provas que demonstrem se houve exercicio de poder de mercado de forma individualizada
pelos agentes econdmicos investigados; (f) analise das eficiéncias geradas pelo ato

investigado; e (f) comprovacdo dos efeitos liquidos negativos gerados pela conduta
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investigada. Para a Conselheira Schmidt, o exercicio abusivo dos direitos de propriedade
intelectual configurariam infracdes a ordem econémica em trés hipGteses especificas. A
primeira delas refere-se a aumento arbitrario de precos das pecas protegidas no mercado de
reposicdo. A segunda hipotese poderia referir-se a abuso de direito de peticdo para excluir
concorrentes (sham litigation). Por fim, a terceira hipdtese refere-se a situacbes em que o
abuso do direito de propriedade intelectual, tal como previsto no artigo 68 da Lei de
Propriedade Industrial causassem efeitos liquidos negativos na concorréncia, a saber, parar de
fabricar pecas, provocar desabastecimento no mercado, evergreening ou exercicio de um
direito fraudulento ou extensdo indevida em outro mercado. No entanto, nenhuma das
referidas hipoteses foi verificada no caso ANFAPE. Desse modo, para a Conselheira, ndo
houve uma conduta anticompetitiva por parte das montadoras ja que a Lei prevé e permite a
exclusdo de concorrentes pelas montadoras. Desse modo, a possibilidade do exercicio de
poder de mercado decorria de previsdo legal, sendo seu exercicio legal. Ndo haveria de se

falar em abuso.

A Conselheira Vilanova ressaltou que, no seu entendimento, a questéo fulcral do caso
era determinar se o direito obtido pela montadora referente ao design do carro (como um
todo) seria especifico para sua atividade econdmica exercida no setor primario ou poderia ser
exercido no setor secundario. A Conselheira entendeu que ndo havia qualquer limitagdo legal
ao exercicio do direito no setor secundario. Outrossim, ela destacou que um comportamento
abusivo caracteriza-se pela auséncia de racionalidade econémica para o agente que o adotou e
pelo provavel efeito negativo sobre a concorréncia®®. Logo, ela concluiu que a conduta das

montadoras era plenamente racional e que n&o restaria caracterizado qualquer abuso.

Por sua vez, a Conselheira Paula Azevedo ressaltou que a metodologia para afericéo
de condutas ilicitas seria composta pelas seguintes etapas: (i) identificacdo do ato que poderia
gerar efeitos anticoncorrenciais; (ii) investigar a detencdo de poder de mercado por parte dos
agentes econdmicos envolvidos e verificar a existéncia de eventual posi¢cdo dominante; (iii)
andlise dos efeitos potenciais do ato sob exame (a fim de identificar seu efeito liquido); e (iv)
verificar se ndo ha outro meio menos restritivo capaz de obter os mesmos beneficios. No

entanto, no caso concreto, para a Conselheira, as montadoras se valeram Unica e restritamente

%03 Conforme bem sintetizado pela Conselheira: “A abusividade n&o estad nem na agressividade da estratégia,
tampouco na constatacdo do prejuizo efetivo ou potencial aos rivais em consequéncia da sua implementacao,
mas sim na inversdo da causalidade entre maximizacdo dos ganhos pelo autor da conduta e o prejuizo
decorrente ao ambiente concorrencial.”
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de um direito conferido por lei, de modo que ndo houve abuso de direito de propriedade
intelectual.

Pereira Junior e Cabral entendem que o caso ANFAPE é um precedente na politica
antitruste brasileira em que o Tribunal rejeitou uma posicdo mais intervencionista e favoreceu
uma posicdo mais equilibrada em relagdo a direitos de propriedade intelectual. Isso porque
prevaleceu o entendimento de que ndo cabe ao CADE apreciar e alterar politicas relativas a
direitos de propriedade intelectual mediante o exame de processos administrativos e que o
exercicio de direitos de propriedade intelectual nos limites legais ndo configura infracdo a

ordem econémica®*,

(e) Outras condutas —venda — casada

Em Nortox versus Monsanto®®, discutiu-se a prética de venda-casada e a recusa de

fornecimento.

A empresa Nortox apresentou representacdo em face da Monsanto alegando que ela
estaria praticando venda-casada entre sementes de soja geneticamente modificada e o seu
herbicida a base de glifosato. Segundo a representacdo, a Monsanto teria realizado acfes
promocionais com o intuito de vincular os dois produtos, subordinando a venda das sementes
transgénicas de soja a venda do herbicida de sua propria fabricagdo. Além disso, a Nortox
também se queixou da Representada ndo ter disponibilizado as sementes geneticamente
modificadas para a realizac¢do de testes dos herbicidas concorrentes.

Em sua defesa, Monsanto afirmou que ndo detinha intencéo de praticar venda casada e
gue nunca declarou que ha necessidade do uso conjunto de suas sementes com 0 Seu
herbicida. Além disso, ela esclareceu que as sementes seriam disponibilizadas assim que
fossem comercializadas no Brasil, sendo que ela sequer detinha as licengas necessarias para
comercializagdo em territorio brasileiro. Por fim, a Monsanto afirmou que a Nortox poderia

obter amostra das sementes na Argentina, onde ja eram comercializadas.

O Tribunal entendeu que era licito que a Monsanto esperasse até obter as licengas e
iniciasse a comercializacdo das sementes para fornecé-las a concorrentes. O Tribunal do
CADE ressaltou que ndo é seu papel decidir quando e se um agente econdémico langard um

novo produto no mercado. Outrossim, ressaltou que ndo houve a configuracdo de venda-

%4 PEREIRA JUNIOR, Ademir Antonio e CABRAL, Mario Andrade Machado. The Intellectual Property and
Antitrust Review, 2018, disponivel em https://thelawreviews.co.uk/edition/the-intellectual-property-and-antitrust-
review-edition-3/1171513/brazil, Acesso em 21 de agosto de 2018.

305 CADE, Processo Administrativo 08012.008659/1998-09, julgado pelo Tribunal em 27 de junho de 2007.



https://thelawreviews.co.uk/edition/the-intellectual-property-and-antitrust-review-edition-3/1171513/brazil
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casada tendo em vista que a representacédo foi feita sete anos antes de a Monsanto comecar a
comercializar o produto no Brasil. A instrucdo total do caso durou aproximadamente nove

anos.

B. Comentérios sobre os julgados do CADE sobre potenciais abusos de direito de

propriedade intelectual

No Brasil, existem poucos julgados que discutem com profundidade as condi¢bes pra
caracterizacdo de infracbes & ordem econ6mica envolvendo direitos de propriedade
intelectual.

De fato, a maioria das condutas que foram passiveis de responsabilizacdo pelo CADE
refere-se a condutas coordenadas e, mais especificamente, casos de formacéo de cartel. Desse
modo, ndo se trata de algo especifico para casos envolvendo direitos de propriedade

intelectual, mas para condutas unilaterais de forma mais ampla.

No entanto, cabe destacar que todos os casos analisados decorreram direta ou
indiretamente de representacfes feitas por Associagdes, ou por concorrentes que se sentiram
prejudicados. Muitas vezes, as alegagdes feitas por esses representantes eram inexatas e 0
arquivamento do caso ocorria simplesmente por nao se verificar os supostos fatos narrados na

representacéo.

Outrossim, apenas dos nove casos analisados pelo Tribunal do CADE, o que se
verifica € que apenas cinco deles eram processos administrativos, 0s demais eram apenas
Averiguacdes Preliminares (nome conferido pela Lei 8.884/94 aos processos que Sao
atualmente referidos como Inquéritos administrativos pela Lei 12.529/11). Isso significa que
as autoridades de defesa da concorréncia sequer identificaram fortes indicios de infragdes a
ordem econbmica. Por essa razdo, hd ainda muito pouca discussdo e jurisprudéncia
sedimentada no Brasil sobre os critérios para aferir se houve ou ndo configuracéo de infracdo

a ordem econémica.
Né&o obstante, é possivel extrair alguns conclusdes desses casos.

A jurisprudéncia existente permite afirmar que o exercicio de direitos de propriedade
intelectual que ndo foram obtidos legitimamente ou que j& expiraram pode configurar infracéo

a ordem econémica, quando ele gerar um efeito liquido negativo (ainda que potencial). Isso
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foi admitido de forma expressa e inequivoca nos casos Alcoa e ANFAPE (e, em outros casos
306

mais relacionados a sham litigation como Box 3/Shop Tour™”). No entanto, a posi¢do do

CADE ¢ que ele ndo é competente para verificar se houve fraudes no registro ou se um titular
obteve um direito de propriedade intelectual que ndo deveria obter. Assim sendo, de acordo
com esse posicionamento, ndo cabe ao CADE invadir a competéncia do INPI e do Pode
Judiciéria para declarar se um direito de propriedade é nulo. No entanto, conforme vimos no
Capitulo IV, existem julgados que permitiriam defender que o CADE pode declarar uma
enganosidade ou omissdo de fato caso a verifique, tal como ocorreu no caso da Editora
Ediouro. De qualquer modo, caso (a) o direito de propriedade intelectual seja anulado e (b)
seu exercicio tenha gerado um efeito liquido negativo, restaria caracterizada infracdo a ordem

econdmica.

Apenas um caso se referiu a uma conduta coordenada, a saber, ECAD. De modo muito
similar aos casos dos Estados Unidos e da Comissdo Europeia, refere-se a conduta adotada
por associagdo para fixar o valor do pagamento de direitos autorais e exclusdo de sociedades.

Todos os demais referem-se a casos de condutas unilaterais.

Por sua vez, no que se refere aos limites entre exercicio e o abuso do direito de
propriedade intelectual, a jurisprudéncia do CADE né&o fornece diretrizes tdo claras. Embora o
Tribunal do CADE tenha reconhecido o direito de detentores de propriedade intelectual
cobrarem royalties, duas investigacfes arquivadas ja tiveram como parte de seu objeto a

afericdo se o valor cobrado pelos royalties era abusivo. Tratam-se dos casos Gradiente e CCE

versus Philips, SBI versus Microsoft e Videolar versus Philips.

Além disso, com base em ANFAPE, é possivel afirmar a imposi¢cdo do direito de
propriedade intelectual a terceiros em relagdo ao produto (independentemente do mercado
relevante considerado) ndo configura infracdo & ordem econdémica. Embora seja verdade que o
caso ANFAPE deve ser considerado como um importante julgado — e, no nosso
entendimento, equilibrado em relacdo ao que configura infragdo a ordem econdmica e ao que
configura exercicio regular de direito — a verdade é que nédo existe qualquer garantia que a
mesma posicdo serd adotada em casos futuros. Como se sabe, as decisdes do CADE néo

configuram precedentes e, por isso, ndo vinculam as decisdes futuras do Tribunal.

%6 CADE, Processo Administrativo n° 08012.004283/2000-40.
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CAPITULO VII METODOLOGIA DE IDENTIFICACAO DE INFRACOES
ANTITRUSTE ENVOLVENDO DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Ténue. Muitos autores que caracterizam assim a distingdo entre o exercicio e 0 abuso
de posicdo dominante®”. De modo anélogo, a doutrina brasileira também afirma que a

separacdo entre o exercicio e o abuso de direitos de propriedade intelectual é ténue®.

Nos Capitulo anterior, vimos que essa linha ndo é tdo ténue nos Estados Unidos ou na
Comissdo Europeia. No entanto, no Brasil, como bem ilustra a dissonancia de opiniées no

caso ANFAPE, essa linha poderia ter se tornado extremamente ténue.

Neste Capitulo, buscaremos sistematizar as condi¢des para determinar a licitude ou a
ilicitude do exercicio de direitos de propriedade intelectual pelas autoridades de defesa da

concorréncia com base no entendimento que predominou nos casos julgados.

81 Inadequacdo da aplicacdo da metodologia tipica aplicavel para afericdo de

legalidade de condutas envolvendo direitos de propriedade intelectual

Conforme vimos no Capitulo I do presente trabalho, o0 CADE tem aplicado um teste
composto por trés fases a fim de aferir a ilegalidade de uma conduta: (a) demonstracdo que o
agente econémico praticou a conduta investigada; (b) demonstragdo que o agente econdmico
detinha posicdo dominante a época da conduta investigada; e (c) demonstracdo que a conduta
investigada detinha o potencial de gerar efeitos deletérios a concorréncia e que nao gerava
ganhos de eficiéncia suficientes para contrabalancar os prejuizos em potencial. Outrossim, no
caso de condutas unilaterais, 0 CADE também analisa se ha justificativas para a ado¢do do

comportamento investigado pelo agente econémico.

Existem dois obstaculos que impedem a aplicagdo dessa metodologia de anélise a

direitos de propriedade intelectual, a saber, (a) a necessidade de se considerar ndo so a

%07 Se, entre nés, a posicdo dominante ndo é vedada em si, como coloca 0 § 1° do art. 36, nem todo 0 ato
praticado por empresa em posicdo dominante serd considerado ilicito pela Lei Antitruste. Entretanto, a linha
que separa 0 abuso de posicdo dominante de seu exercicio normal, por vez, é muito ténue, e ndo ha noticias na
lei de seu traco, podendo ser verificados os efeitos anticoncorrenciais da pratica analisada, atuais e potenciais.
In: FORGIONI, op. cit., p. 144.

%08 A linha que separa a legitima protegéo ao direito intelectual e seu exercicio abusivo é ténue In FRAZAO, op.
cit., p. 412; O limiar é muito ténue, BRANCHER, op. cit., p. 195.
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concorréncia estatica, mas também a concorréncia dinamica; e (ii) a necessidade da correta
identificacdo de quais sdo os impactos negativos aos quais a LPI (e demais leis aplicaveis)
confere isencdo legal e quais ndo sao cobertos pela isencdo legal.

A este respeito, cabe resgatar as ponderacdes feitas por Brancher**®:

Revestida com o “manto sagrado” da inovagdo tecnoldgica, dos
investimentos em P&D e do desenvolvimento econémico, a propriedade
intelectual, ao permitir a exclusdo de concorrentes dentro do escopo
protegido, naturalmente pode levar seu detentor a criar mecanismos ou
procedimentos que ndo necessariamente respeitem os principios e normas
relacionados a liberdade de concorréncia e de iniciativa.

O limiar é muito ténue. Decidir se uma determinada conduta deve
ser considerada normal ou anticoncorrencial nesse ambiente deve levar em
consideracdo ndo apenas 0 momento presente, mas também o passado (0
guanto houve de investimento em P&D e se uma condenacao do detentor por
possivel abuso de poder econdmico ndo seria uma penalizacdo excessiva ou
desinteressante ao desenvolvimento econémico) e futuro (pois a restricdo a
atuacdo do agente pode levar também um desincentivo a tais investimentos).

Desse modo, a metodologia “padrdo” ndo pode ser simplesmente aplicada a casos
envolvendo direitos de propriedade intelectual porque ao ndo considerar 0 escopo da prote¢édo
conferida pela legislacdo de propriedade intelectual e o impacto da intervencdo na
concorréncia dinamica, ela ndo permite que as autoridades de defesa da concorréncia evitem

erros do tipo I.

82° Inadequacdo da metodologia proposta pelo Conselheiro Ragazzo no caso
ANFAPE

Como mencionado no Capitulo VI, no caso ANFAPE, houve uma discusséo relevante
sobre a inadequacdo da aplicacdo da metodologia mencionada anteriormente ja que ela nao

consideraria o impacto da intervencdo do CADE no incentivo a inovagéo.

Tendo em vista tal discussdo, o Conselheiro Ragazzo propds uma metodologia que
englobava uma analise tanto da concorréncia estatica quanto da dinamica. No que se refere a
concorréncia estatica, ele prop6s a adocdo da seguinte metodologia: (a) adocdo da regra da
razdo e afericdo dos efeitos da imposi¢édo do direito de propriedade intelectual nos mercados
relevantes afetados pela conduta investigada a fim de aferir o efeito liquido do exercicio dos
direitos de propriedade intelectual; (b) ndo foram consideradas eficiéncias os efeitos positivos

dos direitos de propriedade industrial que poderiam ser atingidos de outro modo; e (c) foram

S9p 194,
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comparadas duas situacOes: (a) situacdo atual em que os direitos de propriedade intelectual
sdo exercidos e (b) situacdo hipotética em que os direitos de propriedade ndo sdo exercidos.

Por sua vez, do ponto de vista da concorréncia dinamica, o Conselheiro buscou
identificar qual seria o provavel impacto da intervengdo do CADE nos investimentos em
inovagdo dos mercados relevantes a fim de verificar se a interferéncia do CADE poderia

afetar negativamente a concorréncia dinamica.

Conforme vimos, no julgamento final do caso, o Tribunal do CADE entendeu que a
metodologia proposta pelo Conselheiro Ragazzo poderia resultar em uma restricdo excessiva
dos direitos de propriedade intelectual porque ela ndo considerava que a legislacdo de
propriedade intelectual confere sim isencdo legal a eventuais impactos negativos gerados pelo

exercicio de direito de propriedade intelectual.

De fato, o problema de aplicar essa metodologia para a analise da configuracdo de
condutas envolvendo direitos de propriedade intelectual é que seria possivel ignorar - por
completo - que os eventuais impactos negativos temporarios de restricdes na concorréncia
estatica impostos por direitos de propriedade intelectual sdo previstos na Lei e sao
compensados pelos efeitos dindmicos na concorréncia. Em outras palavras, ela ndo
considerava que os direitos de propriedade intelectual conferem o direito de permitir a

excluséo de concorrentes dentro de um escopo limitado.

83° Tentativa de sistematizacdo das metodologias adotadas pelas autoridades de

defesa da concorréncia

Com base em todo levantamento doutrinario e jurisprudencial realizado, tentaremos
sistematizar as condi¢fes necessarias para a configuracdo de infracdo a ordem econdmica,
quais sejam: (a) infragbes antitruste decorrentes do exercicio ilegitimo de direitos de
propriedade intelectual; e (b) infragdes antitruste decorrentes do exercicio abusivo de direitos
de propriedade intelectual.

A Infracbes antitruste decorrentes do exercicio abusivo de direitos de

propriedade intelectual.
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A obtencdo de um direito de propriedade intelectual por meio de informacgoes
enganosas poderd configurar violacdo a lei de defesa da concorréncia se viabilizar a
monopolizacdo indevida de um mercado. Em conformidade com isso, é o entendimento
disposto no Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, do U.S.
Department of Justice e da Federal Trade Commission®'?, segundo o qual o poder de mercado
adquirido ou mantido ilegalmente pelo titular de direito de propriedade industrial, podera

caracterizar uma conduta prejudicial & concorréncia®'.

Insta salientar, inclusive, que esse entendimento foi adotado pelo Tribunal do CADE
no caso Alcoa, como detalhado no Capitulo VI. A decisdo do Tribunal que foi aprovada por
unanimidade entendeu que a autarquia & incompetente para verificar a procedéncia da
concessdo das patentes de modelo de utilidade e a precariedade dos registros de desenho

industrial.

Logo, é razoavel concluir que a anulagcdo de um direito de propriedade intelectual
obtido de forma abusiva poderia expor a empresa a uma condenagdo pelo CADE caso o
exercicio da patente tivesse gerado um efeito liquido negativo no mercado relevante afetado

pelo direito.
Desse modo, os requisitos para a configuragao da conduta séo:

a) que o titular do direito de propriedade intelectual tenha obtido o direito de
propriedade intelectual de forma fraudulenta (apresentado informacdes

%10 The Agencies may challenge the enforcement of invalid intellectual property rights as antitrust violations.
Enforcement or attempted enforcement of a patent obtained by fraud on the Patent and Trademark Office or the
Copyright Office may violate section 2 of the Sherman Act, if all the elements otherwise necessary to establish a
section 2 charge are proved, or section 5 of the Federal Trade Commission Act. Walker Process Equipment, Inc.
v. Food Machinery & Chemical Corp., 382 U.S. 172 (1965) (patents); American Cyanamid Co., 72 F.T.C. 623,
684-85 (1967), aff'd sub. nom. Charles Pfizer & Co., 401 F.2d 574 (6th Cir. 1968), cert. denied, 394 U.S. 920
(1969) (patents); Michael Anthony Jewelers, Inc. v. Peacock Jewelry, Inc., 795 F. Supp. 639, 647 (S.D.N.Y.
1992) (copyrights). Inequitable conduct before the Patent and Trademark Office will not be the basis of a section
2 claim unless the conduct also involves knowing and willful fraud and the other elements of a section 2 claim
are present. Argus Chemical Corp. v. Fibre Glass-Evercoat, Inc., 812 F.2d 1381, 1384-85 (Fed. Cir. 1987).
Actual or attempted enforcement of patents obtained by inequitable conduct that falls short of fraud under some
circumstances may violate section 5 of the Federal Trade Commission Act, American Cyanamid Co., supra.
Obijectively baseless litigation to enforce invalid intellectual property rights may also constitute an element of a
violation of the Sherman Act. See Professional Real Estate Investors, Inc. v. Columbia Pictures Industries, Inc.,
113 S. Ct. 1920, 1928 (1993) (copyrights); Handgards, Inc. v. Ethicon, Inc., 743 F.2d 1282, 1289 (9th Cir.
1984), cert. denied, 469 U.S. 1190 (1985) (patents); Handgards, Inc. v. Ethicon, Inc., 601 F.2d 986, 992-96 (9th
Cir. 1979), cert. denied, 444 U.S. 1025 (1980) (patents); CVD, Inc. v. Raytheon Co., 769 F.2d 842 (1st Cir.
1985) (trade secrets), cert. denied, 475 U.S. 1016 (1986).

311 Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, do U.S. Department of Justice and the Federal
Trade Commission, p.4
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enganosas no processo de obtencdo de patente ou exercicio apds a expiracdo
do direito de propriedade intelectual);

b) conduta ativa de imposicao de patente;

C) potencial efeito liquido negativo decorrente da imposicdo ativa da patente

(geralmente, refere-se a exclusdo — real ou potencial - de concorrentes).

Pois bem. Se o direito foi concedido pelo INPI, que analisou a observancia dos
requisitos legais dispostos na legislacdo, existiria uma presuncdo de legalidade de que o
direito é legitimo e, portanto imponivel a terceiros. Nesse cenario, questionamos: o que €
exatamente essa fraude para obtencdo do direito de propriedade intelectual? Pode o CADE
declarar que houve fraude?

O CADE enfrentou essa discussdo no caso Eli Lilly ao discutir os limites de peticdo de
agentes econdémicos. Conforme defendido pelo Conselheiro Gilvandro Aradjo Vasconcelos
em seu voto vogal e ja explicado no Capitulo 1V, a anélise do CADE devera ser focada em
questBes faticas do caso concreto, qual seja, verificar se 0 agente econémico dotado de
posicdo dominante apresentou informacGes enganosas ou omitiu informacges relevantes para
obter um direito que ndo deveria ter e o exercicio desse direito resulta em efeito liquido

negativo, restara caracterizada uma infracdo & ordem econdmica.??

De modo similar, nos casos de patent ambush, nos parece que a analise do CADE
devera ser focada em questfes focada em questbes faticas do caso concreto, qual seja,
verificar se 0 agente econdmico apresentou informacBes enganosas ou omitiu informacdes
relevantes de organizacdes que estavam elaborando a padronizagdo para usufruir de poder de
mercado decorrente da adocdo de tecnologia que utiliza seu produto ou tecnologia protegido
por direitos de propriedade intelectual e o exercicio desse direito resultar em efeito liquido

negativo, restara caracterizada uma infracéo a ordem econémica.’?

B. Infragbes antitruste decorrentes do exercicio ilegitimo de direitos de
propriedade intelectual

Tratam-se das hipOteses em que os titulares de direito legitimos de propriedade

intelectual exercem abusivamente seus direitos de propriedade intelectual. Isso se da em

312 CADE. Processo Administrativo n° 08012.011508/2007-91, julgado em sessdo de 24 de junho de 2015.
313 CADE. Processo Administrativo n° 08012.011508/2007-91, julgado em sessdo de 24 de junho de 2015.
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hipoteses distintas, quais sejam: (a) quando o titular de um direito de propriedade intelectual
tenta alavancar o poder de mercado conferido pelo direito de propriedade intelectual para um
mercado ou produto em que ndo detém direitos de propriedade intelectual e isso gera um
efeito liquido negativo; e (b) quando o titular de um direito de propriedade intelectual o utiliza

para impedir o langamento de um novo produto, as quais se passa a detalhar.

(a) Infracdes decorrentes de tentativas de alavancar o poder de mercado conferido
por um direito de propriedade intelectual para criar uma vantagem em um

mercado em que ndo detém direitos de propriedade intelectual

Conforme ja discutido no presente trabalho, € inegavel que direitos de propriedade
intelectual, muitas vezes, ndo conferem qualquer poder de mercado ao seu titular. No entanto,
é correto afirmar que existem hipdteses em que os direitos de propriedade intelectual
conferem poder de mercado. Esse poder de mercado é considerado licito e justificado pela
escolha do legislador de conferir exclusividade ao detentor do direito de propriedade
intelectual por um periodo limitado de tempo. Nao obstante esse fato, em determinadas
situacbes o detentor de direito de propriedade intelectual utiliza o poder de mercado
propiciado pelo referido direito para obter vantagem competitiva em um setor ndo abarcado
pela protecdo conferida pelo direito de propriedade intelectual em questdo. Sempre que tal
conduta gere um efeito liquido negativo sobre o bem estar, estard sujeita a intervencdo das

autoridades de defesa da concorréncia.

Trata-se, por exemplo, da analise realizada no caso Image Technical Services, Inc.

versus Eastman Kodak, Co., discutido no Capitulo VI, houve a tentativa de alavancar o poder

de mercado de um segmento no qual se detinha direitos de propriedade intelectual (pecas)
para um segmento no qual ndo se detinha direitos (manutengéo). Assim sendo, as autoridades
entenderam que a Kodak estava tentando alavancar seu poder de mercado conferido
legalmente que era restrito a pecas a outro mercado, qual seja, de reposi¢cdo. Note-se que a
legalidade ou ilegalidade dessa conduta de expandir o monopolio para um mercado néo
protegido, foi aferida mediante analise dos efeitos da pratica em conformidade com a regra da

razao.

Ressalte-se, portanto, que esse precedente indica trés condi¢cdes cumulativas para que

se configure exercicio abusivo de direito de propriedade intelectual:
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a) que o agente econdmico detentor do direito de propriedade intelectual detenha
poder de mercado;

b) que o titular do direito de propriedade industrial tente alavancar o direito de
propriedade intelectual para mercado de produto em que ndo ha protecéo; e

C) que a conduta gere um efeito liquido negativo sobre a concorréncia.

Verifica-se, portanto, que grande parte das condutas anticoncorrenciais envolvendo os
direitos de propriedade intelectual sdo configuradas por tentativas dos titulares de direitos de
propriedade intelectual de expandir o poder de mercado conferido pelo direito de propriedade

intelectual para mercados relevantes formados por outros produtos na dimensdo material.

(b) Infragdes decorrentes de uso de um direito de propriedade intelectual impedir o

lancamento de um novo produto por concorrente

Existe uma segunda hipotese de violagdes a ordem econdmica envolvendo direitos de
propriedade intelectual. Trata-se da hipotese em que o detentor de direito de propriedade usa
seu direito para obstar o lancamento de um novo produto. Nela o direito de propriedade
intelectual é utilizado contra a sua funcdo social principal, qual seja, estimular a inovacéo e a

concorréncia dinamica.

Essa discussdo foi enfrentada principalmente por autoridades de defesa da
concorréncia europeias nos casos Microsoft®**, Magill**® e IMS Health®'®, conforme detalhado

no Capitulo VI. Em todos os casos acima citados, o titular de um direito de propriedade
intelectual utilizou o seu direito de exclusividade para impedir o lancamento de um novo
produto ndo ofertado no mercado. Além disso, € importante salientar que em todos 0s casos
houve uma recusa de licenciar direitos que as autoridades de defesa da concorréncia

entenderam ndo ser justificavel.

314 «@6) (...) the refusal prevents the appearance of a new product for which there is potential consumer
demand” (Caso T-201/04)

315 «(23) The impossibility for publishers to produce and publish a comprehensive TV guide results from the
refusal of ITP, BBC and RTE to permit the publication of advance weekly listing as well as from the legal
proceedings which ITP, BBC and RTE institute against those publishers not respecting the terms of the licences
granted and those not granted licences at all.” (Decisdo da Comissdo Européia: 89/205/EEC)

316« ) constitutes an abuse of a dominant position within the meaning of Article 82 EC where the following
conditions are fulfilled: (...) the undertaking which requested the licence intends to offer, on the market for the
supply of the data in question, new products or services not offered by the owner of the intellectual property
right and for which there is a potential consumer demand;” (Caso C-418/01)
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Portanto, é possivel identificar uma metodologia composta essencialmente pela
verificagdo de cinco condigdes:

a) situacdo especifica em que o titular do direito opde o direito de propriedade

intelectual em determinada situacdo contra um agente econdmico determinado;

b) houve uma recusa por parte do detentor do direito que impossibilitava o

desenvolvimento e langcamento de novos produtos;

c) ndo havia justificativa plausivel para a recusa;

d) 0 acesso a licenca ou a informacao era indispensavel para que o outro agente

econdmico pudesse langar um novo produto; e
e) a recusa injustificada gera efeito liquido negativo potencial.

Somente quando se observa essas cinco condi¢cbes cumulativamente, restara
configurada infracdo a ordem econémica decorrente do exercicio abusivo de direito de
propriedade intelectual. 1sso porque ndo havera somente um desvio da funcéo social do direito
de propriedade intelectual, mas esse desvio terd o potencial de gerar um efeito liquido

negativo sobre a concorréncia.

O direito de propriedade intelectual existe para promover a inovacdo € 0
desenvolvimento tecnoldgico € utilizado — sem justificativa — para impedir o lancamento de
um novo produto. Repise-se: o desvio da funcéo social dos direitos de propriedade intelectual
ocorre quando o direito que existe para promover a inovacao e o desenvolvimento tecnolégico
é utilizado para impedir a inovacdo e o desenvolvimento tecnolégico e ndo da concorréncia
em si. SO que quando esse abuso do direito de propriedade intelectual também gera efeito
liquido negativo sobre a concorréncia (em potencial), tem-se também caracterizado um ilicito

concorrencial.

Em suma, entendemos que as condices para a configuracdo de infracdo a ordem

econbmica podem ser esquematizadas assim:

a) Infragcbes decorrentes do exercicio ilegitimo de direitos de propriedade
intelectual: ocorrem quando o titular comete fraudes no processo de obtencéo
do direito (ndo cumprindo com o seu dever de diligéncia) e o exercicio desse

direito obtido de forma indevida gera potencial efeito liquido negativo.
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InfracGes decorrentes do exercicio abusivo de direitos de propriedade
intelectual: abrangem duas hipoteses: (1) quando o agente econdmico tenta
alavancar o poder de mercado conferido por um direito de propriedade
intelectual para criar uma vantagem em mercado relativo a produto nao
comtemplado pelos direitos de propriedade intelectual e gerar um efeito
liguido negativo; e (2) Quando o titular de um direito de propriedade
intelectual o utiliza para impedir o lancamento de um novo produto por
concorrente (hipotese de flagrante violacdo da funcdo social do direito de

propriedade intelectual) e gera um efeito liquido negativo.
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CONCLUSOES

O presente estudo objetivou identificar e sistematizar, mediante a analise de doutrina e
de jurisprudéncia, as condicGes necessarias para a caracterizacdo de infracbes a ordem
econdmica decorrentes do exercicio de direitos de propriedade intelectual. Para isso, na
primeira parte do presente trabalho, estudamos os conceitos e fundamentos béasicos a fim de
identificar se ha algum tipo de isencdo antitruste a condutas envolvendo direitos de
propriedade intelectual. Por sua vez, na segunda parte, buscamos identificar os critérios ou
condigdes utilizados pelas autoridades de defesa da concorréncia atualmente para determinar a
licitude ou a ilicitude do exercicio de direitos de propriedade intelectual do ponto de vista da

legislacdo antitruste.

Hoje ¢ um entendimento consolidado que o exercicio de direitos de propriedade
intelectual s@o plenamente compativeis com a existéncia de uma politica antitruste eficaz e
efetiva. Na verdade, tanto a politica de protecdo a direitos de propriedade intelectual como de
defesa da concorréncia séo instrumentos complementares de promog¢édo da concorréncia e do

desenvolvimento econdmico.

De um lado, a politica antitruste visa prevenir o acimulo excessivo de poder de
mercado e coibir comportamentos oportunistas de agentes econdmicos que tenham o potencial

de limitar ou prejudicar a livre-concorréncia, resultando em perdas de eficiéncia.

Por sua vez, a protecdo aos direitos de propriedade intelectual constitui um mecanismo
que visa prevenir e coibir a concorréncia desleal e que é necessario ndo s para repressao a
concorréncia desleal, como também para a preservacdo da rivalidade nos mercados como para
incentivar a inovacgdo. Desse modo, a protecéo a propriedade intelectual contribui ndo sé para
a manutencdo de grau de rivalidade entre os agentes econémicos nos mercados nos quais

operam e como também para o progresso econémico e tecnoldgico.

Além disso, como atualmente ja é claramente constatado pela doutrina, € um erro
presumir que direitos de propriedade intelectual sempre conferem um monopélio econdmico
ao agente econdmico que os detém. Também seria um erro presumir que todo direito de
propriedade intelectual confere necessariamente poder de mercado. Isso porque o direito de
propriedade intelectual confere exclusividade de exploracdo de um produto ou de uma
tecnologia, e ndo em relacdo a uma atividade econdmica. Em determinados mercados, quando

ndo existem produtos ou servigos ofertados por agentes econdmicos rivais que sdo bons
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substitutos aqueles objeto de protecdo ou quando os produtos concorrentes representa uma
parcela pequena das vendas em um mercado, é que o detentor de um direito de propriedade

intelectual podera deter poder econémico.

Pois bem. Se o papel da politica antitruste € coibir o abuso de poder econémico a fim
de evitar seus efeitos deletérios como a destruicdo de bem-estar e transferéncias de renda
arbitrérias do consumidor e sdo poucas as situacdes em que direitos de propriedade intelectual
conferem poder de econémico a seu detentor, é razodvel concluir que nao seriam tdo comuns
a ocorréncia de infracbes a ordem econémica viabilizadas por direitos de propriedade
intelectual. Desse modo, as infragdes ordem econdmicas envolvendo direitos de propriedade
intelectual ndo configurariam um conflito entre os dois sistemas, mas tdo somente hipdteses

, e T 317
em que ¢ necessario “ajuste no caso individual™™"".

Nesse ponto, cabe salientar que tanto a Lei 12.529/11 como a doutrina brasileira
admitem claramente que a possibilidade de intervencdo do CADE para coibir e punir
infracbes a ordem econdmica envolvendo direitos de propriedade intelectual. Eis que o
desafio na pratica € distinguir os casos de abuso dos casos de mero exercicio de direito de

propriedade intelectual.

N A0

A metodologia “padrao” geralmente adotada pelas autoridades para aferir se ha a
caracterizacdo de infracbes a ordem econémica € composta pelas seguintes fases: (a)
comprovacao de pratica da conduta pelo agente econémico; (b) verificacdo se o agente
econbmico detém poder econdmico; e (c) ponderacdo dos efeitos anticompetitivos e das
eficiéncias econdmicas da conduta. Quando a infracdo permite adotar a regra per se, 0 énus de
prova da autoridade concorréncia estd mais ligado a primeira fase, qual seja, a comprovacédo
de prética da conduta pelo agente econdmico, ja que sdo utilizadas presung¢fes econdmicas e
legais em relacdo a detencdo de poder econémico e aos efeitos liquidos da conduta. Por sua
vez, quando se adota a regra da razdo, a investigacdo e o padrdo probatorio exigido é elevado
tanto para aferir se 0 agente econdmico detém posicdo dominante como para identificar e
ponderar os efeitos anticompetitivos e eficiéncias econdmicas geradas pela conduta ja que as

autoridades ndo podem recorrer a presungoes.

Ocorre que a aplicacdo dessa metodologia para afericdo de abuso envolvendo casos de

propriedade intelectual se reduz a aplicacdo deste teste: (a) comprovagdo de pratica da

317 Tradugio do original em inglés pela autora: “The relevant question is therefore not one of conflict but of
complementarity and possibily adjustment in the individual case”. PEEPERKORN, Luc, op. cit. p. 527.
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conduta pelo agente econdmico; (b) verificagdo se o agente econdémico detém poder
econdmico; e (c) ponderacdo dos efeitos anticompetitivos e das eficiéncias econdmicas da

conduta.

Existem dois obstaculos que impedem a aplicacdo dessa metodologia de analise a
casos envolvendo direitos de propriedade intelectual, a saber, (a) a necessidade de se
considerar ndo s6 a concorréncia estatica, mas também a concorréncia dinamica; e (ii) a
necessidade da correta identificacdo de quais sdo os impactos negativos aos quais a Lei de

Propriedade Intelectual confere isencédo legal e quais ndo sdo cobertos pela isencao legal.

Mediante a andlise dos casos concretos conduzidos pelo CADE, identificamos que no
inicio de suas investigacdes, as autoridades de defesa da concorréncia tendem a embasar a
decisdo de forma genérica no fato de que elas detém competéncia para investigar e punir “0S
atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir o efeito de
limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorréncia ou a livre iniciativa,
exercendo de forma abusiva posi¢cdo dominante”, conforme o disposto pelo artigo 36, incisos
I e 1V daLei12.529/11.

Em contrapartida, em linhas gerais, as defesas dos administrados focam-se nos
seguintes argumentos (a) incompeténcia do CADE para analisar questdes envolvendo direitos
de propriedade intelectual devido a existéncia de normas especificas que regulamentam seu
exercicio; e (b) os atos praticados no exercicio regular de um direito reconhecido pelo

ordenamento juridico ndo constituem atos ilicitos.

No entanto, ao longo da instrucdo do caso, muitas vezes, as autoridades de defesa da
concorréncia aprofundam a discussdo e incluem novos critérios de anélise que ndo foram
incluidos na nota técnica de instauragdo e que, portanto, tampouco foram combatidos
inicialmente pela defesa. Esta alteracdo do enfoque de discussdo dos casos ndo sO pode
resultar em alegacBGes de restricdo do direito de defesa (afinal, o ordenamento juridico
brasileiro ndo admite defesa parcial), como também no prolongamento desnecessario da

instrucdo de casos em que a questdo central é predominante de direito.

Mas ndo € sb. A inexisténcia de critérios claros sobre os limites para o exercicio de
direitos de propriedade intelectual para a politica antitruste gera incerteza juridica para 0s
administrados. Sem saber o que é licito e ilicito, os agentes econdmicos podem tomar

decisbes equivocadas que resultem em perda de inovacgéo e de bem-estar.
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Outrossim, intervencao excessiva da politica antitruste podera gerar graves prejuizos a
concorréncia dindmica nos mercados, tendo em vista que os direitos de propriedade
intelectual s@o instrumentos relevantes para a repressdo a concorréncia desleal, manutencédo

de rivalidade nos mercados e criacdo de incentivos para a inovacdo tecnologica.

De fato, conforme se verificou no estudo comparado de julgados, ndo identificamos
casos em que as autoridades de defesa da concorréncia internacionais simplesmente adotaram

a referida metodologia.

No Brasil, o Tribunal enfrentou essa discussao duas vezes no caso ANFAPE. Ragazzo
propds uma metodologia que englobava uma andlise tanto da concorréncia estatica quanto da
dindmica. No que se refere a concorréncia estatica, ele propés a adogdo da seguinte
metodologia: (a) ado¢do da regra da razdo e afericdo dos efeitos da imposicdo do direito de
propriedade intelectual nos mercados relevantes afetados pela conduta investigada a fim de
aferir o efeito liquido do exercicio dos direitos de propriedade intelectual; (b) ndo foram
consideradas eficiéncias os efeitos positivos dos direitos de propriedade industrial que
poderiam ser atingidos de outro modo; e (c) foram comparadas duas situacfes: (a) situacéo
atual em que os direitos de propriedade intelectual sdo exercidos e (b) situacdo hipotética em
que os direitos de propriedade ndo sdo exercidos. Por sua vez, do ponto de vista da
concorréncia dinamica, o Conselheiro buscou identificar qual seria o provavel impacto da
intervengdo do CADE nos investimentos em inovagdo dos mercados relevantes a fim de

verificar se a interferéncia do CADE poderia afetar negativamente a concorréncia dinamica.

Conforme vimos, no julgamento final do caso, o Tribunal do CADE entendeu que a
metodologia proposta pelo Conselheiro Ragazzo poderia resultar em uma restrigdo excessiva
dos direitos de propriedade intelectual porque ela ndo considerava que a legislacdo de
propriedade intelectual confere sim isencdo legal a eventuais impactos negativos gerados pelo
exercicio de direito de propriedade intelectual. Desse modo, ela ndo era suficiente para

distinguir exercicio regular de exercicio abusivo.

Em nosso estudo, concluimos que para identificarmos a metodologia aplicavel a
infracdes antitruste envolvendo direitos de propriedade intelectual € Gtil classificarmos as
infracbes a ordem econdmica em dois grupos principais: (a) infracbes decorrentes do
exercicio ilegitimo (sem base legal ou mediante fraudes) de direitos de propriedade
intelectual; e (b) infracOes decorrentes do exercicio abusivo de direitos de propriedade

intelectual.
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O primeiro grupo refere-se a hipoteses em que um agente econdmico obtém um direito
de propriedade intelectual quando nédo deveria obté-lo, ou seja, quando seu pedido néo

observa os requisitos dispostos na Lei aplicavel.

Logo, é razoavel concluir que a anulacdo de um direito de propriedade intelectual
obtida de forma abusiva poderia expor a empresa a uma condenagdo pelo CADE caso o
exercicio da patente tivesse gerado um efeito liquido negativo no mercado relevante afetado

pelo direito.
Desse modo, os requisitos para a configuracao da conduta séo:

a) que o titular da patente tenha obtido o direito de propriedade intelectual de forma
fraudulenta (apresentado informagfes enganosas no processo de obtencdo de
patente ou exercicio ap0s a expiracao do direito de propriedade intelectual);

b) conduta ativa de imposicao de patente;

C) potencial efeito liquido negativo decorrente da imposi¢cdo ativa da patente

(geralmente, refere-se a exclusdo — real ou potencial - de concorrentes).

Por sua vez, as infracBes decorrentes do exercicio abusivo de direitos de propriedade
intelectual abrangem duas hipoteses principais: (a) quando o titular de um direito de
propriedade intelectual tenta alavancar o poder de mercado conferido pelo direito de
propriedade intelectual para um mercado ou produto em que ndo detém direitos de
propriedade intelectual e isso gera um efeito liquido negativo; e (b) quando o titular de um
direito de propriedade intelectual o utiliza para impedir o langcamento de um novo produto, as

quais se passa a detalhar.

Conforme ja discutido no presente trabalho, embora ndo seja a regra geral, existem
hipoteses em que os direitos de propriedade intelectual conferem poder de mercado. Esse
poder de mercado é considerado licito e justificado pela escolha do legislador de conferir
exclusividade ao detentor do direito de propriedade intelectual por um periodo limitado de

tempo.

Né&o obstante esse fato, em determinadas situacdes o detentor de direito de propriedade
intelectual utiliza o poder de mercado propiciado pelo referido direito para obter vantagem
competitiva em relagéo a produto ou mercado relevante ndo abarcado pela protecdo conferida
pelo direito de propriedade intelectual em questdo. Sempre que tal conduta gerar um efeito
liquido negativo, ela estara sujeita a intervencdo das autoridades de defesa da concorréncia.

Note-se que a legalidade ou ilegalidade dessa conduta de tentar alavancar poder de mercado
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deve ser aferida mediante analise dos efeitos da pratica em conformidade com a regra da

razao.

Ressalte-se, portanto, que a existéncia de trés condi¢des cumulativas para que se

configure exercicio abusivo de direito de propriedade intelectual:

a) que o agente econdmico detentor do direito de propriedade intelectual detenha
poder de mercado;
b) que o titular do direito de propriedade industrial tente alavancar o direito de
propriedade intelectual para mercado de produto em que ndo ha protecéo; e

c) que a conduta gere um efeito liquido negativo.

Existe uma segunda hipotese de violagBes a ordem econdmica envolvendo exercicio
abusivo direitos de propriedade intelectual. Trata-se da hipdtese em que o detentor de direito
de propriedade usa seu direito para obstar o lancamento de um novo produto. Nela o direito de
propriedade intelectual é utilizado contra a sua fungéo social principal, qual seja, estimular a

inovacao e a concorréncia dinamica.

Nessa hipdtese, é possivel identificar uma metodologia composta essencialmente pela

verificacdo de cinco condicdes:

a) situacdo especifica em que o titular do direito opBe o direito de propriedade

intelectual em determinada situagdo contra um agente econdmico determinado;

b) houve uma recusa por parte do detentor do direito que impossibilitava o

desenvolvimento e lancamento de novos produtos;

c) ndo havia justificativa plausivel para a recusa;

d) 0 acesso a licenca ou a informacdo era indispensavel para que o outro agente

econémico pudesse lan¢ar um novo produto;
e) a recusa injustificada gera efeito liquido negativo potencial.

Somente quando se observa essas cinco condigdes cumulativamente, restara
configurada infragdo a ordem econdmica decorrente do exercicio abusivo de direito de
propriedade intelectual. 1sso porque ndo havera somente um desvio da funcao social do direito
de propriedade intelectual, mas esse desvio terd o potencial de gerar um efeito liquido

negativo sobre a concorréncia.
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