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RESUMO 

 

Em plena era do conhecimento, ao deflagrar uma verdadeira corrida tecnológica 
entre os vários agentes econômicos, a propriedade industrial, antes de um 
direito de exclusiva, consiste num poderoso instrumento de concorrência. Esta 
faceta da propriedade industrial infelizmente não foi, até o momento, explorada e 
difundida tanto entre a comunidade jurídica local quanto pelo empresariado 
brasileiro. A primeira preferiu um discurso pautado em forte apelo social (e nem 
sempre tecnicamente fundamentado); e o segundo não o fez simplesmente 
porque lhe faltava a cultura da proteção de seu capital imaterial. Uma análise 
simplista e perfunctória da questão poderia levar ao entendimento de que a 
propriedade industrial e o direito da concorrência seriam duas áreas da ciência 
jurídica completamente antagônicas e inconciliáveis, interpretação esta que 
poderia colocar em risco a segurança jurídica de que os agentes econômicos 
necessitam para investir em desenvolvimento científico e pesquisa tecnológica. 
O objetivo do presente estudo consiste, pois, em discorrer, de forma científica, 
sobre as relações entre direito de propriedade industrial e defesa da 
concorrência. Proceder-se-á, por primeiro, a um estudo da experiência 
estrangeira e brasileira como campo preparatório para a análise principiológica. 
Uma vez identificados os princípios atinentes aos dois campos do direito, 
extraídos da experiência estrangeira e brasileira segundo método dedutivo, 
investigar-se-ão quais são coincidentes ou harmônicos e aplicar-se-á a 
formulação teórica de Robert Alexy aos casos de colisão, a fim de demonstrar 
que a relação existente entre ambos é, em verdade, de harmonia e 
complementaridade.  
 
Palavras-chave: propriedade intelectual; propriedade industrial; patente; marca; 
defesa da concorrência; direito da concorrência; antitruste; experiências 
estrangeira e brasileira; princípios; colisão.  
 

 

 

 

 



FOREWORD 

 

In the era of knowledge, by triggering a real technology race by the various 
economic agents, the industrial property, more than an exclusive right, consists 
in a powerful instrument of competition. Unfortunately, such a facet of industrial 
property has never been exploited and disseminated either by the local legal 
community or national companies. The first one preferred to adopt a position 
characterized by a strong social appeal (not always technically grounded) and 
the second ones did not do so because they simply lacked a culture of protection 
of their intangible assets. A simplistic and perfunctory judgment of the matter 
may suggest that industrial property and competition law are two areas of Law 
completely antagonistic and irreconcilable with each other. Such a construction 
could jeopardize the legal safety that economic agents need to invest in scientific 
development and technology research. This study therefore aims at examining, 
in a scientific fashion, the relationship between industrial property law and 
competition law. First and foremost, an assessment of both foreign and Brazilian 
experiences will be conducted as a preparatory field for a principiologic analysis 
of both areas of Law. Once the relevant principles are identified in both foreign 
and Brazilian experiences according to the deductive method, it will be 
investigated which principles are either coincident or harmonic and the 
theoretical formulation of Robert Alexy will be applied to cases of conflict, in order 
to demonstrate that the relationship between both legal areas is actually 
harmonic and complementary. 
 
Keywords: intellectual property; industrial property; patents; trademarks; 
competition defense; competition law; antitrust; foreign and Brazilian 
experiences; principles; collision.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 O CHOQUE DO FUTURO 

 

A sociedade pós-moderna transforma-se dramaticamente. A crise financeira que 

assola o continente europeu e remodela o cenário econômico internacional, 

ferindo de morte o regime democrático e o Estado de Direito, ao lado de uma 

série de revoluções e conflitos étnicos e sociais em países de maioria 

muçulmana conhecidos como “primavera árabe”, da intolerância religiosa, 

corrida armamentista, problema da segurança alimentar ante a explosão 

demográfica em nações em desenvolvimento que ajudam a compor os mais de 7 

bilhões de seres humanos que habitam o planeta, envelhecimento das nações 

desenvolvidas, imposição da sustentabilidade como condição imperiosa para o 

crescimento econômico, proteção da biodiversidade e aquecimento global, 

extraordinária velocidade na transmissão da informação e convergência 

tecnológica são apenas alguns dos fenômenos que trazem enormes desafios a 

todos os atores sociais e, no campo do direito, tornam as relações jurídicas 

incrivelmente mais complexas e dinâmicas, que, a seu turno, passam a reclamar 

um regramento jurídico mais versátil, em constante adaptação.  

 

Por sua vez, o sistema jurídico (faz-se aqui breve referência à teoria dos 

sistemas, do sociólogo alemão Niklas Luhmann) não consegue responder às 

irritações emanadas de outros sistemas sociais na mesma velocidade em que 
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são dispersas no ambiente, constituindo essa resposta, talvez, o maior desafio 

da ciência jurídica nos dias atuais. 

 

Conforme destacava, há mais de quarenta anos, o futurista norte-americano 

Alvin Tofler1, ao dividir os últimos 50.000 anos de existência do homem em 

gerações de aproximadamente 62 dois anos cada uma, chega-se a algo em 

torno de 800 gerações. Entre essas, nada menos que 650 foram transcorridas 

nas cavernas, e apenas as últimas setenta lograram alguma forma de 

comunicação efetiva entre si, graças ao advento da escrita. Nas últimas seis 

gerações, massas de indivíduos chegaram a ter acesso à palavra escrita; nas 

últimas quatro, foi possível medir o tempo com precisão; e somente nas últimas 

duas, fez-se uso de algum motor elétrico.  

 

O referido autor apresenta, ainda, outro fato deveras curioso2: no ano de 6.000 

a.C., o transporte mais rápido disponível para o homem atravessar longas 

distâncias era a caravana de camelos, que se movimentava a uma velocidade 

média de 12 quilômetros por hora. Por volta de 1.600 a.C., quando se inventou a 

carroça, a velocidade alcançou 30 quilômetros por hora. Somente em 1880, o 

homem, mediante a criação da locomotiva, bateu os 160 quilômetros por hora. 

Embora a espécie humana tenha levado milhões de anos para atingir esse 

recorde, foram necessários breves 58 anos para quadruplicá-lo (por volta de 

1938, os aviões atingiram 650 quilômetros por hora) e num piscar de olhos de 

                                                 
1 TOFLER, Alvin. O choque do futuro. Rio de Janeiro: Record, 1970, p. 25. 
2 Idem, p. 34. 
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duas décadas para dobrar novamente esse limite. Nos últimos sessenta anos, os 

foguetes romperam a barreira do som (1.171,4 km/h), chegando a velocidades 

supersônicas de 6.500 quilômetros por hora, enquanto homens em cápsulas 

espaciais circundavam a Terra a cerca de 30.000 quilômetros por hora. Afirma, 

ainda, o referido autor, que, ao examinar as distâncias percorridas, as altitudes 

alcançadas, os minerais extraídos ou o poder explosivo atingido, a mesma 

tendência de aceleração se evidencia. E complementa: “a razão de tudo isso é 

que a tecnologia se alimenta de si mesma”3.  

 

Foi o futurista norte-americano quem primeiro cunhou a expressão “choque do 

futuro” para designar os sentimentos de tensão e desorientação produzidos no 

seio do ambiente, que sofre a mais célere mutação a que a humanidade já se viu 

submetida, algo só comparável à evolução do barbarismo para a civilização.  

 

Alvin Tofler propõe um interessante exercício que se aplica igualmente nos dias 

atuais: 

tire um indivíduo de sua própria cultura e coloque-o de repente num 
ambiente totalmente diferente do seu próprio, com um conjunto diverso 
de pistas para reagir – diferentes concepções de tempo, espaço, 
trabalho, amor, religião, sexo e tudo mais – e em seguida retire dele 
qualquer esperança de retorno a uma paisagem social mais familiar, e 
o deslocamento que ele sofrerá será, sem dúvida, muito grave. E mais, 
se essa nova cultura está, ela mesma, em constante torvelinho, e se – 
pior ainda – seus valores se encontram em incessante mudança, o 
tempo de desorientação será ainda mais intensificado. Recebendo um 
número muito reduzido de pistas sobre o tipo de comportamento que é 
racional debaixo de circunstâncias radicalmente novas, a vítima pode 
muito bem vir a se tornar um problema para si mesma e para os 
outros4. 

 

                                                 
3 TOFLER, Alvin. Op cit. p. 35. 
4 Idem, p. 23. 
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Como resultado desse ritmo frenético de mudanças sociais em evidente 

descompasso com o direito, pode-se estar testemunhando uma confusão 

generalizada de conceitos jurídicos tradicionais. A noção essencial de lei, 

enquanto ato normativo geral e abstrato em oposição à figura clássica de ato 

judicial, como ato específico e concreto, não mais se aplica como outrora. Atos 

judiciais cada vez mais gerais e abstratos (o que dizer das súmulas vinculantes) 

e leis cada vez mais voltadas à casuística tornam-se comuns. A clássica 

dicotomia entre direito público e privado, cada vez mais, perde sentido; e até 

mesmo a clássica teoria da separação dos poderes de Montesquieu – 

consagrada pela maioria dos Estados Democráticos de Direito – parece estar em 

crise. Agências reguladoras, enquanto autarquias federais, inovam 

manifestamente na ordem jurídica; e “supertribunais judiciários” ditam 

claramente o que é oportuno e conveniente para a Administração Pública.  

 

 

1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA  

 

 

No que se refere às relações entre direito da propriedade industrial e defesa da 

concorrência, a nítida mudança de paradigmas também não é diferente. Em 

caráter propedêutico, não há como deixar de reconhecer que o debate acerca da 

propriedade industrial no Brasil vem quase sempre acompanhado de forte apelo 

social, quando não contraditoriamente ideológico ou puramente emocional. 
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Algumas causas podem ser identificadas para justificar tal fenômeno; entre elas 

a falta de uma cultura de apropriação dos resultados de pesquisa e proteção da 

propriedade industrial entre o empresariado brasileiro, marcada geralmente por 

uma visão não sustentável de lucro imediato e uma política industrial por parte 

do Governo que, até desdobramentos em contrário ocorridos na última década5, 

não estimulava a produção de tecnologia nacional e, portanto, não encontrava 

razões para fazer da propriedade industrial uma mola propulsora do 

desenvolvimento do país. Sem bases sólidas no campo fático (desenvolvimento 

de tecnologia nacional), o discurso em prol da proteção da propriedade 

intelectual era vazio e não fazia muito sentido. 

 

Isso se deu, como explica Fabíola Bueno, porque: 

 

aliado ao viés nacionalista existente na época, havia um forte caráter 
protecionista na política industrial da época, o que colocava os 
empresários nacionais em uma posição confortável, pois não tinham de 
enfrentar a competente concorrência externa. Bastava aguardar o 
momento de adquirir a tecnologia desenvolvida no exterior, 
procedimento muito mais simples e de baixo custo do que o 
desenvolvimento de tecnologia nacional, principalmente pelo fato de 
que tais tecnologias eram adquiridas a partir do momento que se 
tornavam obsoletas em seus países de origem. Pode-se somar a esta 
política protecionista o próprio processo de industrialização do país, 
tardia e incompleta, que gerou efeitos perversos ao longo do tempo: o 
fato de não haver desenvolvimento tecnológico nas empresas 
existentes em território nacional, que ficavam à espera do que fosse 
desenvolvido no exterior para posterior e simplesmente adquirir a nova 
tecnologia, acabou por aprofundar o fosso tecnológico existente entre o 
Brasil e os países desenvolvidos6.  

 

                                                 
5 À guisa de exemplificação, vale citar a Lei nº. 10.973, de 2 de dezembro de 2004, que dispõe 
sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e a Lei 
nº. 11.196, de 21 de novembro de 2005, amplamente conhecida como “Lei do Bem”, que prevê a 
concessão de benefícios fiscais aos agentes econômicos produtores de inovação.  
6 BUENO, Fabíola M. Spiandorello. A Propriedade industrial como fator de desenvolvimento 
econômico. In: Revista da ABPI. Nº. 80. Jan/fev de 2006, p. 33.  
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A ameaça do protecionismo exacerbado volta a assombrar não apenas a política 

governamental brasileira7, mas também a de outros países da América Latina, 

em particular dos vizinhos portenhos. É interessante notar o efeito 

flagrantemente paradoxal produzido pela crise econômica ora instalada: a 

economia mundial elegeu deliberadamente a globalização e a abertura do 

comércio internacional como objetivos a ser perseguidos e que hoje constituem 

uma viva realidade; como resultado, diversas economias estão a adotar medidas 

protecionistas agressivas, expressas ou veladas – tipicamente barreiras à 

importação –, com vista a equilibrar a balança comercial e proteger a produção 

industrial doméstica da competição internacional.  

 

Agora que o Brasil, em plena era do conhecimento8, se prepara para se alçar à 

posição de sexta economia mundial9 e pretende, dentro desse cenário, deixar a 

condição de mero fornecedor de commodities para se transformar em polo 

produtor e exportador de recursos humanos qualificados e tecnologia com valor 

agregado, a problemática objeto do presente estudo se torna mais instigante e 

                                                 
7 Como exemplo de medida protecionista, cite-se a Lei nº. 12.349, de 15 de dezembro de 2010, 
que alterou a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. De constitucionalidade duvidosa, este 
diploma legal garante margem de preferência, nos processos licitatórios, em favor de produtos 
fabricados no território nacional de acordo com o processo produtivo básico ou com as regras de 
origem estabelecidas pelo Poder Executivo Federal.  
8 Segundo Ladislau Dowbor, “a mudança das tecnologias da informação e da comunicação e a 
generalização de processos produtivos mais intensivos em conhecimento estão reduzindo o 
peso relativo dos insumos materiais que outrora constituíam o fator principal da produção” In: 
DOWBOR, Ladislau. A economia do conhecimento. In: Democracia Econômica. Disponível em 
<http://dowbor.org>. Acesso em 2.10.2011. 
9 Segundo o Jornal Folha de São Paulo (Dinheiro), 30.10.2011, graças à crise internacional, 
segundo projeção do Fundo Monetário Internacional e das consultorias EIU (Economist 
Intelligence Unit) e BMI (Business Monitor International), o Produto Interno Bruto – PIB brasileiro 
medido em dólares americanos deve alcançar US$ 2, 44 trilhões e superar o PIB do Reino 
Unido, estimado em US$ 2,41 trilhões. Ainda segundo o Jornal, até o final da década corrente, o 
PIB brasileiro será maior do que o de qualquer país europeu, ultrapassando a alemã em 2020.  
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oportuna que nunca. Ressente-se, a propósito, da falta de literatura 

especializada em língua portuguesa a respeito do assunto.  

 

O desafio tornou-se ainda maior tendo em vista que, após sete anos de 

tramitação no Congresso Nacional, às vésperas da conclusão deste estudo, 

precisamente em 31 de novembro de 2011, foi promulgada a Lei nº. 12.529, que 

reestrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) e introduz 

alterações significativas no regime antitruste sob a égide da Lei nº. 8.884, de 11 

de junho de 1994, mormente no que se refere ao controle de atos de 

concentrações, mas, como se verá adiante, também no que tange à atuação das 

autoridades brasileiras de defesa da concorrência em relação ao exercício de 

direitos de propriedade industrial. 

 

Não obstante, na última década, tenha logrado obter conquistas importantes 

como o controle da inflação e distribuição de renda mais equânime com a 

ampliação da classe média e a despeito da incomparável riqueza de recursos 

naturais, o Brasil se debate entre a escassez de inovação e a abdicação 

injustificável da proteção do capital intelectual, além do fato de uma patente 

poder demorar mais de dez anos a partir do depósito para ser concedida.  

 

Enquanto, nesse ínterim, o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 158%, 

superando a marca de R$ 3 trilhões, e levou o país a representar 2,7% da 

economia mundial, o Brasil representa irrisórios 0,32% dos pedidos 
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internacionais de patentes. Apenas a título de comparação, vale mencionar que 

a China, entre 2000 e 2009, viu o PIB alcançar US$ 4,98 bilhões e, no mesmo 

período, aumentou a participação de 0,84% para 7,3% entre os maiores 

detentores de patentes. A Coreia do Sul, por sua vez, apresentou crescimento 

econômico de 56% e atualmente detém 5,7% de participação no cenário 

internacional de patentes10.  

 

Não há como deixar de constatar que a deficiência da educação no Brasil tenha 

levado à constatação de que cerca de 60% de toda a produção científica 

nacional seja publicada unicamente em língua portuguesa, fato que prejudica 

sobremaneira a visibilidade internacional da pesquisa brasileira, além da falta de 

competitividade das universidades nacionais na contratação de professores e 

cientistas estrangeiros, tendo em vista a baixa remuneração ofertada11. 

Ademais, o índice de evasão em cursos universitários em carreiras básicas de 

tecnologia é de estarrecedores 87%12. 

 

De outra parte, é também verdade que o Brasil e, particularmente, o Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial (INPI) vêm adotando medidas efetivas para 

reverter esse panorama, com o Governo Federal envidando esforços no sentido 

de atender à demanda crescente por maior celeridade e qualidade na concessão 

de patentes no Brasil. Neste tocante, destaca-se que, entre 2005 e 2010, o 

                                                 
10 Folha de São Paulo (Mercado). 2.1.2011. 
11 Idem (Cotidiano). 6.10.2011. 
12 Idem (Dinheiro). 19.10.2011. 
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número de examinadores de patentes mais que dobrou, passando de 112 para 

273, conforme o Gráfico 1, abaixo13. 

 

 
 
Gráfico 1 – Evolução do número de examinadores de patentes 
Fonte: INPI (2011)14 

 

Observa-se também que, no mesmo período, o número de exames técnicos 

realizados pelo INPI saltou de 9.643 para 16.878, como se vê no Gráfico 2, a 

seguir.15 

 
 

Gráfico 2 – Número de exames técnicos realizado pelo INPI (por ano) 
Fonte: INPI (2011)16 

                                                 
13 INPI. Boletim estatístico de patentes. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Disponível 
em <www.inpi.gov.br>. Acesso em 1.9.2011.  
14 Idem. 
15 Idem.  
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O número de patentes concedidas igualmente experimentou significativo 

crescimento entre 2007 e 2009, sobretudo por residentes nacionais, a saber, de 

acordo com o Gráfico 3, abaixo.17  

 
 

Gráfico 3 – Número de patentes concedidas (1990-2007) 
Fonte: INPI (2011)18 

 
 

Nesse sentido, vale, ainda, destacar os dados produzidos pela Thomson 

Reuters, baseados no Índice Mundial Derwent de Patentes (DWPI), segundo os 

quais o número de patentes concedidas no Brasil cresceu 64% entre 2001 e 

2010, período em que a Europa e o Japão tiveram declínio de 35% e 25%, 

respectivamente19. Embora essa tendência seja natural e não pareça querer 

dizer necessariamente que houve melhora no potencial inovador das empresas 

brasileiras – vez que, quanto maior a visibilidade e a expressão econômica do 

Brasil em âmbito internacional, maior também deverá ser o interesse das 

empresas multinacionais em proteger o capital intelectual neste mercado –, não 

                                                                                                                                                  
16 INPI. Op. Cit. 2011 
17 Idem.  
18 Idem. 
19 Folha de São Paulo, 6.3.2012 (Ciência), C13. 
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há como desprezar a clara indicação de que o país inicia a caminhada para 

assumir um novo papel global em termos de inovação.  

 

Outrossim, cumpre mencionar que, conforme o sistema de classificação 

publicado pelo Institut Européen d'Administration des Affaires (Insead), o 

Instituto Europeu de Administração de Negócios – uma das principais escolas de 

negócios da Europa –, em parceria com a Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual (Ompi), o Brasil subiu 21 posições em termos de inovação em 2011, 

embora houvesse despencado dezoito posições no mesmo sistema de 

classificação em 2010. O país passou de quinquagésimo em 2009 para 68° em 

2010 e para 47° em 2011, superando Rússia, Índia e Argentina20.  

 

Em boa hora também veio a notícia de que, em 28 de setembro de 2011, o INPI 

firmou em Genebra, na Suíça, um acordo de cooperação técnica com a Ompi e 

com a Agência Brasileira de Cooperação Técnica (ABC-MRE), objetivando a 

promoção da propriedade intelectual. O acordo de cooperação técnica terá 

vigência de 48 meses e visa à obtenção de competências para utilização mais 

adequada dos procedimentos técnicos e administrativos em vigor, além da 

implantação de condições para maior difusão e entendimento da cultura da 

propriedade intelectual pela sociedade civil21.  

 

                                                 
20 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. Disponível em <www.inovacaotecnologica.com.br>. Acesso em 
2.9.2011. 
21 INPI. Op. cit. 2011. 
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Espera-se, pois, que, além dessas medidas administrativas objetivando a 

aceleração da produção e proteção da capital imaterial nacional, desperte no 

empresariado brasileiro, assim como nas universidades e na comunidade 

científica, maior conscientização a respeito da importância do sistema de 

propriedade industrial a fim de que o país deixe de ser visto apenas como mero 

exportador de matéria-prima e se firme na figura de protagonista no comércio 

internacional, mediante o uso sustentável da rica biodiversidade e efetivamente 

agregando valor aos diversos sistemas produtivos.  

 

Nesse sentido, além da propriedade industrial como aparato legal que sustenta a 

inovação, afigura-se indispensável que tanto a legislação de defesa da 

concorrência quanto a atuação das autoridades antitruste para sua aplicação na 

concretude estejam devidamente alinhadas com a utilização das ferramentas 

disponibilizadas pelo direito de propriedade industrial em prol da inovação, 

sobretudo quando a utilização do direito da concorrência possa tender a 

desvirtuar-se para converter-se em mero mecanismo barateador de preços ou 

forma implícita de protecionismo, que, na prática, só desestimulam o 

investimento no país e prejudicam a empregabilidade da mão-de-obra nacional. 

Com efeito, de nada adianta aos agentes econômicos que efetivamente 

investem em pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico dispor de um 

arcabouço legislativo moderno, sólido e coeso de proteção da propriedade 

industrial se tais direitos não puderem ser plenamente exercidos, em razão de 

restrições injustificadamente impostas pelas autoridades de defesa da 



23 
 

concorrência, que, na prática, terminariam por esvaziar os mecanismos de 

proteção da propriedade industrial. 

 

Não se está a defender que o sistema de proteção da propriedade industrial 

deva ser imune ao controle antitruste, tampouco que condutas exclusionárias 

manifestamente abusivas não devam ser coibidas pelas autoridades de defesa 

da concorrência. Ao contrário, acredita-se que os agentes econômicos precisam 

de segurança jurídica para investir em inovação; e, a par dos mecanismos 

próprios do direito da propriedade industrial, o direito da concorrência também 

desempenha papel extremamente relevante nesse sentido.  

 

No que se refere especificamente às relações entre direito da propriedade 

industrial e direito da concorrência, tendo em vista que, de um lado, a essência 

de qualquer direito de propriedade industrial reside na exclusividade de 

exploração comercial de seu objeto e, por outro lado, o direito da concorrência 

encontra fundamento maior na livre concorrência, uma análise apressada e 

perfunctória da questão levaria à conclusão inverídica de que tais searas do 

direito são intrinsecamente inconciliáveis. 

 

Claro é o exemplo apresentado por Gustavo Ghidini a respeito do alegado 

antagonismo entre propriedade industrial e defesa da concorrência (embora, ao 

final, ele próprio reconheça que as duas áreas da ciência jurídica sejam 
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“dialeticamente entrelaçadas”). Para o jurista italiano, supostamente em 

oposição à propriedade industrial: 

 

o direito antitruste é feito de regras tipicamente direcionadas a 
empresas (privadas e públicas, operando tanto como iure privatorum 
quanto como com base em direitos exclusivos ou especiais) e que têm 
como objetivo assegurar, em primeiro lugar, que a existência de 
mercados que apresentem um pluralismo efetivo de fornecedores – e 
que, portanto, permitam aos consumidores possibilidade de escolha 
reais e verdadeiras (e não meramente potenciais) – não sejam 
substancialmente ameaçadas seja por acordos que restrinjam a 
concorrência, seja por concentrações excessivas.22  

 

 Entretanto, felizmente a ideia de oposição vem sendo cada vez mais 

reconhecida como simplista e equivocada23, dando lugar a uma nova 

interpretação, segundo a qual “as duas áreas do direito compartilham os 

mesmos objetivos básicos no sentido de promover o bem-estar do consumidor e 

a alocação eficiente de recursos”, assumindo como premissa que “inovação 

constitui um componente oficial e dinâmico de uma economia de mercado aberta 

e competitiva”24. 

 

A modernização no entendimento acerca das relações entre propriedade 

industrial e defesa da concorrência se faz sentir acentuadamente no direito 

norte-americano, bem espelhado no documento intitulado “Aplicação antitruste e 

direitos de propriedade intelectual: promovendo inovação e concorrência”, 

consoante o qual: 

                                                 
22 GHIDINI, Gustavo. Innovation, competition and consumer welfare in intellectual property law. 
Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2010. P.10 
23 WHISH, Richard. Competition Law. 6ª ed. Oxford: Oxford University Press, 2009, p.758.  
24 Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology transfer agreements; 
tradução livre. 
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nas últimas décadas, as autoridades de defesa da concorrência e os 
Tribunais têm reconhecido que a propriedade intelectual e o direito 
antitruste compartilham os mesmos objetivos fundamentais de 
aumentar o bem-estar do consumidor e promover a inovação. Este 
reconhecimento sinalizou uma mudança significativa da visão que 
prevaleceu no início do século XX, quando os objetivos do direito 
antitruste e o direito de propriedade intelectual eram vistos como 
incompatíveis: a concessão de exclusividade pelo direito da 
propriedade intelectual era visto como criadora de um monopólio que 
contrariava o ataque do direito antitruste contra o poder de mercado. 
Esta generalização está relegada ao passado. O entendimento 
moderno das duas disciplinas é que o direito da propriedade intelectual 
e a defesa da concorrência trabalham em conjunto para trazer novas e 
melhores tecnologias, produtos e serviços para os consumidores, a 
preços mais baixos.25  

Naturalmente, há posições em contrário, e é exatamente esse debate que gerou 

o interesse pela pesquisa que motivou o presente estudo. À guisa de 

exemplificação, vale transcrever trecho do documento resultante do Congresso 

Global sobre Propriedade Intelectual e Interesse Público realizado em 

Washington, capital dos Estados Unidos da América, entre 25 e 27 de outubro 

de 2011, do qual participaram 180 especialistas oriundos de 32 países, intitulado 

“Declaração de Washington sobre Propriedade Intelectual e Interesse Público”, 

extraído do subitem cujo título é “Colocando a Propriedade Intelectual no seu 

lugar” e que, obviamente, já traz em si uma inegável carga ideológica: 

Sistemas de propriedade intelectual são criados para servir valores 
humanos e devem ser feitos para este fim. A expansão dos direitos e 
mecanismos de propriedade intelectual podem conflitar com princípios 
jurídicos que expressam e salvaguardam esses valores, incluindo os 
direitos humanos, a proteção do consumidor, a concorrência e o direito 
à privacidade. Essas leis estabelecem o contexto no qual os direitos de 
propriedade intelectual devem ser redigidos, interpretados e aplicados. 
Em particular, deveríamos agir no sentido de (...) utilizar todo o 
arcabouço regulatório disponível para controlar abusos de direitos de 
propriedade intelectual, inclusive mecanismos que protegem o 
consumidor, o controle de preço excessivo, a prevenção a condutas 
anticompetitivas, a regulação de licenças e termos contratuais e acesso 
amplo a esses mecanismos.26  

                                                 
25 “Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and 
Competition”. Tradução livre. 
26 WHISH, Richard. Competition law. 6ª ed. Oxford: Oxford University Press; 2009. Disponível em 
<http://infojustice.org/wp-content/uploads/2011/09/Washington-Declaration-Print.pdf>. Acesso em 
12.9.2011. 
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Não se pretende, com o presente estudo, atingir uma verdade absoluta com 

relação ao tema que se propõe analisar. Tem-se ciência e convicção de que é 

apenas uma abordagem entre uma infinidade de outras possíveis. Sem 

menosprezar a importância da documentação como recurso fundamental na 

formação e sistematização do conhecimento humano, a comunidade científica 

brasileira não mais necessita de trabalhos acadêmicos que se limitem a 

meramente agrupar um número extraordinário de informações. Elas já se 

encontram suficientemente disponíveis, e o cérebro humano não mais faz ante a 

internet que arquivá-los e compilá-los. No novo papel que o Brasil espera 

desempenhar e que o mundo espera que o Brasil desempenhe, a Academia está 

a demandar atividade pensadora, reflexiva, criativa e inovadora. Acredita-se que 

o estabelecimento da verdade progrida com as reflexões. Afinal, como, em 1975, 

já anunciava o filósofo brasileiro Antônio Joaquim Severino, “a aprendizagem 

universitária pode ser resumida num único objetivo: aprender a pensar”27. 

 

Não se tem, ainda, a vã pretensão de tratar exaustivamente o tema das relações 

entre propriedade industrial e defesa da concorrência, vez que infinitos ambos os 

campos do saber jurídico. Tampouco o estudo se cinge a meramente transcrever 

pensamentos de juristas que anteriormente se debruçaram sobre o tema como 

numa grande colcha de retalhos. Ao contrário, buscou-se uma análise crítica e 

axiológica da questão, que espelhe a realidade de forma técnica e imparcial e 

que contribua para o desenvolvimento desse intrincado dilema que assola os 

                                                 
27 SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico: diretrizes para o trabalho 
didático-científico na universidade. 2. ed. São Paulo, Cortez & Moraes Ltda. 1975, p. 9. 
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cientistas do direito, tanto concorrencialistas quanto os que militam no campo da 

propriedade industrial. 

 

Espera-se, portanto, que o presente estudo represente um tributo à crença de 

que temas jurídicos ainda podem ser abordados tecnicamente, de forma 

científica, no âmbito da dogmática jurídica, não em função da aplicação do 

direito pelo direito – posto que este existe, em última instância, para servir à 

sociedade –, mas porque não se encontram soluções jurídicas mediante 

instrumentos não jurídicos, baseadas em argumentos pseudossociais que 

carecem de fundamentação, geralmente marcados por interesses econômicos 

(opostos aos dos detentores de direitos de propriedade industrial) não 

expressamente revelados. 

 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO TEMA E METODOLOGIA 

 

 

O presente estudo não abordará meramente a questão relativa à possibilidade, 

em tese, da aplicação do direito antitruste a casos práticos envolvendo 

propriedade industrial. Em que pese praticamente não haver na literatura jurídica 

brasileira estudos a respeito, seja porque a questão já foi largamente debatida e 

se encontra superada em diversas jurisdições, seja porque no atual estágio da 

dogmática jurídica tal questão pareça anacrônica, entende-se que a resposta 
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seja obviamente positiva. Seria quase como, nos dias atuais, questionar o direito 

da mulher ao sufrágio universal.  

 

Quanto à delimitação do tema, cabe destacar que não constituem objeto do 

presente estudo outros tipos de propriedade imaterial além daqueles 

pertencentes ao direito de propriedade industrial, especialmente os direitos 

autorais, concebidos, no ordenamento jurídico pátrio, à luz do direito civil. A 

propósito, a variedade de institutos jurídicos do direito da propriedade industrial 

já se revelou um dos maiores desafios encontrados para a condução desta 

pesquisa, pois todos eles – cada qual com mecanismos característicos e sistema 

orgânico próprio – podem ser estudados pela perspectiva do direito antitruste, 

eis que todos, por excelência, produzem efeitos nas relações de concorrência. 

De qualquer forma, não se restringiu ainda mais o escopo deste estudo em prol 

da unidade que os agrega e também para que a delimitação demasiada do tema 

não lhe maculasse a utilidade prática.  

 

Após as primeiras linhas introdutórias, discorrer-se-á, por primeiro, sobre a 

experiência alienígena do tema em sistemas jurídicos tanto de common-law 

como de tradição romano-germânica, a fim de identificar, nessas duas famílias, 

quais princípios de direito de propriedade industrial e direito antitruste guiaram a 

atuação das autoridades antitruste de defesa da concorrência e o entendimento 

dos demais operadores do direito e do Poder Legislativo em matéria de 

propriedade industrial em relação à defesa da concorrência e também por se 
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acreditar que, num mundo globalizado, profundamente marcado pelo dinamismo 

do comércio internacional e no qual as relações jurídicas entre os diversos 

agentes econômicos se dão sem fronteiras, qualquer estudo sobre a questão 

que prescinda da análise da experiência estrangeira restará incompleto.  

 

Ademais, em que pese o princípio da territorialidade vigente no direito de 

patentes28 – segundo o qual patentes só produzem efeito na jurisdição em que 

foram concedidas –, considera-se que a propriedade industrial é, por excelência, 

uma área do direito extremamente internacionalizada. Tanto que a Convenção 

da União de Paris, assinada em 1883 e em vigor até hoje, na versão de 

Estocolmo de 1967, instituiu o assim chamado Sistema Internacional de 

Propriedade Industrial como primeira tentativa de harmonização dos diversos 

ordenamentos jurídicos em matéria de propriedade industrial.  

 

Inúmeros exemplos poderiam ser trazidos à colação a fim de ilustrar o caráter 

internacional do direito de propriedade industrial. Entre eles, vale citar a notória 

conveniência de uma gestão global e centralizada do portfólio de marcas nos 

diversos países, por parte dos agentes econômicos com atuação transacional 

(uma marca disponível em um país pode não estar em outro e, dependendo da 

expressão do país em que ela não estiver disponível, a utilização de uma única 

                                                 
28 Princípio consagrado na Convenção da União de Paris (“CUP”), vigente no Brasil por meio do 
Decreto n. 75.572, de 8 de abril de 1975, que estabelece que a proteção conferida pelo Estado 
pela patente ou desenho industrial tem validade somente dentro dos limites territoriais do país 
que concede a proteção. Neste sentido, narra o artigo 4 bis, inciso I, da CUP: “as patentes 
requeridas nos diferentes países da União serão independentes das patentes obtidas para a 
mesma invenção nos outros países, membros ou não da União.  
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marca global pode restar prejudicada) e o fato de que, se determinada patente 

for anulada em um dado país por ausência de novidade, inevitavelmente as 

patentes correspondentes à patente anulanda em outros países também estarão 

sujeitas à anulação pelo mesmo motivo. 

 

 Em outras palavras, qualquer intercorrência relativa a uma marca ou patente em 

determinado país pode impactar seriamente a mesma marca ou patente 

correspondente em outras jurisdições. Não é à toa que, como destaca Denis 

Borges Barbosa, “será no âmbito da Propriedade Intelectual e, em particular, da 

Propriedade Industrial, possivelmente, onde se dá com mais frequência em 

nosso Direito a aplicação direta de normas internacionais”29.  

 

O mesmo fenômeno certamente se verifica com o direito da concorrência, tendo 

em vista o aquecimento do comércio internacional, a sofisticação e a 

intensificação de negócios em âmbito internacional. Condutas cartelizadas que 

produzem efeitos globais e atos de concentração entre dois agentes econômicos 

com atuação em mais de uma jurisdição soberana em busca de eficiências são 

dois claros exemplos da dimensão internacional do direito antitruste.  

 

Neste ponto, como destaca Natália Oliveira Félix, “na atual economia mundial, é 

difícil imaginar uma política antitruste internacional efetiva que não leve em 

consideração os eventos, operações e agentes que se situam além das 

                                                 
29 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2ª ed. p. 75. Disponível 
em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>. 03.02.2012a. 
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fronteiras do país de execução”30. Na mesma direção é a lição de Richard 

Whish, para quem as: 

 

economias controladas pelo Estado passaram a ficar expostas a 
princípios de mercado, monopólios legais foram reduzidos ou 
completamente eliminados, mercados domésticos têm estado cada vez 
mais abertos ao comércio e investimento internacional. A Organização 
Mundial do Comércio exerce um papel central na promoção do 
comércio internacional. Esses desenvolvimentos apresentam desafios 
significativos para o direito da concorrência. Os efeitos econômicos dos 
cartéis e comportamento anticompetitivo por parte de empresas com 
poder de mercado e das fusões não se restringem às fronteiras 
internacionais.31  

 

Tal dimensão transnacional está a demandar atuação cooperativa e coordenada 

entre as autoridades de defesa da concorrência nas diversas jurisdições, o que 

resultou na celebração de vários acordos de cooperação internacional bilaterais 

e multilaterais. Como exemplos de iniciativas que visam à cooperação 

internacional em matéria de defesa da concorrência, vale citar o Conjunto de 

Princípios Equitativos Mutuamente Acordados e Regras para o Controle de 

Práticas Comerciais Restritivas, adotado em 1980 pela Conferência das Nações 

Unidas em Comércio e Desenvolvimento (Unctad); a Recomendação Revisada 

sobre Cooperação entre Estados Membros e Práticas Comerciais Restritivas que 

Afetam o Comércio Internacional, publicada pela Organização de 

Desenvolvimento e Cooperação Econômica (OECD) em 1995, substituindo a 

Recomendação anterior de 1986; e o Relatório Final do Comitê Consultivo de 

Política de Concorrência Internacional para o Advogado-Geral dos Estados 

                                                 
30 FÉLIX, Natália Oliveira. Operações internacionais e a Teoria dos Efeitos. In: Concentração de 
empresas no direito antitruste brasileiro: teoria e prática dos atos de concentração. Org.: 
GILBERTO, André Marques; CAMPILONGO, Celso Fernandes; VILELA, Juliana Giradelli. São 
Paulo: Singular, 2011. 
31 WHISH, Richard. Op. cit. p. 470. 
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Unidos e o Assistente do Advogado-Geral para Antitruste, editado em fevereiro 

de 2000, o qual, ao se referir à “iniciativa concorrencial global”, expressamente 

recomenda que as autoridades de defesa da concorrência norte-americanas 

dialoguem e aprofundem o escopo de colaboração entre agências e governos 

interessados em criar um novo foro, no qual ideias e experiências possam ser 

trocadas a fim de encontrar soluções a problemas concorrenciais comuns 

enfrentados nas diversas jurisdições.  

 

Outrossim, a análise da experiência estrangeira constitui instrumento clássico 

tipicamente empregado nas investigações relativas à história, filosofia ou teoria 

do direito.32 Não constitui objeto deste trabalho o estudo comparado 

relativamente às relações entre propriedade industrial e direito da concorrência. 

Todavia, como se pretende conduzir uma análise principiológica das relações 

entre direito da propriedade industrial e direito da concorrência, atingindo a 

essência, a natureza primária, o fator motivador, a própria razão de ser dessas 

duas áreas da ciência jurídica, é inconteste a oportunidade da análise da 

experiência estrangeira como campo preparatório para a investigação axiológica. 

Adotar-se-á, pois, nesse tocante, o ensinamento do jurista alemão Josef Esser, 

no sentido de que: 

somente uma seção horizontal através dos sistemas de diversas 
famílias jurídicas permite saber se um princípio possui significação 
universal ou somente particular, enquanto seu papel específico num 
determinado regime positivo há que se mostrar por meio de uma seção 
vertical praticada ao longo do processo de formação do direito.33 

                                                 
32 DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporâneo. Trad. Hermínio A. Carvalho. 3 
ed. São Paulo: Martins Fontes, 1996.  
33 ESSER, Josef. Principio y norma en la elaboración jurisprudencial dei derecho privado. 
Barcelona: Bosch Casa Editorial, 1961.  
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E, como o próprio Josef Esser adverte, “mesmo sendo distintos os princípios 

estruturais em que se baseia uma construção nacional, as instituições 

singulares, ainda que sendo relativamente diferentes, podem ter sido motivadas 

pelo mesmo pensamento jurídico”.34 

 

Vale observar que o autor alemão ressalta a importância da análise da 

experiência estrangeira para solução do problema da diferenciação entre norma 

e princípio, segundo a elaboração jurisprudencial do direito privado35. Mutatis 

mutandis, aqui se valerá deste estudo para a identificação dos princípios que 

regem tanto o direito da propriedade industrial quanto o direito da concorrência, 

conforme método científico indicado abaixo. 

 

Ademais, como cada jurisdição enfatiza determinado aspecto ou instituto jurídico 

do direito da propriedade industrial em relação ao direito da concorrência (como, 

por exemplo, a importação paralela em relação ao direito antitruste japonês ou a 

recusa em licenciar direitos de propriedade industrial no direito da concorrência 

australiano), aproveitar-se-á a oportunidade para abordar tais aspectos ou 

institutos nos próprios capítulos que deles tratarem. 

 

Ato contínuo, discorrer-se-á acerca da experiência brasileira, por meio de uma 

abordagem casuística e doutrinária sobre como as autoridades de defesa da 

concorrência, os tribunais, o Poder Legislativo e os operadores do direito estão 

                                                 
34 Idem. 
35 Idem. 
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entendendo as relações entre direito de propriedade industrial e defesa da 

concorrência. O estudo da experiência pátria é particularmente instigante porque 

apenas recentemente os dois ramos do saber jurídico passaram a ter expressão 

individualmente considerados na comunidade jurídica local e suas relações eram 

antes relegadas a (escassos) estudos acadêmicos. Hoje a realidade mudou; e, 

como se verá, a casuística brasileira já apresenta contribuição ao tema.  

 

Ao se analisar a experiência estrangeira e brasileira acerca do tema, buscar-se-

ão, pois, reunir elementos científicos que permitam concluir se determinado 

instituto jurídico possui ou não significação universal e se pode, portanto, ser 

considerado como princípio de um e outro campo do direito.  

 

Para a identificação dos princípios da propriedade industrial e do direito da 

concorrência, valer-se-á do método científico dedutivo, do modelo axiomático 

proposto por Aristóteles como método científico ideal, utilizando-se o seguinte 

esquema, conforme o Quadro 136: 

Premissa 
 maior 

As normas imediatamente finalísticas37 verificadas nas famílias jurídicas de 
common law e de tradição romano-germânica no campo da propriedade industrial 
(ou direito da concorrência) constituem princípios do direito da propriedade 
industrial (ou direito da concorrência).  

Premissa 
menor 

A norma imediatamente finalística A foi identificada no campo da propriedade 
industrial (ou direito da concorrência) nas famílias jurídicas de common law e de 
tradição romano-germânica. 

Conclusão A norma imediatamente finalística A é um princípio do direito da propriedade 
industrial (ou direito da concorrência).  

 
Quadro 1 – Modelo axiomático-dedutivo 

                                                 
36 MOLWICK. Molwickpedia. Disponível em <http://www.molwick.com/pt/livros/z541-livros-
metodos-cientificos.pdf>. Acesso em 22.2.2012. 
37 Na lição de Humberto Ávila, “os princípios são normas imediatamente finalísticas”. ÁVILA, 
Humberto. Teoria dos Princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 11. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2010. 
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Como todo raciocínio dedutivo, tem-se ciência de que a veracidade das 

conclusões persiste apenas enquanto não se invalide a lógica aplicada. De 

qualquer forma, sem que se deixe de conferir a devida importância ao rigor 

científico, tendo em vista que os corolários a ser classificados neste estudo 

como princípios são assim largamente considerados e foram extraídos de 

diversas referências bibliográficas ou efetivamente identificados na experiência 

estrangeira e brasileira, atribui-se ao confronto entre eles o papel mais relevante 

para a definição dos pontos de convergência e divergência entre o direito da 

concorrência e a propriedade industrial.  

 

Uma vez identificados os princípios atinentes aos dois campos do direito 

conforme método dedutivo retrodescrito, verificar-se-á quais são coincidentes ou 

harmônicos e, por meio da aplicação da teoria do jurisfilósofo alemão Robert 

Alexy sobre colisão de princípios, propor-se-á uma solução técnica e eficiente 

para os casos de conflito.  

 

Elegeu-se a teoria de Robert Alexy para solucionar os pontos de conflito nas 

relações entre propriedade industrial e defesa da concorrência por razões de 

ordens várias. A um, porque se entende que o confronto principiológico entre 

direito da propriedade industrial e defesa da concorrência constitui metodologia 

inédita e efetiva para o estudo das relações entre os dois campos do direito. A 

dois, porque, ainda que aplicada aos direitos fundamentais, trata-se de teoria 

difundida internacionalmente, cuja contribuição à principiologia do direito é 
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inegável, ainda que a ela não se filie. A três, porque, embora, no caso em tela, 

vislumbrem-se mais pontos de convergência do que situações de conflito, 

concorda-se com a teoria alexyana no sentido de que, para solucionar as 

colisões entre princípios, a ponderação ou sopesamento revela-se técnica 

indispensável. A quatro, porque também se partilha do entendimento alexyano 

de que o referido sopesamento deve ser bem fundamentado, calcado em uma 

sólida e objetiva argumentação jurídica, para não ser arbitrário e irracional. 

 

Vale ressalvar que não serão abordados, neste trabalho, os assim chamados 

“sobreprincípios” – que atuam sobre outros princípios axiologicamente 

superiores –, como, por exemplo, os princípios do Estado de Direito, segurança 

jurídica, dignidade humana e devido processo legal. Isso porque todos eles, 

exatamente por se traduzir em sobreprincípios, podem ser facilmente utilizados 

para justificar tanto uma interpretação flexibilizadora dos direitos de propriedade 

industrial em favor de uma aplicação mais restritiva das leis de defesa da 

concorrência quanto o contrário. São princípios de alta densidade axiológica que 

atuam em todo o ordenamento jurídico e, portanto, não são exclusivos ou 

peculiares do direito da concorrência e tampouco do direito da propriedade 

industrial, e ambos têm o escopo delimitado pelos princípios, que são o real 

objeto do exercício que ora se pretende levar a efeito. 

 

Poder-se-ia empregar a função rearticuladora dos sobreprincípios para integrar 

os princípios da propriedade industrial e do direito da concorrência (discorrendo, 
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por exemplo, como o sobreprincípio da dignidade humana agrega, na base 

principiológica, o direito da propriedade industrial e a defesa da concorrência). 

Todavia, esta constituiria abordagem completamente diversa daquela escolhida 

para o presente estudo, que pretende propor uma solução com base na 

formulação teórica de Robert Alexy. De qualquer forma, trata-se de metodologia 

igualmente fascinante e esperar-se-á outra oportunidade, quiçá como tese de 

doutoramento, para desenvolvê-la. 
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2 EXPERIÊNCIAS ESTRANGEIRAS 

 

2.1 DA EXPERIÊNCIA NORTE-AMERICANA 

 

2.1.1 Prevalência do direito da propriedade industrial 

 

 

Embora, como restará adiante demonstrado, hodiernamente ambos sejam 

reconhecidos como imprescindíveis para a economia, o desenvolvimento 

científico, a inovação tecnológica e o bem-estar do consumidor, propriedade 

industrial e defesa da concorrência se alternam sucessivamente como instituto 

jurídico preponderante ao longo da história norte-americana na busca incessante 

pela melhor equação.  

 

Historicamente, a discussão acerca dos supostos pontos de tensão entre o 

direito da concorrência e o direito de propriedade industrial começou a ser 

sentida, por primeiro, no direito norte-americano, tendo em vista a tradição e 

relevância que ambas as áreas do conhecimento jurídico possuem naquele país. 

A maior parte da doutrina estadunidense acerca do tema foi desenvolvida à luz 

do licenciamento de direitos de propriedade industrial, mas se aplica igualmente 

a condutas exclusionárias não oriundas de uma relação jurídica contratual.  
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Naquele ordenamento jurídico, o direito de propriedade industrial precedeu o 

direito da concorrência. Na gênese, o direito da propriedade industrial era 

aplicado com supremacia pelos tribunais norte-americanos, quase como um 

direito “virtualmente sacrossanto”38; e o direito da concorrência pouco fazia no 

sentido de alterar ou limitar a prevalência dos direitos de propriedade industrial, 

permitindo-se inclusive a imposição, por parte do titular da patente, de compra 

de produto não patenteado como condição para a venda do produto protegido, 

prática conhecida naquele ordenamento como tying arrangements. Permitia-se, 

portanto, a prática de uma conduta que atualmente seria considerada 

duplamente ilícita do ponto de vista do direito antitruste: a assim chamada 

“venda casada”39 e a evidente extrapolação do escopo de direito de propriedade 

industrial protegido.  

 

No início do século XX, a Corte Suprema passou a debruçar-se sobre o estudo 

das relações entre o direito da propriedade industrial e o direito da concorrência, 

especialmente a partir do precedente jurisprudencial E. Bement & Sons v. 

National Harrow. Naquele caso, o licenciante estabelecia o preço que o 

licenciado deveria cobrar pelo produto patenteado objeto da licença. Em outras 

palavras, uma conduta que atualmente seria potencialmente abusiva do ponto 

                                                 
38 WEINSCHEL, Alan J. Intellectual property and the antitrust laws, in Antitrust Advisor 5-6 (Irving 
Scher ed., 2006). U.S. Federal Trade Commission. To promote innovation: the propr balance of 
competition and patent law and policy, out. 2003, p 2-3.  
39 Apenas a título de comparação, no Brasil, a Lei n°. 8.884, de 11 de junho de 1994, em seu 
inciso XXIII, tipifica como infração da ordem econômica a conduta consistente em “subordinar a 
venda de um bem à aquisição de outro ou à utilização de um serviço, ou subordinar a prestação 
de um serviço à utilização de outro ou à aquisição de um bem”. Ademais, tal prática também 
viola a legislação de defesa do consumidor e configura, em tese, crime contra as relações de 
consumo (artigo 5°, inciso II, da Lei n°. 8.1377, de 27 de dezembro de 1990). 
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de vista antitruste naquela oportunidade nem sequer mereceu escrutínio mais 

rigoroso por parte das autoridades norte-americanas.  

 

O suposto conflito entre o direito da propriedade industrial e o direito da 

concorrência começou a ser particularmente notado a partir de 1910, quando 

tanto os tribunais quanto o Congresso norte-americano passaram a observar o 

exercício de direitos de propriedade industrial à luz do direito antitruste, sendo, 

ainda, permitidas práticas que configuravam tying arrangements40.  

 

Somente em 1914, foi editado o assim chamado Clayton Act, que, no artigo 3°, 

passaria então a considerar os tying arrangements como práticas 

potencialmente lesivas à concorrência, mesmo quando um dos produtos 

envolvidos na operação gozava de proteção patentária. Esse provavelmente foi 

o marco na história do direito a partir do qual um direito de propriedade industrial 

passou a ser limitado pelo direito da concorrência.  

 

Nessa esteira, no precedente jurisprudencial Motion Picture Patents v. Universal 

Film Manufacturing Co., decidiu-se que, ao tentar limitar os filmes que seriam 

exibidos por meio de projetor patenteado, o titular da patente teria tentado 

expandir o poder de mercado para além do escopo da patente, adstrito à 

invenção descrita no quadro reivindicatório. Segundo Christopher Leslie, tal 

decisão consubstanciou o entendimento de que a existência de uma patente 

“não mais serviria essencialmente para imunizar o seu titular de 
                                                 
40 Henry v. A.B. Dick. 224 U.S. 1 (1912) 
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responsabilidade antitruste”, ou, em outras palavras, “a ação do titular de uma 

patente que limite a concorrência além do escopo de proteção da patente pode 

legitimamente configurar uma preocupação antitruste”.41 

 

Por muitas décadas, os tribunais norte-americanos seguiram debatendo-se entre 

a busca pela definição do que seria o exercício legítimo de um direito de 

exclusiva e a pressão oriunda do Poder Legislativo a fim de impedir práticas 

abusivas. O direito da concorrência passou, então, a ter o alcance ampliado em 

relação aos direitos de propriedade industrial até o início da Grande Depressão, 

que precedeu a Segunda Guerra Mundial, período em que os tribunais 

passaram, então, a ser condescendentes até mesmo com ajustes de preços 

entre concorrentes nos segmentos mais atingidos pela crise, tais como carvão. 

 

Na década de 1970, o direito da concorrência fora novamente revigorado, tendo 

sido compilada uma lista de condutas consideradas ilegais do ponto de vista 

antitruste, tais como acordos horizontais para divisão de mercados e clientes, 

manutenção do preço de revenda, bem como os tying agreements.  

 

Nesse tocante, é interessante notar o impacto da ampliação do alcance do 

direito da concorrência na maneira como os tribunais interpretam os direitos de 

propriedade industrial. Via de regra, em sistemas jurídicos ou momentos 

históricos em que, por alguma razão, os institutos do direito da concorrência são 

                                                 
41 LESLIE, Christopher R. Antitrust law and intellectual property rights: cases and materials. New 
York: Oxford University Press, 2011, p. 40-1; tradução livre. 
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mais fortemente aplicados e interpretados de forma preponderante, maior é a 

extensão da incidência em relação ao exercício de direitos de propriedade 

industrial. Nesse dado momento histórico do direito norte-americano, a Corte 

Suprema, por um lado, reconheceu que o direito patentário constitui “exceção à 

regra geral contra monopólios e à livre concorrência”42 e, por outro, decidiu que 

os tying agreements, ainda quando um dos produtos é patenteado, são per se 

ilegais.43  

 

O estudo das relações entre direito da concorrência e direito de propriedade 

industrial desenvolveu-se a partir da concepção dos institutos jurídicos do abuso 

de direito patentário, por meio do qual práticas exclusionárias por parte de 

titulares de patentes podem ser consideradas ilegais se extrapolarem o escopo 

de proteção. Em outras palavras, o titular de uma patente não pode utilizá-la 

para excluir terceiros da exploração comercial de produtos não protegidos pela 

patente ou não fabricados de acordo com o processo patenteado. 

 

Vale notar que o abuso do direito patentário constituía inicialmente matéria de 

defesa em ações de infração de patentes, tendo passado a ser analisado à luz 

do direito da concorrência mediante a percepção de que poderia também 

configurar um ilícito antitruste. 

 

 

                                                 
42 Precision Instrument Mfg. Co. v. Auto. Maintenance Mach. Co., 324 U.S. 806, 816 (1945), 
tradução livre. 
43 International Salt Co. v. U.S., 332 U.S. 392 (1947), tradução livre. 
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2.1.2 Prevalência do antitruste – Nine No-Nos 

 

 

Naquele momento histórico de expansão e revigoramento do direito da 

concorrência no sistema jurídico norte-americano, vigia a percepção de que o 

direito da concorrência e o direito da propriedade industrial eram intrinsecamente 

inconciliáveis e, nesse embate, o direito antitruste geralmente prevalecia. Nesse 

contexto, foram editados pela Divisão Antitruste do Departamento de Justiça dos 

Estados Unidos da América os assim chamados Nine No-Nos, que refletiam o 

entendimento do Poder Público sobre as ações que titulares de patentes não 

poderiam adotar, quais sejam: (i) os tying agreements; (ii) cláusulas contratuais 

em contratos de licença de exploração de patentes que obrigavam os 

licenciados a transferir a titularidade de patentes futuras para o licenciante 

(grantback provisions); (ii); imposição de restrições na revenda de produtos 

patenteados; (iv) restrições na capacidade do licenciado em vender produtos 

não patenteados fora do escopo de proteção da patente objeto da licença; (v) 

cláusulas contratuais impedindo o licenciado de obter licenças de patentes de 

terceiros; (vi) cláusulas contratuais que determinam a obrigatoriedade de 

licenciamento de um grupo de patentes; (vii) fixar royalties para venda de 

produtos não patenteados; (viii) imposição de restrições ao licenciado na venda 

de produtos fabricados mediante processo de manufatura patenteado; e (ix) 

imposição de restrições ao preço de revenda.  
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Note-se – assim como ocorre em diversas outras jurisdições que não o Brasil – a 

grande relevância e interesse do instituto jurídico de licenciamento de direitos de 

propriedade industrial para defesa da concorrência. Nesse tocante, vale trazer à 

colação a atualíssima lição do especialista em patentes californiano Robert 

Patrick Merges, para quem: 

 

enquanto a maior parte dos casos antitruste, assim como a literatura 
acadêmica de patentes, a criação de tecnologia coberta por direitos de 
propriedade (ou seja, validade) e o impacto desses direitos na 
concorrência (ou seja, infração), o mercado ativo de troca dessas 
propriedades é, por vezes, ignorado. Na prática, permitir e facilitar 
essas transações é alegadamente a função econômica mais 
significativa do sistema de patentes. Assim, conceber o licenciamento 
de patentes como um aspecto periférico do sistema de patentes é 
perder um ponto-chave: alegadamente essas transações são o centro 
do sistema.44 

 

Não obstante as ideias e princípios que justificavam a lista dos Nine No-Nos 

tenham nascido ainda na década de 1960, é certo que sua edição na década de 

1970 não impediu que tais práticas tivessem seguimento, o que aumentava o 

clima de desconfiança por parte das autoridades de defesa da concorrência em 

diversos mercados e em relação a vários tipos de transação comercial.  

 

Tendo em vista que diversos itens que figuraram na relação se referiam a 

restrições verticais não relativas a preços e que, com o julgamento pela 

Suprema Corte do caso Continental T.V., Inc. V. GTE Sylvannia Inc.45, tais 

restrições passaram a não ser mais consideradas como per se ilegais pela ótica 

antitruste, a lista dos Nine No-Nos passou a não mais se sustentar, vez que 
                                                 
44MERGES, Robert Patrick. Patent law and policy: cases and materials. Contemporary Legal 
Education Series. 2. ed. Charlottesville, Virginia: Michie Law Publishers, 1997. 
45 433 U.S. 36 (1977) 
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inconsistente com o entendimento jurisprudencial que passara então a ser 

adotado.  

 

Após a eleição de Ronald Reagan em 1981, a lista dos Nine No-Nos caiu 

definitivamente por terra. Prova disso é o discurso do então chefe da Divisão 

Antitruste, advogado assistente-geral Willian Baxter, a seguir transcrito, in verbis:  

 

As leis de defesa da concorrência podem ser interpretadas no sentido 
de proibir os Tribunais de condenarem licenças de direitos de 
propriedade industrial como ilegais per se. Para que titulares de direitos 
de propriedade industrial possam obter legitimamente o máximo de 
recompensa possível pelos seus esforços, é crucial que os Tribunais 
considerem cuidadosamente os benefícios pró-competitivos ao 
analisarem a legalidade de licenças de direitos de propriedade 
industrial à luz das leis de defesa da concorrência. Enquanto diversos 
Tribunais são afetos aos benefícios competitivos da propriedade 
intelectual, a hostilidade algumas vezes demonstrada pelos Tribunais 
contra propriedade intelectual no contexto de ações antitruste deve ser 
banida. Uma legislação que claramente preveja que licenças de 
propriedade intelectual não podem ser consideradas per se ilegais 
esclareceria aos Tribunais que tais licenças geralmente estimulam – ao 
contrário de prejudicar – inovação e produtividade e as leis de defesa 
da concorrência devem ser sensíveis para este fato. Faz-se também 
necessário esclarecer as doutrinas do abuso de patentes e de direitos 
autorais a fim de mitigar o perigo existente quando tais doutrinas são 
usadas pelos Tribunais apenas para manifestar hostilidade em 
desfavor da propriedade intelectual. A doutrina do abuso, utilizada 
pelos Tribunais para justificar recusa ao exercício de patentes e direitos 
autorais, pode resultar num desincentivo devastador à inovação. Se 
esta doutrina continuar a existir, deve ser exigido dos Tribunais que a 
apliquem de modo consistente com a exploração pró-competitiva da 
propriedade intelectual. A Lei deveria claramente estabelecer que antes 
de concluírem que determinado exercício de patentes ou direitos 
autorais constitui abuso, os Tribunais deveriam determinar, de acordo 
com uma análise baseada na teoria econômica, que a conduta é 
anticompetitiva e viola as leis de defesa da concorrência. 

 

Dentro desse contexto, a lista dos Nine No-Nos acabou sendo expressamente 

revogada por ocasião do discurso de Roger Andewelt, então diretor substituto de 

Operações da Divisão Antitruste, em julho de 1985.  
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2.1.3 Busca pelo equilíbrio – diretrizes antitruste para licenças de direitos 

de propriedade intelectual 

 

 

A alteração de conceitos na tentativa de equacionar propriedade industrial e 

defesa da concorrência deu-se basicamente em função do aumento da 

percepção da importância exercida por detentores de propriedade industrial para 

a economia norte-americana. Os institutos jurídicos antitruste começaram, então, 

a ser interpretados de forma restritiva em relação à propriedade industrial; e, a 

partir de 1988, os até então hostilizados tying agreements passaram a não ser 

mais considerados necessariamente ilegais, a menos que o titular da patente 

detivesse poder de mercado no segmento em que o produto patenteado 

compete. Em outras palavras, passou-se a não mais presumir poder de mercado 

pela mera existência de uma patente, isto é, nem sempre a proteção patentária 

concede poder de mercado ao detentor.  

 

Esse entendimento é de todo correto. Nesse tocante, vale transcrever o 

ensinamento de Maristela Basso: 

qualquer presunção, contra ou a favor, de relacionar poder de mercado 
com os requisitos de propriedade intelectual é economicamente 
irracional. À luz da lógica do sistema econômico, a única conclusão que 
se pode chegar é a de que as leis de propriedade intelectual nunca, 
sob qualquer circunstância, conferem ao titular de propriedade 
intelectual qualquer poder de mercado. Não existe qualquer ligação 
entre a unicidade (condição da exclusividade) que justifica os direitos 
de propriedade intelectual e a unicidade de mercado.46  

 

                                                 
46 BASSO, M. Op. cit., 2009, p. 84. 
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No mesmo sentido é o entendimento de Gustavo Piva de Andrade: 

 

a existência de uma patente não necessariamente gera poder de 
mercado. Isso ocorre porque, não obstante o fato de o titular possuir 
direitos exclusivos sobre determinada invenção, nada impede os seus 
concorrentes de explorar a mesma oportunidade de mercado por meio 
de soluções técnicas diversas.47 

 

No precedente Atari Games Corp. v. Nintendo of America, Inc.48, de 1990, 

reconheceu-se expressamente que propriedade industrial e direito antitruste são 

complementares, já que ambos têm o condão de fomentar a inovação e, em 

última instância, a concorrência.  

 

Neste sentido, destacou-se a relevância de permitir que o titular de uma patente 

efetivamente exerça o direito que lhe foi concedido de acordo com a legislação 

de propriedade industrial, mas, por outro lado, fora feita ressalva no sentido de 

que tal exercício não pode ocorrer de modo que o titular da patente amplie a 

participação de mercado de forma abusiva, “além dos limites que o Congresso 

pretendeu concedê-lo através da Lei de Patentes”49. O excerto, ainda, reza que 

o fato de uma patente ser concedida não afasta a incidência das leis de defesa 

da concorrência e prevê expressamente que titulares de patentes podem ser 

responsabilizados pelas autoridades de defesa da concorrência se opuserem 

contra terceiros patentes obtidas mediante fraude ou sabendo-as nulas desde o 

                                                 
47 ANDRADE, Gustavo Piva de. O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos e 
serviços. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI. Vol. 112. Mai/jun 
de 2011. 
48 897 F. 2d 1572 (Fed. Cir. 1990) 
49 In Atari Games Corp. v. Nintendo of America, Inc. 897 F. 2d 1572 (Fed. Cir. 1990); tradução 
livre. 
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início, quando licenças de exploração de patentes obrigam o licenciado à 

aquisição de produtos não patenteados ou quando existe a intenção clara e 

deliberada de utilizar o direito patentário para violar as leis de defesa da 

concorrência.  

 

Não obstante o mérito devido ao aresto ao sugerir hipóteses concretas de 

violação antitruste oriundas de exercícios de direito de propriedade industrial, 

não se pode deixar de reconhecer que, tal como ocorre hodiernamente no Brasil, 

os conceitos lançados são demasiadamente vagos. Tão vagos e carentes de 

delimitação científica que os tornam insubsistentes e imprestáveis para a 

solução efetiva de outros casos concretos.  

 

O direito norte-americano reconhecia como ilícito antitruste o exercício de 

direitos de propriedade industrial contra terceiros, sabendo-os nulos desde o 

início ou além do escopo de proteção. A respeito, a não ser que o direito tenha 

sido realmente concedido mediante fraude (na hipótese de corrupção ativa para 

um escritório de patentes conceder patente, por exemplo), fazer prova de que o 

titular do direito o sabia nulo desde o início parece ser difícil tarefa, até porque 

sempre terá ele a possibilidade de alegar que acreditava em seu direito, 

devidamente concedido pelo escritório de patentes após regular exame de 

mérito. Nesses casos, dever-se-ia socorrer-se do princípio da razoabilidade: se o 

titular do direito de propriedade industrial anulando tinha razões concretas e 

objetivas para acreditar na validade de seu direito (e a concessão da patente 
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pelo órgão competente parecer sê-lo), o fato determinante sobre a configuração 

ou não de ilícito antitruste não mais residiria na subjetividade do titular do direito 

de propriedade industrial.  

 

Questão intrincada e que merece estudo apartado se refere à possibilidade de o 

escritório de patentes ser responsabilizado solidariamente com o titular de uma 

patente anulanda em ação indenizatória promovida por concorrente contra o 

qual a patente anulada fora exercida. Além de relevante para o direito 

administrativo e para o estudo da responsabilidade objetiva do Estado, tal 

indagação não é desimportante do ponto de vista antitruste, pois, se 

determinado agente econômico submeteu suposta invenção ao crivo do 

escritório de patentes de acordo com a lei, pagou todos os tributos exigidos para 

que este executasse exame técnico e aferisse se o objeto do pedido de patente 

atende aos requisitos de patenteabilidade e o escritório de patentes, após 

extenso período e rigoroso exame de mérito, constatou que o objeto do pedido 

de patente é novo, decorre de atividade inventiva e possui aplicação industrial e 

concedeu a patente e esta patente foi utilizada pelo titular para coibir terceiro 

não autorizado a explorar comercialmente a tecnologia protegida e a mesma 

patente veio a ser posteriormente anulada pelo próprio escritório de patentes ou 

declarada nula pelo Poder Judiciário, não há que s falar em má-fé ou dolo 

antitruste – embora este seja dispensável na configuração da violação da ordem 

econômica – por parte do então titular da patente, que tinha razões objetivas 
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para acreditar que sua conduta era legítima quando se valeu da patente 

regularmente concedida pela autoridade competente após exame técnico.  

 

Retornando à experiência norte-americana, após a superação de toda a 

mentalidade que sustentava os Nine No-Nos, o primeiro desdobramento 

importante na matéria foi a criação das Diretrizes Antitruste para Licenças de 

Direitos de Propriedade Intelectual, em 1995, por uma das autoridades de 

defesa da concorrência estadunidenses, o Federal Trade Commission, e o 

Departamento de Justiça, por meio da Divisão Antitruste. Tais diretrizes se 

iniciavam com a premissa de que: 

 

as leis de propriedade intelectual e as leis de defesa da concorrência 
dividem o propósito comum de promover a inovação e melhorar o bem-
estar dos consumidores. As leis de propriedade intelectual incentivam a 
inovação ao estabelecerem direitos de propriedade em favor de 
inventores de produtos úteis e novos, processos mais eficientes e 
trabalhos de expressão originais. Na ausência de direitos de 
propriedade intelectual, copistas poderiam mais rapidamente 
beneficiar-se dos esforços de inventores sem qualquer compensação. 
A possibilidade de reprodução imediata do invento reduziria o valor 
comercial da invenção e eliminaria incentivos ao investimento, em 
detrimento dos consumidores. As leis de defesa da concorrência 
promovem inovação e o bem-estar dos consumidores ao proibirem 
certas ações que podem prejudicar a concorrência no que se refere a 
formas de servir consumidores, novos ou já existentes.50  

  

 

As referidas Diretrizes agregaram ao tema três importantes princípios: (i) para 

fins de análise antitruste, a propriedade intelectual deve ser tratada como 

qualquer outra espécie de direito de propriedade, tangível ou intangível; (ii) as 

autoridades de defesa da concorrência não podem presumir que a propriedade 

                                                 
50 LESLIE, C.R. Op. cit., 2011, p. 46. 
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intelectual necessariamente gere poder de mercado, entendido este como a 

capacidade de determinado agente econômico manter preços supracompetitivos 

por um período significativo; e (iii) as autoridades de defesa da concorrência 

devem reconhecer que a propriedade intelectual é geralmente pró-competitiva, 

porque permite que os agentes econômicos combinem fatores complementares 

de produção.  

 

Cumpre frisar que as diretrizes não constituem lei de defesa da concorrência em 

sentido estrito e, destarte, não vinculam o Poder Judiciário, mas apenas refletem 

o pensamento das autoridades de defesa da concorrência norte-americanas. 

Entrementes, de certo, são largamente mencionadas tanto pelos agentes 

econômicos envolvidos em questões de natureza antitruste quanto pelos 

próprios tribunais.  

 

A tendência de compreender a propriedade industrial e as leis de defesa da 

concorrência como complementares permeia até hoje o entendimento das 

autoridades antitruste norte-americanas. Fato é que, em 2007, a Divisão 

Antitruste do Departamento de Justiça e o Federal Trade Commission emitiram 

conjuntamente um relatório denominado “Atuação antitruste e direitos de 

propriedade intelectual: promovendo inovação e concorrência”, reforçando a 

ideia de que as duas áreas do direito se revelam mais complementares que 

incompatíveis, conforme segue:  
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Nas últimas décadas, tanto as autoridades de defesa da concorrência 
quanto os Tribunais têm reconhecido que as leis de propriedade 
intelectual e leis de defesa da concorrência dividem o mesmo objetivo 
fundamental de melhorar o bem-estar do consumidor e promover a 
inovação. Este reconhecimento assinalou uma mudança significativa 
do ponto de vista que prevalecia no início do século XX, quando os 
objetivos do direito antitruste e da propriedade intelectual eram vistos 
como incompatíveis: o direito de exclusividade decorrente das leis de 
propriedade intelectual era visto como conflitante com as leis de defesa 
da concorrência contrárias aos monopólios. Tais generalizações foram 
relegadas ao passado. O entendimento moderno dessas duas 
disciplinas é de que a propriedade intelectual e as leis de defesa da 
concorrência operam em conjunto para, a preços mais baixos, trazerem 
tecnologias, produtos e serviços novos e melhores para os 
consumidores.51  

 

Transcreva-se, ainda, trecho de relatório publicado pela autoridade antitruste 

norte-americana Federal Trade Commission, para quem: 

 

concorrência e patentes não estão inerentemente em conflito. Patentes 
e direito da concorrência são, na verdade, complementares, já que 
ambos visam a encorajar a inovação, a indústria e a concorrência. O 
direito de patentes exerce papel relevante na regulação dos direitos de 
propriedade, essencial para uma economia competitiva em bom 
funcionamento. Por exemplo, empresas podem competir para obter os 
direitos de propriedade que as patentes oferecerem. Patentes não 
necessariamente conferem poder de mercado aos titulares, e a maior 
parte dos negócios conduzidos com patentes não restringe 
desarrazoadamente ou monopoliza mercados. Ainda quando a patente 
confere poder de mercado, isso sozinho não configura violação 
antitruste. O direito da concorrência reconhece que a criação de 
monopólios por patentes pode ser necessária para atingir ganho maior 
aos consumidores. Analogamente, a Suprema Corte reconheceu a 
importância da concorrência para o sistema de patentes. A livre 
concorrência é a base da qual depende o incentivo do sistema de 
patentes para esforços criativos. Ao limitar a duração de uma patente, 
o direito de patentes por si só reflete a balança entre a necessidade de 
encorajar inovação e evitar monopólios que eliminam a concorrência 
sem nenhum avanço concomitante no “Progresso de Ciências e Artes 
Úteis.52 

  

A despeito da clareza do conceito acima, como ressalta Christopher Leslie, o 

debate continua. Titulares de direitos de propriedade intelectual geralmente se 

                                                 
51 Tradução livre. 
52 U.S. Federal Trade Commission. To promote innovation: the propr balance of competition and 
patent law and policy, out. 2003, p 2-3, tradução livre.  
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envolvem em condutas que são alegadamente consideradas por licenciados, 

concorrentes, consumidores ou agências governamentais como contrárias às 

leis de defesa da concorrência. 

 

Segundo o referido autor: 

 

os detentores de direito de propriedade intelectual geralmente saem 
vencedores, mas autores de ações antitruste têm também obtido mais 
êxito. Em alguns casos, os Tribunais Federais têm chegado a 
conclusões jurídicas diversas em casos teoricamente idênticos.53 

 

 

2.1.4 Principiologia extraída da experiência norte-americana 

 

 

Diversas normas imediatamente finalísticas, de denso conteúdo axiológico, 

podem ser extraídas da experiência norte-americana. Em primeiro lugar, verifica-

se facilmente que a experiência estadunidense se encontra toda permeada 

especialmente por um dever-ser ideal de que o exercício dos direitos de 

propriedade industrial não extrapole seu objeto.  

 

Trata-se de um mandamento de cunho axiológico, presente, de forma reiterada, 

tanto em casos concretos trazidos à colação (como exemplo, cite-se Motion 

Picture Patents v. Universal Film Manufacturing Co.)54, quanto em diversos 

                                                 
53 LESLIE, C.R. Op. cit., 2011, p. 46. 
54 897 F. 2d 1572 (Fed. Cir. 1990) 
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ensinamentos doutrinários relativos, sobretudo aos tying agreements e até 

mesmo passagens da regulação norte-americana a respeito do tema, em 

especial os Nine No-Nos. Este dever-ser ideal (exercício de um direito de 

propriedade industrial limitado ao objeto) traduz-se no princípio da proporção 

restrita ao escopo de exclusividade ao objeto da invenção, vez que, situado em 

metanível, pela otimização que por meio dele pretende operar55, visa garantir 

que, guardadas as possibilidades fáticas e jurídicas de cada caso concreto, o 

exercício da propriedade industrial não será estendido para além do objeto 

protegido, ferindo a própria lógica que sustenta o sistema de propriedade 

industrial. 

 

Destaque-se, ainda, o estímulo à inovação e desenvolvimento científico e 

tecnológico como valor a guiar a atuação das autoridades de defesa da 

concorrência e operadores do direito não somente em relação à propriedade 

industrial como ao direito da concorrência, evidenciando, destarte, sua 

convergência. Novamente, tanto em precedentes jurisprudenciais (por exemplo, 

Atari Games Corp. v. Nintendo of America, Inc.), quanto em manifestações das 

próprias autoridades de defesa da concorrência (entre elas, destacam-se as 

Diretrizes Antitruste para Licenças de Direitos de Propriedade Intelectual), 

                                                 
55 Nesse sentido, Robert Alexy ensina que “o dever-ser ideal é aquele que deve otimizar-se e 
que por meio da otimização deve transformar-se em dever-ser real. Enquanto objeto de 
otimização, este dever-ser se encontra no nível dos objetos. Pelo contrário, os mandatos de 
otimização ou mandatos de otimizar se situam em um meta-nível”. ALEXY, Robert. Tres escritos 
sobre los derechos fundamentales y la teoria dos principios. Universidad Externado de Colombia. 
Bogotá: 2003, trad. Carlos Bernal Pulido. p. 108-9.  
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mostra-se notória a aplicação do princípio de incentivo à inovação, pelas 

autoridades antitruste, em casos envolvendo propriedade industrial.  

 

Por fim, foi também possível identificar outro fundamento axiológico na atuação 

antitruste norte-americana em matéria de propriedade industrial: o interesse do 

consumidor. A respeito, vale transcrever novamente trecho extraído do Relatório 

intitulado Atuação Antitruste e Direitos de Propriedade Intelectual: Promovendo 

Inovação e Concorrência, que encerra, com justeza, o que ora se conclui: 

o entendimento moderno dessas duas disciplinas é de que a 
propriedade intelectual e as leis de defesa da concorrência operam em 
conjunto para, a preços mais baixos, trazerem tecnologias, produtos e 
serviços novos e melhores para os consumidores.  

 

 

2.2 A EXPERIÊNCIA EUROPEIA 

 

2.2.1 Perspectiva geral 

 

É lícito afirmar que, também na Comunidade Europeia, as políticas antitruste e 

de propriedade intelectual são amplamente reconhecidas como elementos 

complementares de uma política industrial moderna, dado que políticas antitruste 

modernas têm como um dos principais objetivos manter mercados competitivos 

e inovadores.  
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De fato, a exemplo do que ocorreu nos Estados Unidos, a experiência europeia 

também registrou momento em que a incompreensão da importância da 

propriedade intelectual para a economia levou as autoridades de defesa da 

concorrência a impor restrições ao exercício de direitos de propriedade 

intelectual hoje sabidamente descabidas, particularmente no que se refere a 

licenças de exploração de patentes. Atualmente, contudo, as autoridades 

europeias não mais assumem que a exclusividade decorrente de um direito de 

propriedade industrial necessariamente conduz a estruturas monopolistas do 

ponto de vista econômico ou, ainda, que garanta poder de mercado ao detentor. 

Ademais, a política antitruste europeia reconhece a contribuição da propriedade 

industrial à inovação e à própria concorrência e acolhe seu legítimo exercício. 

Essa interpretação decorre da ideia de que direitos de propriedade industrial 

incentivam os diversos agentes econômicos a investir em desenvolvimento 

científico e tecnológico a fim de oferecer à classe consumerista produtos e 

serviços cada vez melhores.  A respeito, Steven Anderman e Hedvig Schmidt 

destacam que: 
agora é amplamente aceito que os incentivos à inovação criados pela 
propriedade intelectual produzem novos concorrentes em mercados 
existentes e realmente criam novos produtos que abrem mercados 
completamente novos. Em segundo lugar, presume-se que licenças de 
direitos de propriedade intelectual são em regra pró-competitivas, bem 
como favoráveis à inovação e ajudam a garantir que os direitos de 
propriedade intelectual sejam mais amplamente difundidos no mercado 
comum. Licenças de direitos de propriedade industrial também 
acrescentam novos produtos a mercados, bem como criam novos 
competidores a mercados já existentes e formam novos mercados. As 
autoridades antitruste europeias também reconhecem que uma 
regulação muito onerosa para o exercício dos direitos de propriedade 
intelectual podem desencorajar investimento em propriedade intelectual 
na União Europeia56. 

                                                 
56 ANDERMAN, Steven D.; SCHMIDT, Hedvig. EC Competition policy and IPRs., in: Intellectual 
Property Rights and Competition Policy. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, p. 38; 
tradução livre.  
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Vale trazer à colação a citação da jurista polaca Katarzyna Czapracka, para 

quem:  

o direito da propriedade industrial e o direito antitruste são ambos 
desenhados para corrigirem falhas de mercado. A política antitruste 
mira condutas anticompetitivas que, em essência, são o tipo de 
conduta que limita o fornecimento ou aumenta preços. O propósito do 
direito de propriedade industrial consiste em aumentar o incentivo ao 
investimento privado no desenvolvimento de produtos e processos de 
produção mais eficientes. Para esta finalidade, o direito da propriedade 
industrial cria direitos de exclusividade que limitam o acesso de 
terceiros a informação, tecnologia e outros bens intangíveis.57 

 

E completa, conforme segue: 

O sistema de propriedade intelectual tem um preço. Garantir a 
exclusividade por meio de direitos de propriedade industrial nega à 
sociedade o benefício de usar e possuir algo de que todos poderiam 
usufruir simultaneamente. Isto interfere na difusão de ideias, inovações 
incrementais e limita as oportunidades de colocar essas ideias para 
trabalharem. Isto impede, ainda, a competição na comercialização de 
trabalhos artísticos e invenções científicas e geralmente concede aos 
titulares de direitos de propriedade intelectual o poder sobre preços, 
que tipicamente os levam a aumentá-los e reduzir o fornecimento.  
Eis o aparente conflito entre os regimes de propriedade intelectual e o 
antitruste. Este conflito, todavia, é apenas ilusório, tal como geralmente 
consensado que, a longo prazo, assegurar alguma forma de proteção 
ou recompensa para o inventor resulta em investimentos mais altos em 
pesquisa e desenvolvimento, mais inovação e, efetivamente, produtos 
melhores e mais baratos para os consumidores.58  

 

Todavia, a política antitruste europeia não confere imunidade ao exercício de 

direitos de propriedade industrial somente em razão do fato de tal exercício se 

ter dado de acordo com a legislação correspondente e prevê a intervenção das 

autoridades de defesa da concorrência em casos considerados extremos. 

 Aceita-se a exclusividade oriunda de um direito de propriedade industrial como 

forma de compensar investimentos realizados em pesquisa e desenvolvimento; 

e, assim como ocorre com o direito norte-americano, o sistema europeu tende a 

                                                 
57 CZAPRACKA, Katarzyna. Intellectual property and the limits of antitrust – a comparative study 
of US and EU approaches. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2009, p. 36; tradução livre. 
58 Idem, p. 37. 
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conceber a propriedade industrial como qualquer outra forma de propriedade 

privada. Reserva-se, contudo, a possibilidade de intervenção na hipótese de que 

condutas exclusionárias sejam consideradas injustificáveis.  

 

 

2.2.2 A propriedade industrial à luz do Tratado da União Europeia  

 

 

A experiência europeia indica basicamente quatro pontos essenciais de 

interação entre as leis de defesa da concorrência, quais sejam: (i) restrição de 

práticas abusivas por parte de detentores de direitos de propriedade intelectual 

por meio do Tratado da União Europeia; (ii) aspectos relativos à licenças de 

exploração de direitos de propriedade intelectual; (iii) outros acordos entre 

concorrentes relativos a direitos de propriedade intelectual; e (iv) imposição de 

restrições a detentores de direitos de propriedade intelectual no sentido de não 

adquirirem tecnologias concorrentes ou licenciarem tais direitos como condição 

para a aprovação de atos de concentração pelas autoridades de defesa da 

concorrência. Discorrer-se-á a seguir especialmente sobre os dois primeiros 

itens, por ser tratados de forma mais peculiar na União Europeia em relação a 

outras jurisdições.  
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O Tratado da União Europeia59, no Título VII, Capítulo I, Seção 1, possui 

diversos dispositivos especificamente relativos à defesa da concorrência, 

mormente aqueles introduzidos pelo Tratado de Amsterdã, firmado em 2 de 

outubro de 1997, como resultado da Conferência Intergovernamental que iniciou 

os trabalhos em 1996, na sequência do programa de revisão fixado pelo 

Conselho Europeu. Destaca-s, no que tange à propriedade industrial, o artigo 

10260.  

 

O artigo 102 do Tratado da União Europeia tem o propósito de regular acordos 

firmados no contexto de mercados nos quais se verificam agentes econômicos 

que exercem posições dominantes. O objetivo do referido dispositivo ultrapassa 

a mera proibição de prática de preços excessivos e se ocupa também do uso do 

poder de mercado com o intuito de eliminar a concorrência. O dispositivo em 

espeque vem sendo interpretado no sentido de prevenir práticas competitivas e 

exclusionárias, tais como recusa injustificada de atendimento a determinada 

                                                 
59 O assim chamado “Tratado da União Europeia” corresponde originalmente ao Tratado firmado 
na cidade holandesa de Maastricht em 7 de fevereiro de 1992, constituindo um marco importante 
no processo de unificação europeia, ao estabelecer a união monetária e integração econômica, 
até então inexistentes. O Tratado de Maastrich foi alterado inicialmente pelo Tratado de 
Amsterdã, em 2 de outubro de 1997, pelo Tratado de Nice, em 26 de fevereito de 2001, e pelo 
Tratado de Lisboa, em 13 de dezembro de 2007. 
60 “Art. 102. É incompatível com o mercado comum e proibido, na medida em que tal seja 
suscetível de afetar o comércio entre os Estados-membros, o fato de uma ou mais empresas 
explorarem de forma abusiva uma posição dominante no mercado comum ou numa parte 
substancial deste.  
Estas práticas abusivas podem, nomeadamente, consistir em: 
(a) Impor, de forma direta ou indireta, preços de compra ou de venda ou outras condições 
de transação não equitativa;  
(b) Limitar a produção, a comercialização ou o desenvolvimento científico em prejuízo dos 
consumidores; 
(c) Aplicar condições diferentes a operações equivalentes com outros parceiros comerciais 
e por isso colocando-os em desvantagem competitiva;  
(d) Subordinar a celebração de contratos à aceitação, por parte de outros contratantes, de 
prestações suplementares que, pela sua natureza ou de acordo com seus usos comerciais, não 
têm ligação com o objeto desses contratos”. 
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demanda, prática de preços predatórios e atos discriminatórios, além de 

condutas verticais retaliatórias nas quais um agente econômico dominante 

impõe ônus excessivo a determinado cliente.  

 

Vale notar que o artigo 102 apenas regula condutas praticadas por agentes 

econômicos dominantes. Se o agente econômico em lume não detiver poder de 

mercado, estará automaticamente afastada a incidência do dispositivo. Nessa 

esteira, de acordo com o artigo 102, a análise para aferir a existência ou não de 

abuso deverá envolver três estágios61. 

 

Por primeiro, há que definir o mercado relevante em que o suposto abuso se 

deu; ato subsequente, deve-se verificar se o agente econômico em questão 

detém posição dominante naquele mercado; e, por último, verifica-se se a 

conduta em questão foi ou não abusiva.  

 

No que concerne à propriedade industrial, conforme já destacado, as 

autoridades de defesa da concorrência europeias não entendem que a 

existência de uma patente ou qualquer outro direito de propriedade industrial 

necessariamente confiram poder de mercado ou posição dominante ao titular. 

Exige-se prova clara nesse sentido.  

 

Ademais, a mera existência de posição dominante tampouco é vista como 

necessariamente ilegal, vez que pode ter sido legitimamente adquirida, como 
                                                 
61 ANDERMAN, S.D.; SCHMIDT, H. Op. cit., 2007, p. 40. 
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resultado das próprias eficiências do agente econômico dominante, como, por 

exemplo, o uso da propriedade industrial como vantagem competitiva, obtida em 

decorrência de investimentos em pesquisa e desenvolvimento.  

 

Ainda que determinado agente econômico detenha, além de um direito de 

exclusiva consubstanciado na titularidade de um direito de propriedade 

industrial, monopólio no sentido econômico, tal fato não caracteriza, por si só, 

conduta abusiva. Não se pode deixar de reconhecer a coerência no raciocínio, 

vez que, se determinado agente econômico foi tão radical e extraordinariamente 

inovador a ponto de conceber um resultado inventivo para o qual não existem 

substitutos, parece tratar-se o monopólio econômico de uma consequência 

legítima e natural. 

 

De forma geral, é permitido o exercício de direitos de propriedade industrial 

legitimamente adquiridos, especialmente se tais direitos decorrem de eficiências 

oriundas de realização de investimentos em pesquisa e desenvolvimento pelo 

agente econômico. Entende-se igualmente lícita a redução de preços por 

determinado agente econômico e consequente diminuição de participação de 

mercado dos concorrentes sobretudo se a referida redução de preços se fizer 

possível em razão de um custo total de produção inferior ao dos concorrentes, 

tendo em vista, por exemplo, a maior capacidade produtiva daquele agente 

econômico. 
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 Tal entendimento parece igualmente procedente vez que, na condição de 

inventor de determinada tecnologia, o agente econômico provavelmente 

apresentará melhores condições para produção em escala, especialmente se a 

tecnologia é protegida por mecanismos de propriedade industrial.  

 

 

2.2.2.1 Propriedade industrial e poder de mercado 

 

 

Consoante a Corte de Justiça Europeia, configura-se o abuso quando o agente 

econômico dominante exerce o poder de mercado de forma considerada 

abusiva, tanto para o fim de explorar indevidamente os consumidores quanto 

para negar acesso de concorrentes aos mercados afetados pela posição 

dominante. Isso se aplica independentemente de o poder de mercado decorrer 

ou não de um direito de propriedade industrial. Nesses sentido, Steven 

Anderman e Hedvig Schmidt destacam que: 

 

para detentores de direitos de propriedade intelectual, a lógica do artigo 
102 requer especificamente que dois aspectos sejam endereçados. Em 
primeiro lugar, quando a titularidade de um direito de propriedade 
industrial coincide com posição dominante (ou coloca o agente 
econômico nesta condição) em determinado mercado relevante? Em 
segundo lugar, em que situações o uso e a exploração de um direito de 
propriedade intelectual por um agente econômico dominante 
configurarão abuso de posição dominante? Se a mera titularidade de 
um direito de propriedade intelectual, ainda que tenha se tornado um 
padrão industrial, é vista como não abusiva ou uma forma de 
concorrência legítima, quando, se for o caso, o exercício de um direito 
de exclusiva configurará abuso de posição dominante?62 

 
                                                 
62 ANDERMAN, S.D.; SCHMIDT, H., 2007, p. 40. 
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O sistema antitruste europeu preconiza que o primeiro passo para determinar se 

o detentor de um direito de propriedade industrial possui posição dominante em 

dado mercado relevante consiste em definir qual o mercado relevante em que o 

produto protegido (ou produto fabricado por processo protegido) compete, ou 

seja, delimitar o grupo de produtos concorrentes (substitutos ou intercambiáveis) 

do produto protegido e alcance geográfico. Uma vez definido, o mercado 

relevante deverá ser utilizado como base para calcular a participação de 

mercado e o nível de dominância do agente econômico em questão. Assim 

como ocorre em outras jurisdições, definir o mercado relevante configura 

importante técnica antitruste não somente na análise de condutas 

anticompetitivas, mas também no controle de atos de concentração.  

 

Como ponto de partida, a análise por parte da Comissão Europeia inicia-se com 

uma estimativa da participação de mercado do agente econômico. De posse da 

participação de mercado presumida, a análise segue adiante a fim de identificar 

a participação de mercado dos concorrentes, a possibilidade de novos entrantes 

naquele mercado e a existência de barreiras à entrada. A experiência europeia 

também contempla a investigação dos preços praticados no mercado relevante 

em análise, vez que a prática persistente de preços altos sugere dominância, 

enquanto maior necessidade de resposta do agente econômico com elevada 

participação de mercado a preços mais baixos praticados por concorrentes 

sugere a ausência de posição dominante.  
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Tal metodologia igualmente merece aplausos. De nada adianta determinado 

detentor de um direito de propriedade industrial impor preços supracompetitivos 

pelo produto protegido se o consumidor pode facilmente migrar para outro 

produto não infringente daquele direito e por preço mais acessível. Esse 

raciocínio também parece reforçar a própria lógica do sistema de propriedade 

industrial, visto que a inovação incremental – que proporciona ao consumidor 

alternativa de consumo não tão superior àquelas já oferecidas no mercado – em 

regra não permitirá ao titular a fixação de preços muito superior àqueles já 

praticados (sob pena de migração do cliente para opções mais acessíveis e 

perda de participação de mercado); enquanto a inovação radical, ao oferecer ao 

consumidor uma opção técnica revolucionária, geralmente tende a proporcionar 

ao titular maior retorno financeiro. Em outras palavras, quanto mais inovadora for 

a tecnologia protegida por um direito de propriedade industrial, mais efetivo será 

o resultado financeiro auferido pelo titular. Por esse critério natural de proporção, 

os mecanismos de proteção do direito de propriedade industrial terão, pois, 

atingido relevante papel social ao prestigiar os agentes econômicos mais 

inovadores e fomentar a concorrência entre eles na busca pela inovação mais 

radical. Quanto maior a eficiência inovadora e tecnológica do agente econômico, 

maior será sua compensação.  

 

Ainda no que se refere à interseção entre defesa da concorrência e propriedade 

industrial à luz do artigo 102 do Tratado da União Europeia, faz-se mister 

distinguir dois tipos essenciais de dominância dita individual (discorrer-se-á a 
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seguir também acerca da dominância coletiva): dominância com concorrentes já 

existentes no mercado e dominância com nenhum (ou poucos) concorrente(s), 

tal como ocorre em estruturas de mercados quase monopolistas. No primeiro 

caso, é possível que um agente econômico detenha posição dominante com 

participação de mercado de 50% ou menos, enquanto, na segunda hipótese, a 

dominância de mercado pode assumir a forma de monopólio de fato na qual a 

quantidade ou importância de concorrentes no mercado são nulas ou escassas.  

 

Se determinado agente econômico detém entre 90% e 100% de participação de 

mercado, faz-se ainda necessário averiguar se existem barreiras à entrada de 

potenciais concorrentes. Tal barreira, se existente, pode ou não ser um direito de 

propriedade industrial. A mera existência de um direito de propriedade industrial 

não é presumida pela Comissão Europeia como barreira à entrada. Em 

mercados nos quais existe proteção patentária para um produto ou processo de 

fabricação de um produto em que este produto protegido pode ser substituído 

por produtos concorrentes, em regra, a existência do direito de propriedade 

industrial não é vista pelas autoridades antitruste europeias como barreira à 

entrada de novos concorrentes. Neste caso, a existência de um direito de 

propriedade industrial pode, em tese, constituir mera barreira financeira à 

entrada de novos concorrentes (desenvolvimento de tecnologias concorrentes 

ou obtenção de licenças de exploração da tecnologia protegida) e, como tal, é 

tratada como qualquer barreira dessa natureza, tais como custos irrecuperáveis 

(ou sunk costs, como chamados no jargão econômico em língua inglesa, 
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consistentes nos gastos com bens corpóreos ou incorpóreos empregados na 

produção) e custos com marketing, nos quais o novo entrante deverá 

necessariamente incorrer para divulgar seu produto. 

 

Além de determinar se o produto protegido por um direito de propriedade 

industrial pode ou não ser substituído por um produto concorrente não 

infringente, para aferir a prática de conduta abusiva por parte do titular sob a 

égide do referido artigo 82, a Corte de Justiça Europeia impõe a comprovação 

de que o produto protegido constitui insumo indispensável a algum mercado 

secundário ou, ainda, pós-mercado.  

 

À guisa de exemplificação, traz-se à colação o precedente jurisprudencial Oscar 

Bronner v. Mediaprint63. Na ocasião, a Corte de Justiça Europeia entendeu que, 

numa relação verticalizada, o detentor de um direito de propriedade industrial 

somente viola a ordem econômica ao recusar-se a fornecer o produto protegido 

a determinado agente econômico pertencente ao mercado secundário ou pós-

mercado se: (i) o agente econômico detentor do direito de propriedade industrial 

detiver condição monopolista no mercado primário; (ii) no mercado primário, não 

existirem substitutos ao produto protegido; (iii) o produto protegido constituir 

insumo essencial sem o qual a atividade econômica do agente econômico no 

mercado secundário ou pós-mercado reste inviabilizada, ou seja, na hipótese de 

o produto protegido e objeto de monopólio no mercado primário ser considerado 

absolutamente essencial ao acesso ao mercado secundário. Tal entendimento 
                                                 
63 1998. ECR 1-7791 
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comporta interessante paralelo com a casuística brasileira especialmente no que 

tange ao exercício de direitos de propriedade industrial consubstanciados em 

desenhos industriais, sobre o qual se discorrerá adiante.  

 

Por fim, vale acrescentar que, além da modalidade individual, o artigo 102 em 

espeque também se aplica ao que a Corte de Justiça Europeia se refere como 

dominância coletiva, mais relevante na análise antitruste de licenças de direito 

de propriedade industrial cruzadas ou patent pools. Em regra, a existência de 

dominância coletiva entre diferentes detentores de direitos de propriedade 

industrial dependerá da análise das relações jurídicas existentes entre eles e de 

saber se o grupo resultante da colaboração entre tais agentes econômicos 

resulta em posição dominante, segundo os critérios utilizados para a aferição de 

dominância individual.  

 

A partir do momento em que determinado agente econômico se torna detentor 

de posição dominante, impõe-se a ele a obrigação de não exercê-la 

abusivamente. Entrementes, tal premissa não pode ser compreendida para o fim 

de marginalizar ou reprimir o exercício legítimo de direitos de propriedade 

industrial. A experiência antitruste europeia claramente reconhece que preços 

praticados para produtos protegidos por propriedade industrial devem 

contemplar um elemento de compensação que teoricamente pode elevar o preço 

final do produto protegido a patamares superiores àqueles praticados em 

mercados nos quais nenhum agente econômico detenha direito de 
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exclusividade, bem como legitima o exercício de direitos de propriedade 

industrial com o fito de excluir daquele mercado concorrente que os infrinja; 

afinal, de nada adiantaria a concessão do direito se, na prática, não se pudesse 

opô-lo. Persiste, todavia, a questão relativa a quando o exercício de direitos de 

propriedade industrial legitimamente constituídos pode configurar infração da 

ordem econômica.  

 

De forma geral, considera-se abusiva a prática de determinado agente 

econômico dominante que deteriore estruturas de mercado já fragilizadas em 

decorrência da posição dominante. Nesse sentido, o artigo 102 do Tratado da 

União Europeia é interpretado de forma a proteger não apenas os consumidores, 

mas também os próprios agentes econômicos concorrentes, fazendo da defesa 

da concorrência um bem jurídico em si mesmo.  

 

Ademais, para que determinada prática seja considerada abusiva do ponto de 

vista da defesa da concorrência, exige-se que os métodos e recursos utilizados 

pelo agente econômico para debilitar aquelas frágeis estruturas de mercado 

sejam diferentes daqueles adotados em situações de mercados direcionados 

pelo critério da eficiência. Em outras palavras, para que determinada conduta 

seja tido por abusiva pela ótica antitruste, o artigo 102 do Tratado da União 

Europeia é interpretado de modo a exigir que, além de restringir a concorrência 

em estruturas de mercado já fragilizadas pela posição dominante, o agente 

econômico lance mão de outros métodos e procedimentos que não aqueles 
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ligados à própria eficiência competitiva. Nesse tocante, vale frisar que nem a 

autoridade antitruste tampouco a Corte de Justiça Europeia admitem a alegação 

de prática comercial comum no mercado em questão como escusa para afastar 

a abusividade. Citam-se, como exemplos, os precedentes jurisprudenciais Hilti v. 

Commission64 e Tetra Pak II v. Commission65, em que agentes econômicos 

detentores de posição dominante tentaram, em vão, construir em seu favor a 

alegação de venda casada como prática comercial corriqueira naquele mercado.  

 

Aplicado ao campo da propriedade industrial, a construção de um diferencial 

competitivo fulcrado na inovação é considerado como tendo lastro no conceito 

de eficiência se puder ser traduzido em práticas que resultem na eliminação de 

concorrentes infratores de direitos de propriedade industrial ou que não detêm 

potencial inventivo mínimo para sobreviver naquele mercado.  

 

 

2.2.2.2 Propriedade industrial, compensação financeira e preço excessivo 

 

 

De acordo com o artigo 102 (a) do Tratado da União Europeia, é vedado a um 

agente econômico dominante impor direta ou indiretamente preços excessivos 

ou outras condições comerciais abusivas. Inicialmente, a Corte de Justiça 

Europeia entendia que a estipulação de preços considerados altos que não 

                                                 
64 (1994) ECR 1 667  
65 (1997) 4 CMLR 662 
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encontrassem fundamento em critérios objetivos poderiam ser considerados 

abusivos. Na esteira desse entendimento, verifica-se que, no precedente United 

Brands v. Commission66, as autoridades europeias consideraram como abusiva 

a tentativa de obter vantagens comerciais superiores àquelas que o agente 

econômico teria auferido em mercados saudáveis do ponto de vista do direito da 

concorrência.  

 

À primeira vista, tal entendimento pode colocar em dúvida o direito do agente 

econômico inovador em obter justa recompensa pela sua inovação resultante na 

concessão de um direito de propriedade industrial. Entrementes, consoante 

assinalam Steven Anderman e Hedvig Schmidt, tal conflito deve ser “reconciliado 

com o fato de que a capacidade de cobrar preços mais altos que os competitivos 

para um produto protegido a fim de restringir a competição é da própria essência 

das patentes”.67 

 

O pensamento europeu a respeito amadureceu e, atualmente, a autoridade 

antitruste europeia estabeleceu critérios mais sofisticados para prova de prática 

de preço excessivo. No precedente Scandlines Sverige v. Port of Helsingborg68, 

a Comissão Europeia rejeitou uma representação de iniciativa de operadores de 

navios sob a alegação de que os preços cobrados pelos proprietários dos portos 

pelos serviços prestados no trecho Helsingborg–Helsinor eram demasiadamente 

excessivos e reconheceu expressamente o direito do agente econômico que 

                                                 
66 (1978) ECR 207 
67 ANDERMAN, S.D.; SCHMIDT, H., 2007, p. 49. 
68 COMP – A36.568, 23 July 2004. 
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investiu no desenvolvimento de um diferencial competitivo (no caso em tela, tal 

diferencial consistia no valor intangível que representa uma localidade mais 

vantajosa para atracamento de navios) de cobrar preços mais elevados. 

Reconheceu-se, ainda, expressamente, que tal valor intangível deve ser levado 

em consideração para fixação do valor cobrado pela prestação do serviço 

portuário, ainda que a posição vantajosa não mais implique ao prestador do 

serviço o dispêndio de qualquer valor especificamente associado àquele 

diferencial competitivo. Em outras palavras, o porto não mais incorre em 

qualquer despesa adicional em decorrência da localização privilegiada, mas a 

cobrança de um valor adicional pela maior comodidade dos clientes seria 

legítima e de acordo com as leis de defesa da concorrência.  

 

Na verdade, hodiernamente, as autoridades de defesa da concorrência 

europeias tendem a reservar a aplicação do artigo 102 referenciado apenas para 

casos extremos. Senão, vejamos:  

 

a existência de uma posição dominante, por si só, não é contrária às 
regras de defesa da concorrência. Consumidores podem ser 
prejudicados diante de um agente econômico dominante exercendo 
sua posição dominante, sendo a forma mais provável a prática de 
preços mais altos que poderiam ser encontrados se o mercado fosse 
caracterizado por uma concorrência efetiva. De qualquer forma, a 
Comissão, em seu processo decisório, normalmente não controla ou 
condena preços elevados como tal. Ao contrário, examina-se a conduta 
da empresa supostamente dominante, geralmente de forma contrária a 
seus concorrentes ou novos entrantes que normalmente trariam 
consigo níveis maiores de concorrência efetiva e níveis de preço a ela 
associados.69 

 

                                                 
69 XXXIV Relatório de Políticas Concorrenciais (Commission 1994), p. 207, tradução livre. 
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As dificuldades para aplicação do artigo 102 (a) do Tratado da União Europeia 

obviamente se potencializam ante a intrincada questão referente à recompensa 

justa devida aos agentes econômicos detentores de direitos de propriedade 

industrial pelo investimento em pesquisa científica e desenvolvimento 

tecnológico.  

 

No precedente jurisprudencial Parke Davis v. Probel, a Corte de Justiça 

Europeia entendeu que “preços de venda mais elevados para um produto 

patenteado (...) não necessariamente constituem abuso”.70 

 

Tal afirmativa sugeriu, em princípio, que a fixação de preços supracompetitivos 

poderia constituir justa recompensa ao agente econômico detentor de direitos de 

propriedade industrial especialmente em razão dos recursos investidos na 

consecução do resultado inventivo. Já no precedente jurisprudencial Maxicar v. 

Commission, deliberou-se que o princípio de recompensa dos recursos 

investidos em pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico não deve 

necessariamente restringir-se a uma análise do tipo cost-plus, ou seja, que “ao 

inventor é permitido recuperar não apenas os custos de produção em sentido 

estrito, mas uma margem de lucro razoável pelas despesas em pesquisa e 

desenvolvimento” e que: 

o conceito de custos pode ser interpretado através de incentivos em 
investimentos tendo em vista que o risco de insucesso e demora em 
obter um retorno são incluídos nos custos que podem ser recuperados 
antes que os preços sejam considerados excessivos.71 

                                                 
70 (1968) ECR at. para 73. 
71 (1988) ECR 6039 par. 17. 
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2.3 INVESTIGAÇÃO EUROPEIA NO SETOR FARMACÊUTICO 

 

Não se pode discorrer sobre a experiência europeia no que tange às relações 

entre propriedade industrial e defesa da concorrência sem abordar 

especificamente a investigação conduzida pela autoridade antitruste europeia 

especificamente no setor farmacêutico. De fato, a investigação conduzida pela 

Comissão Europeia constitui insumo valioso como campo preparatório para o 

estudo principiológico que se seguirá. Senão, vejamos! 

Especialmente no segmento farmacêutico, o processo inventivo revela-se 

altamente arriscado, incerto, longo e custoso. O setor mostra-se altamente 

regulado; e o tempo médio desde a pesquisa básica, ou seja, do momento em 

que uma molécula é selecionada para estudos até que o medicamento possa ser 

comercializado, é estimado em dez anos, conforme indica o Gráfico 4, abaixo72. 

 
  
 

Gráfico 4 – Tempo do processo de seleção da molécula à comercialização do 
medicamento 
Fonte: INTERFARMA (2011)73 

  
                                                 
72 INTERFARMA. Tempo para desenvolver um medicamento. Disponível em 
<http://www.interfarma.org.br/site2/index.php/sobre-a-interfarma/associados/372-tempo-para-
desenvolver-um-medicamento>. Acesso em 25.7.2011. 
73 INTERFARMA. Op. cit., 2011. 
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As chances de o desenvolvimento de determinada molécula selecionada para 

estudos fracassar no decorrer do intrincado processo inventivo são relevantes, já 

que deve ultrapassar, incólume e exitosa: (i) a fase pré-clínica – que mede a 

eficácia e tolerância em animais; (ii) a fase clínica I – tolerância em humanos; (iii) 

a fase clínica II – dosagem e eficácia em pacientes; (iv) a fase clínica III – 

eficácia e segurança em maior número de pacientes; e (v) a fase de registro, na 

qual a agência reguladora avalia os dados submetidos para aprovação da 

comercialização. 

 

Ainda na seara farmacêutica, atualmente o custo médio para o desenvolvimento 

de uma nova molécula como opção terapêutica corresponde a nada menos que 

US$ 802 milhões74.  

Pois bem. O inquérito setoril – cuja base legal, no direito substantivo, repousa 

exatamente no artigo 81 e 82 do Tratado da Comunidade Europeia – foi iniciado 

em janeiro de 2008, com a realização de inspeções não agendadas em diversos 

agentes econômicos do segmento farmacêutico75. Esse tipo de investigação 

direcionada exclusivamente a um segmento mercadológico tipicamente ocorre 

quando a autoridade antitruste detecta a necessidade de aprofundar a análise 

em relação àquele setor a fim de identificar possíveis obstáculos à concorrência. 

                                                 
74 SENNES, Ricardo Ubiraci, KOHLMANN e TAKAKI, Anselmo. Os movimentos das 
multinacionais e a internacionalização da pesquisa, desenvolvimento e inovação. In: SENNES, 
Ricardo Ubiraci; BRITTO FILHO, Antonio. Inovações tecnológicas no Brasil. Desempenho, 
políticas e potencial. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2011, p. 130 
75 EUROPA. Antitrust – sector inquiry into pharmaceuticals – frequently asked questions. 
Disponível em 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/20&format=HTML&aged=
0&language=EN&guiLanguage=em>. Acesso em 2.2.2012. Obs.: esta teria sido a primeira vez 
que uma investigação setorial é iniciada por meio de uma inspeção não previamente agendada. 
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Além do segmento farmacêutico, outros setores, tais como telecomunicações, 

energia e bancário já haviam sido objeto do mesmo tipo de investigação.  

Os dois indícios que levaram a autoridade de defesa da concorrência europeia a 

instaurar o inquérito setorial foram: (i) ter sido observada redução do número de 

medicamentos novos introduzidos no mercado – entre 1995 e 1999, teria sido 

lançada uma média de quarenta moléculas novas; enquanto no período de 2000 

a 2004, a média apurada foi de apenas 28 novas opções terapêuticas); e (ii) 

notar-se suposta demora injustificada na introdução de medicamentos genéricos 

no mercado europeu. O propósito da investigação setorial visava, portanto, 

apurar se os dois fenômenos eram resultado de restrições à concorrência ou de 

abuso unilateral de posição dominante.  

 

A autoridade de defesa da concorrência expressamente admitia que o cenário 

regulatório cada vez mais rigoroso e restritivo no que se refere à comprovação 

de segurança e eficácia para a aprovação da comercialização de medicamentos 

novos teria impacto significativo na introdução dos produtos no mercado 

europeu, mas o objetivo da investigação consistia precisamente em determinar 

se a redução ou demora do lançamento desses produtos decorreria de eventuais 

condutas anticompetitivas.  

 

Indagada sobre a possibilidade de a suposta demora no lançamento de 

medicamentos genéricos ser inerente ao sistema de patentes e não decorrer de 

condutas anticompetitivas, a Comissão Europeia assim se manifestou:  
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A Lei de Patentes concede aos inventores de medicamentos novos 
uma recompensa justa em termos de proteção temporária à 
competição de genéricos. A investigação da Comissão Europeia apoia 
este princípio. A questão que a Comissão Europeia examinará é se 
além e acima desta proteção temporária, a entrada de medicamentos 
novos e genéricos está sendo reduzida ou postergada por práticas 
anticompetitivas. O uso indevido de procedimentos públicos e 
regulamentos para afastar a concorrência por parte de laboratórios 
comerciantes de mediantes genéricos pode, em algumas 
circunstâncias, caracterizar abuso de posição dominante em violação 
ao Artigo 82 do Tratado da Comunidade Europeia. Da mesma forma, 
se a entrada de medicamentos genéricos no Mercado foi postergada 
por acordos entre concorrentes, a Comissão quer examinar se tais 
acordos são compatíveis com as regras do Tratado da Comunidade 
Europeia sobre práticas comerciais restritivas (artigo 81)76. 

 

Em 28 de novembro de 2008, após a emissão do Relatório Preliminar de 8 de 

julho de 2009, foi compilado o relatório final pela Comissão Europeia sobre o 

inquérito setorial77. As principais conclusões a que se sobre a defesa da 

concorrência podem ser compiladas conforme segue:  

 

(i) o setor farmacêutico seria um dos principais usuários do sistema 
de patentes e o número de patentes depositadas pelos agentes 
econômicos – ao longo do ciclo de desenvolvimento do produto e após 
o seu lançamento – aumentaria sensivelmente em casos de 
medicamentos blockbuster78; 
(ii) o comportamento dos laboratórios comerciantes de 
medicamentos novos contribuiria para atrasos na entrada dos 
medicamentos genéricos no mercado, especialmente através das 
seguintes condutas:  
 
(a) estratégias de registro de patentes: “a apresentação de múltiplos 
pedidos de patentes para o mesmo medicamento (formando os 
denominados “aglomerados de patentes – patent clusters – ou 

                                                 
76EUROPA. Op. cit., 2012. 
77 CE. Disponível em 
<http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/communication_pt.pdf>. Acesso 
em 5.2.2012.  
78 Esta tendência parece ser uma consequência natural, comportamental e legítima do próprio 
processo inventivo. Isso porque, obviamente, há mais espaço para a realização de invenções 
incrementais – que, por sua vez, geram patentes secundárias – quando se concebe uma 
inovação radical (como, por exemplo, a invenção de uma nova molécula). Outrossim, 
naturalmente existe mais incentivo a uma maior ou total proteção do resultado inventivo através 
do sistema de patentes quando o retorno financeiro advindo da sua exploração comercial é 
maior, até porque, neste caso, maior também será o interesse, por parte dos concorrentes, em 
utilizar a mesma tecnologia e a motivação à violação do direito de propriedade industrial.  
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“emaranhados de patentes” – patent thickets) é prática corrente. Os 
documentos recolhidos durante o inquérito confirmam que um objetivo 
importante desta abordagem é adiar ou bloquear a entrada no mercado 
de medicamentos genéricos”. Ademais, “pôde ser identificado um 
segundo instrumento utilizado pelas empresas de medicamentos 
originais, a saber, a apresentação voluntária de pedidos de registro de 
‘patentes fracionadas’, sobretudo o IEP, organismo junto ao qual é 
apresentada a maioria dos pedidos de patentes no setor farmacêutico. 
Estes pedidos, que são previstos no direito de patentes como uma 
forma legítima de dividir um pedido de base (inicial), não podem 
extravasar o conteúdo do pedido inicial, nem o período de proteção. 
Podem, contudo, alargar o período de exame por parte do instituto de 
patentes, uma vez que a análise dos pedidos de patentes fracionadas 
prossegue mesmo em caso de retirada ou revogação do pedido de 
base o que, em determinadas condições, pode aumentar a insegurança 
jurídica para as empresas de genéricos”;  
(b) litígios em matéria de patentes: a autoridade antitruste europeia 
reconheceu expressamente que “fazer valer direitos de patente em 
tribunal é legítimo e constitui um direito fundamental garantido pela 
Convenção Europeia dos Direitos Humanos: trata-se de um meio eficaz 
de assegurar o respeito às patentes”. Todavia, a Comissão Europeia 
entendeu que, em alguns casos, os laboratórios comerciantes de 
medicamentos novos poderiam optar pela propositura de demandas 
judiciais “não tanto pelos seus méritos, mas como um sinal dissuasório 
destinado a desincentivar a entrada no mercado dos seus concorrentes 
de genéricos”. A este respeito, destacou a autoridade de defesa da 
concorrência que o custo total na União Europeia das ações judiciais 
relacionadas a patentes farmacêuticas no período de 2000 a 2007 
excederam 420 milhões de euros e que “uma proporção significativa 
desses custos poderia ter sido evitada na ausência da duplicação de 
ações transfronteiriças, resultantes da ausência de uma patente 
comunitária e de um sistema especializado na resolução de litígios no 
domínio das patentes”;  
(c) oposições e recursos administrativos: teria sido confirmado um 
número de oposições durante o processamento administrativo do 
pedido de patente significativamente superior no setor farmacêutico 
(cerca de 8%) em relação ao setor da química orgânica (cerca de 4%) 
e demais segmentos. Nesses casos, os laboratórios comerciais de 
medicamentos genéricos teriam logrado êxito em 60% dos casos – 
resultando na não concessão da patente –, mas 80% das decisões 
levaram, em média, mais de dois anos para ser tomadas (incluindo o 
julgamento de recursos administrativos), o que limitaria “de forma 
significativa a capacidade de as empresas de genéricos clarificarem em 
tempo útil a situação dos produtos genéricos potenciais face às 
patentes”.  
(d) acordos em litígios de patentes: a autoridade antitruste apurou, 
entre 2000 e junho de 2008, mais de 200 acordos celebrados entre 
laboratórios comerciantes de medicamentos novos e laboratórios 
comerciantes de medicamentos genéricos em ações judiciais 
envolvendo patentes e, em aproximadamente metade dos casos, teria 
havido alguma restrição à exploração econômica do medicamento 
genérico, além “de uma transferência de valor da empresa de 
medicamentos originais para a empresa de genéricos, quer sob a 
forma de um pagamento direto ou de uma licença, de um acordo de 
distribuição ou de um acordo acessório.  
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Como resultado do inquérito setorial, a Comissão Europeia apresentou 

basicamente quatro frentes de ação, a saber: (i) intensificar o controle 

concorrencial; (ii) instituir rapidamente a patente comunitária e criar um sistema 

unificado para a resolução de litígios; (iii) racionalizar o processo de autorização 

de introdução no mercado; e (iv) melhorar a fixação de preços e o sistema 

público de reembolso, desenvolvendo um ambiente que favoreça a concorrência 

com vista à difusão de medicamentos genéricos.  

 

Finda a investigação setorial, a Comissão Europeia continuou monitorando 

acordos envolvendo patentes entre laboratórios comerciantes de medicamentos 

novos e laboratórios comerciantes de medicamentos genéricos. Em 5 de julho 

de 2010, foi publicado o 1º Relatório sobre o Monitoramento de Acordos de 

Patentes79, cobrindo o período entre julho de 2008 r dezembro de 2009, cuja 

finalidade consistia em: 

entender melhor o uso deste tipo de acordo na União Europeia e 
identificar se esses acordos postergam a entrada de medicamentos 
genéricos no mercado em detrimento do consumidor europeu em 
possível violação à lei europeia de defesa da concorrência.80  

 

A Comissão Europeia reconheceu que acordos são meios legítimos de pôr fim a 

um qualquer divergência comercial de natureza privada, na qual se incluem os 

litígios de patentes. Todavia, a autoridade antitruste conclui que acordos que 
                                                 
79 O item 2.1 (2) do Relatório estabelece que, para os fins do Relatório, devem ser consideradas 
como acordos de patentes, transações relativas a litígios de patentes reais ou potenciais, por 
exemplo, questões relativas à infração ou validade de patentes. Tais acordos são concretizados 
no contexto de contencioso judicial ou administrativo de patentes, nas quais não foi proferida 
decisão de mérito.  
80 CE.1st Report on the Monitoring of Patent Settlements (period: mid 2008 - end 2009) 
Published on 5 July 2010. Disponível em < 
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/patent_settlements_report1.pdf 
>.  Acesso em 03.2.2012. Trad. livre.  
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postergam a entrada de medicamentos genéricos no mercado europeu mediante 

a transferência de valores, por parte de laboratórios comerciantes de 

medicamentos de referência em favor de laboratórios de medicamentos 

genéricos, são problemáticos do ponto de vista concorrencial. Outros exemplos 

de acordos problemáticos seriam acordos que ampliam o direito de 

exclusividade de uma patente para além da jurisdição na qual foi concedida, seu 

prazo ou escopo de proteção. 

 

As conclusões a que chegou a autoridade europeia de defesa da concorrência 

quando da emissão do relatório citado foram no sentido de que: (i) acordos que 

restringiam a entrada de medicamentos genéricos no mercado europeu 

mediante algum tipo de pagamento por laboratórios comerciantes de 

medicamentos novos em favor de laboratórios comerciantes de medicamentos 

genéricos caíram sensivelmente81, assim como o montante transferido; e (ii) a 

atuação da autoridade antitruste não inibiu os agentes econômicos a realizar 

acordos de forma geral – o que teria feito cair por terra a alegação de alguns 

interlocutores do segmento farmacêutico de que a investigação forçaria as 

empresas a continuar litigando ainda que entendessem não ser mais o caso –, 

mas que tais acordos se teriam dado de forma menos problemática pela ótica 

concorrencial.  

 

                                                 
81 Entre 2000 e 2007, 20% dos acordos detectados previam tais pagamentos. Entre a conclusão 
do inquérito setorial e dezembro de 2009, apenas 10% de acordos neste sentido foram 
identificados.  
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O monitoramento das relações de concorrência envolvendo propriedade 

industrial no setor farmacêutico teve continuidade; e, em 6 de julho de 2001, foi 

publicado o 2º Relatório sobre o Monitoramento de Acordos de Patentes, 

cobrindo o período que compreende 1º de janeiro a 31 de dezembro de 201082, 

tendo sido confirmadas exatamente as mesmas tendências identificadas no 

relatório anterior, quais sejam, diminuição de acordos envolvendo pagamentos 

por parte de laboratórios comerciantes de medicamentos novos em favor de 

laboratórios comerciantes de medicamentos genéricos e manutenção da 

quantidade de transações em litígios envolvendo patentes, porém sem suscitar 

maior preocupação da autoridade antitruste. Todavia, fora expressamente 

consignado no 2º Relatório que o monitoramento terá seguimento por pelo 

menos mais um ano no âmbito do mercado europeu de medicamentos para uso 

humano.  

 

 

2.4 PRINCIPIOLOGIA EXTRAÍDA DA EXPERIÊNCIA EUROPEIA 

 

De todo o exposto, podem-se extrair da experiência europeia os princípios 

clássicos de proteção ao consumidor – afeto tanto ao direito da concorrência 

quanto à propriedade industrial –,eficiência econômica no antitruste e princípio 

da novidade no direito da propriedade industrial.  

                                                 
82 E.C. 2nd Report on the Monitoring of Patent Settlements(period: January-December 2010). 
Published on 6 July 2011 European Commission. Disponível em 
<http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/patent_settlements_report2.pdf
>. Acesso em 4.2.2012.  
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De qualquer forma, do ponto de vista principiológico, chama a atenção uma 

peculiaridade do direito europeu no que se refere ao preço do produto protegido 

por um direito de propriedade industrial. Ao expressamente admitir que os 

preços desses produtos contemplam um elemento de compensação, tal como 

ocorreu no precente jurisprudencial Maxicar v. Commission, parece, a autoridade 

antitruste, estar-se guiando essencialmente pelo fundamento axiológico do 

estímulo à inovação.  

 

Faz-se coro, nesse tocante, ao entendimento esposado na União Europeia, 

desde que, para estimular a inovação e preservar o fundamento econômico que 

sustenta o sistema de proteção à propriedade industrial, o valor do produto 

protegido pelo direito considere o montante despendido em desenvolvimento 

científico e pesquisa tecnológica, o risco assumido pelo agente econômico 

durante o processo inventivo, as barreiras regulatórias aplicáveis ao processo, o 

grau de incerteza razoavelmente esperada em relação à recuperação do 

investimento e também o nível de inventividade, se radical ou incremental.  

 

Poder-se-ia, a propósito, falar, em nível principiológico, em apropriabilidade 

proporcional aos riscos e recursos investidos em inovação. Todavia, parece que, 

além de constituir teoricamente um subprincípio ao princípio do estímulo à 

inovação (este sim o fundamento axiológico), sua aplicação dependeria de 

fatores mais econômicos que jurídicos. 
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De qualquer forma, tendo em vista que os esforços ora empregados são, como 

já destacado acima, no sentido de não buscar soluções jurídicas mediante 

instrumentos não jurídicos, a apropriabilidade proporcional não será utilizada no 

exercício principiológico levado a cabo neste estudo. 

 

Todavia, apenas para registro, entende-se que estaria, tal subprincípio, em plena 

harmonia tanto com o direito antitruste (não configuração de aumento arbitrário 

de lucro ou imposição de preço abusivo), como no campo do direito privado 

(aplicação da proporcionalidade e não caracterização de enriquecimento ilícito).  

 

Ainda no que se refere à inovação, em capítulo intitulado “O papel fulcral da 

inovação”, o Relatório Final de 2009 assim dispõe: 

 

(...) Os direitos de propriedade industrial são um elemento fulcral na 
promoção da inovação. A proteção dos direitos de propriedade 
intelectual é importante para todos os setores econômicos, sendo 
fundamental para a competitividade europeia. (...) A Comissão, 
empenhada na promoção da inovação através dos direitos de 
propriedade industrial, incluindo as patentes, (...) salienta a 
necessidade de patentes de elevada qualidade concedidas no quadro 
de procedimentos eficientes e pouco onerosos, que assegurem a todas 
as partes interessadas a segurança jurídica necessária (CE, 2011).83 

 

Ainda a respeito, cabe transcrever o seguinte trecho extraído do Relatório de 

2009 que – amparado pelo princípio do estímulo à inovação, comum ao direito 

da propriedade industrial e do direito da concorrência – revela a convergência 

entre os dois campos do direito, a saber: 

 

                                                 
83 E.C. Op. cit. 02.02.2012.  
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A promoção das invenções e o fomento do crescimento econômico são 
os objetivos comuns da propriedade industrial e do direito da 
concorrência. A inovação constitui uma componente essencial e 
dinâmico de uma economia de mercado aberta e competitiva. De igual 
modo, a concorrência também exerce pressões sobre as empresas no 
sentido da inovação. Por conseguinte, tanto o direito de propriedade 
intelectual como o da concorrência são necessários para promover a 
inovação e assegurar a sua exploração em termos concorrenciais. Se a 
existência e o exercício de um direito de propriedade industrial não são, 
em si, incompatíveis com o direito da concorrência, não se encontram 
isentos de uma intervenção ao abrigo deste último. Todavia, 
determinadas práticas apenas constituem uma infração em 
circunstâncias excepcionais.84  

 

Ademais, pode-se constatar que a atuação da autoridade antitruste naquela 

investigação foi igualmente permeada pelo princípio da proteção ao consumidor, 

conforme segue: 

 

(...) qualquer intervenção por parte das autoridades públicas no setor 
farmacêutico deve visar a criação de um quadro concorrencial que 
assegure o acesso aos cidadãos europeus a medicamentos 
inovadores, seguros e preços abordáveis sem atrasos injustificados. 
Neste contexto, o respeito tanto do direito da concorrência como das 
medidas regulamentares pode e deve contribuir para melhorar o 
funcionamento do mercado em benefício dos consumidores (CE, 
2012).85 

 

 O princípio da proteção ao consumidor revela-se como fundamento axiológico 

essencial da atuação da autoridade antitruste europeia também por meio do 

seguinte trecho extraído do 1º Relatório, a saber: 

 

em última análise, pode ser o consumidor que paga pelo preço do 
retardamento da entrada do medicamento genérico no mercado e, 
portanto, quaisquer dos benefícios para a sociedade identificados 
acima são compensados pelos efeitos negativos de acordos entre 
concorrentes potenciais.86  

 

                                                 
84 Idem. 
85 Idem. 
86 Idem. 
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Note-se, ainda, a onipresença do princípio da proporção restrita ao escopo de 

exclusividade ao objeto da invenção, ao passo que, consoante destacado acima, 

constante foi a preocupação da autoridade antitruste europeia no sentido de 

limitar o exercício dos direitos de propriedade industrial ao escopo de proteção 

efetivamente garantida pela patente, ou seja, a invenção restrita no quadro 

reivindicatório, vedando acordos entre concorrentes que o estendessem.  

 

2.5 A EXPERIÊNCIA JAPONESA 

 

 

2.5.1 Propriedade industrial, protecionismo e Lei Antimonopólio 

 

 

A prática nipônica certamente agrega importantes contribuições ao tema. 

Praticamente toda a legislação de propriedade industrial no Japão foi editada no 

século XIX, incluindo a Lei de Marcas de 1884 e a Lei de Patentes de 1885, a 

qual sofreu mais de dez emendas na última década. É inconteste que o direito 

de propriedade industrial no Japão foi estruturado e é concebido mais como 

mecanismo de desenvolvimento econômico que como forma de proteção de 

direitos individuais. Ademais, conforme restará adiante demonstrado, de maneira 

protecionista, tanto os tribunais quanto o Poder Legislativo nipônico sempre 

estiveram inclinados a encarar a propriedade industrial mormente como 

instrumento de desenvolvimento local e nunca concederam a estrangeiros 
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direitos mais amplos que aqueles expressamente previstos por tratados 

internacionais dos quais o Japão é signatário.  

 

A assim chamada Lei Antimonopólio, de 1947, embora igualmente tenha por 

objetivo precípuo o desenvolvimento econômico e industrial do país, possui 

objetivos macroeconômicos mais amplos e se ocupa não apenas da proteção 

individual dos agentes econômicos, mas também do público consumerista e da 

saúde econômica do país. Nesse sentido, o artigo 1° da Lei Antimonopólio assim 

dispõe: 

 

Esta Lei, ao proibir a monopolização privada, restrições injustificáveis 
no comércio e práticas comerciais desleais, ao impedir a concentração 
excessiva de poder econômico e eliminar restrições não razoáveis de 
produção, venda, preço, tecnologia e afins, bem como qualquer outra 
restrição indevida de atividades comerciais por meio de aquisições, 
contratos e afins, visa promover a concorrência livre e justa, estimular 
as iniciativas criativas dos agentes econômicos, encorajando atividades 
comerciais empreendedoras, aumentar o nível de emprego e de renda 
geral, e assim promover a democracia e o desenvolvimento saudável 
da economia nacional, bem como salvaguardar os interesses dos 
consumidores em geral.  

 

 

2.5.2 A questão da imunização da propriedade industrial ao controle 

antitruste  

 

 

Diferentemente de outros ordenamentos jurídicos, a Lei Antimonopólio nipônica 

expressamente imuniza o exercício de direitos de propriedade industrial de 

controle antitruste. O artigo 21 desse diploma legal, cuja redação original de 
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1947 não fora afetada pela reforma de 1953, 1977 e 1992, reza o que segue, in 

verbis: 

Artigo 21 (Direitos de Propriedade Industrial) 
Os dispositivos desta Lei não serão aplicados a atos qualificados como 
exercício de direitos de acordo com a Lei de Direitos Autorais, a Lei de 
Patentes, a Lei de Modelos de Utilidade, a Lei de Desenhos Industriais 
e a Lei de Marcas. 

 

Como é possível inferir, a intenção do legislador japonês foi provavelmente 

distinguir a exclusividade decorrente de direitos de propriedade industrial do 

conceito geral de monopólio contrário ao interesse público. Com efeito, a melhor 

técnica legislativa recomendaria que o referido artigo 21 tivesse previsto 

expressamente que, ainda que determinado agente econômico se valesse de 

um direito de propriedade industrial para dominar ou excluir terceiros de 

determinado mercado, tal conduta não poderia ser analisada à luz do artigo 3° 

da Lei Antimonopólio, que proíbe a assim chamada “monopolização privada”. De 

qualquer forma, o exercício de direitos de propriedade industrial ainda poderia, 

em tese, ser tido por ilícito caso fosse considerado como restrição indevida ou 

prática comercial desleal.87  

 

Transcorreu longo período até que as autoridades de defesa da concorrência 

japonesas se manifestassem acerca do artigo 21 retromencionado. Seria 

legítimo esperar que o tivessem feito nas primeiras diretrizes estabelecidas pelo 

órgão sobre licenças de patentes e know-how, em 1968. Todavia, fato é que, 

apenas ao editar as Diretrizes de 1999, as autoridades antitruste japonesas 

                                                 
87HEATH, Cristopher. In: ANDERMAN, Steven D.; SCHMIDT, Hedvig. EC competition policy and 
IPRs., in Intellectual Property Rights and Competition Policy. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2007, p. 254. 



87 
 

fizeram menção expressa à intersecção entre direitos de propriedade industrial e 

o artigo 21 da Lei Antimonopólio. 

 

As referidas Diretrizes dispõem no seguinte sentido:  

 

(i) embora se consubstanciem em atos de exercício de direitos de propriedade 

industrial e, portanto, em princípio estarem imunes ao controle antitruste de 

acordo com o artigo 21 da Lei Antimonopólio, restrições impostas em contratos 

de licença de exploração de patentes (delimitação de território, escopo da 

licença, período de vigência etc.) geralmente produzem efeitos, ainda que 

diretos, em relação a outros agentes econômicos não envolvidos na relação 

contratual e, nesse passo, devem ser analisadas à luz do direito da 

concorrência. Também não há que isentar do controle antitruste outras condutas 

que consubstanciem atos de exercício de direitos de propriedade industrial, tais 

como a imposição de restrições ao direito de licenciar ou não licenciar patentes – 

existentes ou futuras – não envolvidas na transação ou restrições que tenham o 

efeito de impedir o licenciante de buscar tutela jurisdicional em caso de violação 

das obrigações contratuais pelo licenciado, ou vice-versa;  

 

(ii) atos decorrentes do exercício de direitos de propriedade industrial não devem 

escapar ao controle antitruste se forem considerados como contrários aos 

propósitos do sistema de propriedade industrial japonês (entre eles, como não 

poderia deixar de ser, claramente está o investimento em inovação tecnológica). 
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Em outras palavras, se determinado agente econômico pratica um ato que, sob 

o pretexto de representar o exercício de um direito de propriedade industrial de 

acordo com a Lei de Patentes nipônica, na verdade tem o objetivo de impor uma 

restrição comercial injustificada, tal ato deve ser considerado como contrário ao 

sistema de propriedade industrial e, destarte, a ele deve ser aplicado o 

dispositivo legal que veda a “monopolização privada”. Somente estarão imunes 

ao controle antitruste atos de exercício de direitos de propriedade industrial que 

sejam compatíveis com os princípios que fundamentam o sistema;  

 

(iii) o artigo 21 da Lei Antimonopólio não tem o efeito de imunizar atos 

resultantes do exercício de direito de propriedade industrial de controle antitruste 

caso se entenda que a prática de tais atos configura restrição comercial 

injustificável, monopolização privada ou prática comercial desleal;  

 

(iv) ao determinar se a Lei Antimonopólio se aplica ou não a dado ato, as 

autoridades de defesa da concorrência nipônicas devem averiguar se não houve 

exaustão dos direitos de propriedade industrial em questão. Assim como no 

ordenamento jurídico pátrio88, no Japão também ocorre a exaustão de direitos 

patentários no momento em que se dá a primeira venda do produto protegido, 

desde que de forma lícita e com o consentimento do detentor do direito. 

Dessarte, restrições posteriormente impostas por titulares de patentes à venda 

                                                 
88 O artigo 43, inciso IV, da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial 
Brasileira – LPI) dispõe que o direito de impedir terceiro desautorizado de explorar 
comercialmente o objeto de proteção patentária não se aplica “a produto fabricado de acordo 
com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente 
pelo titular da patente ou com seu consentimento”. 
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de produtos introduzidos licitamente e com seu consentimento no mercado 

japonês são tratadas pelas autoridades de defesa da concorrência da mesma 

forma que condutas exclusionárias em geral; e  

 

(v) assim como qualquer outra modalidade de propriedade que, enquanto tal, 

possua valor econômico, atos envolvendo segredos de negócio estão sujeitos à 

Lei Antimonopólio e controle antitruste. Entretanto, considerando que o know-

how constitui uma categoria de propriedade industrial de natureza confidencial, 

deve-se levar tal condição específica em consideração na análise de questões 

envolvendo know-how. 

 

Embora não relativo a uma norma constitucional, parece que no ordenamento 

jurídico japonês está presente o mesmo fenômeno hermenêutico cada vez mais 

frequente no Brasil chamado de “mutação constitucional”. Em vez de alterar o 

texto legal mediante o devido processo legislativo, ao editar as Diretrizes, o 

exegeta nipônico, sem o competente mandato de soberania popular, 

simplesmente alterou o conteúdo semântico do artigo 21 da Lei Antimonopólio 

na quase totalidade. A crítica que ora se apresenta não se refere ao mérito do 

conteúdo das Diretrizes, mas ao esvaziamento quase por completo do 

dispositivo legal sem extirpá-lo do ordenamento jurídico. Todavia, tal 

procedimento coloca em risco a segurança jurídica e pode afetar a 

intangibilidade do sistema jurídico, necessária à estabilidade social. 
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Outras duas considerações se mostram oportunas em relação ao disposto até 

então a respeito da experiência nipônica sobre o tema. A primeira concerne ao 

fato de a lei antitruste incluir no bojo práticas comerciais desleais entre agentes 

econômicos. É interessante notar que, no ordenamento jurídico brasileiro, 

concorrência desleal é tratada (e criminalizada) exclusivamente pela legislação 

de propriedade industrial89 e não pelo direito da concorrência. Em outras 

palavras, o instituto jurídico da concorrência desleal, sob a égide do direito da 

propriedade industrial, protege o concorrente em si mesmo, enquanto o direito 

da concorrência se ocupa do mercado. 

 

                                                 
89 A Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial Brasileira – LPI) dispõe, 
em seu artigo 2°, que “a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o 
seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, efetua-se mediante: 
repressão à concorrência desleal”. Ademais, o artigo 195 do mesmo Diploma tipifica as 
seguintes condutas como crimes de concorrência desleal: “I – publica, por qualquer meio, falsa 
afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem; II – presta ou divulga, 
acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem; III – emprega meio 
fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; IV – usa expressão 
ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou 
estabelecimentos; V – usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia 
alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências; 
VI – substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão 
social deste, sem o seu consentimento; VII – atribui-se, como meio de propaganda, recompensa 
ou distinção que não obteve; VIII – vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou 
invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com 
produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime 
mais grave; IX – dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para 
que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem; X – recebe dinheiro 
ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de 
empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador; XI – divulga, explora ou 
utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis 
na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento 
público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação 
contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato; XII – divulga, explora ou utiliza-
se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos 
por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; XIII – vende, expõe ou oferece à venda 
produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial 
registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou 
patenteado, ou registrado, sem o ser; XIV – divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de 
resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço 
considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para 
aprovar a comercialização de produtos.  
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Nas palavras de José Marcelo Martins Proença: 

 
a moderna disciplina da concorrência está longe de se confundir com a 
disciplina da concorrência desleal, que tem por objetivo a proteção dos 
agentes econômicos contra as atuações dos seus concorrentes 
contrárias aos princípios de deotonlogia profissional, enquanto a 
primeira tem por objetivo a proteção das estruturas de mercado.90 

 

A outra consideração diz respeito à utilidade prática do artigo 21 da Lei 

Antimonopólio se interpretado à luz das Diretrizes. Se, consoante explicitado 

acima, o referido dispositivo é interpretado de modo a somente afastar do 

controle antitruste atos representativos de exercício de direitos de propriedade 

industrial que sejam considerados compatíveis com os objetivos perquiridos pelo 

sistema de proteção da propriedade industrial e que tal avaliação inegavelmente 

apresenta grande margem de subjetivismo, parece que será sempre possível ao 

suposto infrator de um direito de propriedade intelectual alegar em benefício 

próprio que a conduta do titular do direito não é condizente com tais objetivos e, 

nesse passo, aduzir que o artigo 3° da Lei Antimonopólio japonesa se aplica à 

referida conduta. Em outras palavras, resta pouco ou nada efetivo o artigo 21 

para imunizar atos que consubstanciem o exercício de direitos de propriedade 

industrial se basta a alegação de que são contrários aos objetivos que 

fundamentam o sistema de propriedade industrial para que a Lei Antitruste a 

eles se aplique.  

 

Como se verá adiante, a maior parte da doutrina jurídica nipônica, tanto 

concorrencialista quanto especializada em propriedade industrial, acredita não 

                                                 
90 PROENÇA, José Marcelo Martins. Concentração empresarial e o direito da concorrência. São 
Paulo: Saraiva, 2001. p. 13. 
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haver contradição entre a Lei de Patentes e a Lei Antimonopólio japonesa, mas 

entende que o artigo 21 da Lei Antimonopólio não tem o fito de excluir do 

controle antitruste toda e qualquer conduta fulcrada em direitos de propriedade 

industrial, sobretudo a imposição de cláusulas restritivas em contratos de licença 

de exploração de patentes.  

 

Toyosaki manifestou-se no sentido de que o artigo 21 tem apenas o objetivo de 

garantir que os direitos de propriedade industrial possam ser exercidos, mas 

ressalva que determinados condutas, tais como a imposição de preços de 

revenda em contratos de distribuição que envolvam licença de exploração de 

patente, não seriam alcançadas pelo referido dispositivo e, portanto, estariam 

sujeitas a controle antitruste91.  

 

Por sua vez, Monya identifica um ponto de atrito entre a lei antitruste que proíbe 

monopólios enquanto a Lei de Patentes os originaria. De qualquer forma, 

reconhece que ambos os diplomas legais têm o objetivo comum de estimular o 

desenvolvimento industrial doméstico. Entende que o propósito do direito de 

propriedade industrial não é garantia de forte posição concorrencial, mas a 

possibilidade de justa recompensa pela consecução da invenção; e esse 

também seria o escopo do artigo 21 da Lei Antimonopólio92. 

 

                                                 
91 TOYOSAKI, Koei. Kôgyô shoyûkenhô (direito da propriedade industrial). Toquio, 1956. 
92 MONYA, Nobuo. Tokkyo ken, know-how to dokusen kinshi seisaku (Direito de Patentes, Know-
how e Política Antitruste). In Dokusen Kinshihô Course II (Curso de Direito Antitruste II). Tóquio, 
1976.  
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Kawaguchi defende que o artigo 21 deveria ser suprimido da Lei Antimonopólio e 

que uma análise casuística do escopo de proteção da Lei de Patentes e da Lei 

Antimonopólio indicaria a incidência ou não do controle antitruste a determinada 

conduta93.  

 

Shoda sustenta que o artigo 21 confirma que direitos de propriedade industrial 

não são contrários à ordem econômica.94 Negishi possui uma visão interessante 

a respeito do tema e concebe os direitos de propriedade industrial como leis de 

concorrência em sentido mais amplo. Para ele, a Lei de Patentes e a Lei 

Antimonopólio são complementares: enquanto os direitos de propriedade 

industrial estimulam a concorrência dinâmica entre os agentes econômicos, a Lei 

Antimonopólio prevê métodos para coibir restrições resultantes do uso indevido 

da propriedade industrial. O autor defende, portanto, que o direito da 

concorrência proíbe o exercício de um direito de propriedade industrial que não 

encontre justificativa no próprio escopo daquele direito95.  

 

Hienuki discorda que o direito da propriedade industrial e o direito da 

concorrência tenham propósitos comuns, mas reconhece que um complementa 

o outro para o desenvolvimento da economia. O jurista nipônico sustenta que o 

direito de exclusiva garantido pela Lei de Patentes permite ao titular o direito de 

se insurgir contra atos que lhe violem a patente e que o artigo 21 da Lei 

                                                 
93 KAWAGUCHI, Hiroya. Tokkyo ken no Kôshi to dokusen kinshihô no kankei (O exercício de 
direito de patentes e sua relação com o artigo 21 da Lei Antimonopólio), 1978. 
94SHODA, Akira. Zentei dokusen kinshihô I (Comentários sobre a lei antomonopólio, Vol. I) 
Tóquio, 1981. 
95 Idem. 
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Antimonopólio, por sua vez, confirma que iniciativas por parte do titular da 

patente visando impedir que terceiros desautorizados a infrinjam não violam a 

ordem econômica, ou, em última instância, que, ao fazer valer seus direitos de 

propriedade industrial consubstanciados em uma patente – inclusive pleitear 

indenização e uma medida liminar a fim de fazer cessar a infração do seu direito 

perante o Poder Judiciário –, não estaria o titular a violar a ordem econômica96.  

 

Por fim, Shibuya adota abordagem mais prática e adiciona que a recusa a 

conceder uma licença não pode ser considerada uma hipótese de 

“monopolização privada” e, portanto, violaria a legislação de defesa da 

concorrência, pois a Lei de Patentes já prevê a possibilidade de licenciamento 

compulsória por falta de uso do objeto da patente97. 

 

Coaduna-se, aqui, com o entendimento esposado por Hienuki, excetuando-se a 

conclusão de que defesa da concorrência e propriedade industrial não têm 

necessariamente propósitos comuns. Os agentes econômicos precisam de 

segurança jurídica para investir em inovação; e tal objetivo precípuo tanto do 

direito de propriedade industrial quanto do direito da concorrência restaria 

manifestamente desatendido se qualquer ato destinado a coibir uma violação de 

direitos de propriedade industrial pudesse ser facilmente considerado como 

infração da ordem econômica e gerar responsabilização antitruste. O direito da 

                                                 
96NEGISHI, Akira. Chiteki zaisan kenhô to dokusen kinshihô (Direito da propriedade intelectual e 
a lei antimonopólio,1991. 
97 HIENUKI, Toshifumi. Chiteki zaisan to dokusen kinshihô (Propriedade intelectual e a lei 
antimonopólio). Tóquio, 1994. 
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concorrência não deve nem pode ser utilizado como mero artifício para ocultar 

ou justificar atos que violam direitos de propriedade industrial, sob pena de 

torná-lo inócuo e ineficaz para o fim ao qual se presta. 

 

2.5.3 Licenciamento de direitos de propriedade industrial e defesa da 

concorrência 

 

 

É tema extremamente pertinente e, por vezes, negligenciado no estudo das 

relações entre direito da propriedade industrial e defesa da concorrência.  

 

A respeito, as autoridades de defesa da concorrência nipônicas criaram as 

Diretrizes sobre Contratos de Licença de Exploração de Patentes e Know-how. 

Duas Diretrizes foram publicadas pelo órgão de defesa da concorrência japonês 

em 1968 e 1989 que essencialmente presumiam o licenciado sempre em 

posição desfavorável em relação ao licenciante e consideravam várias condutas 

como necessariamente danosas à concorrência. As Diretrizes de 1999 trazem 

uma visão mais equânime e reduzem o número de cláusulas contratuais que 

necessariamente encerram em si uma ilegalidade.  

 

Consoante as Diretrizes de 1999, as seguintes restrições relativas a direitos de 

propriedade industrial são necessariamente ilegais do ponto de vista do direito 

da concorrência: (i) impor obrigação de pagamento de royalties após a expiração 
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da patente; (ii) condicionar o licenciamento de uma patente ao licenciamento de 

outra cujo objeto não é necessário para a exploração daquela tecnologia; (iii) 

obrigar o licenciado a ceder direitos sobre melhorias por ele realizadas sem a 

devida compensação; e (iii) proibir o licenciado de contestar a validade da 

patente, fabricar produtos concorrentes e explorar tecnologias concorrentes após 

a rescisão, resilição ou expiração do prazo de vigência do contrato de licença, 

além de outras restrições que tenham impacto significativo no mercado em 

questão, tais como impedir que o licenciado oponha os próprios direitos de 

propriedade industrial contra o licenciante e, obviamente, imponha preços de 

revenda ao licenciado.  

 

Algumas cláusulas que antes eram tidas como necessariamente ilegais de 

acordo com as Diretrizes de 1999 foram transferidas a uma zona cinzenta, que 

pode fazê-las ser consideradas legais caso haja justificativas eloquentes a 

sustentá-las, tais como impor restrições ao licenciado no que se refere a 

fabricação e exploração comercial de produtos ou tecnologias concorrentes, 

cálculo do valor devido pelo licenciado ao licenciante de acordo com o número 

de produtos vendidos pelo licenciado, direitos unilaterais para resilir o contrato, 

limitações sobre fornecedores de matéria-prima e obrigação de usar 

determinada marca para exploração daquela tecnologia. Nesse aspecto, todas 

as circunstâncias específicas de cada caso devem ser consideradas.  
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Outrossim, as Diretrizes de 1999 elencam quinze condutas que não são 

consideradas anticompetitivas, a saber: (i) divisão da licença em fabricação, uso, 

comercialização e outros; (ii) limitações temporárias para o licenciamento; (iii) 

restrições territoriais desde que não sejam estabelecidas em relações a produtos 

patenteados colocados licitamente no mercado ou com o consentimento do 

titular dos direitos de propriedade industrial que, após a primeira venda, já 

estariam exauridos; (iv) restrições no campo da tecnologia; (v) pagamento de 

royalties de acordo com a quantidade de produtos fabricados quando este 

método simplificar o cálculo do valor devido pelo licenciado ao licenciante; (vi) 

imposição de pagamento de royalties após a expiração de uma patente quando 

o pagamento for diferido e retroagir a vendas realizadas antes da expiração da 

patente; (vii) obrigação de licenciar diversas patentes quando, para a exploração 

daquela tecnologia, for necessária a utilização conjunta do objeto de todas as 

patentes envolvidas; (viii) direito de o licenciante terminar o contrato uma vez 

que o licenciado questione a validade da patente objeto da licença; (ix) 

obrigação de tanto o licenciante quanto o licenciado necessariamente licenciem, 

de forma não exclusiva, direitos sobre as melhorias realizadas após o advento 

do contrato de licença; (x) obrigação de manter a outra parte informada sobre as 

melhorias realizadas ou sobre a experiência adquirida com aquela tecnologia; 

(xi) obrigação de envidar os melhores esforços; (xii) obrigação de fabricação de 

quantidade mínima de produtos; (xiii) obrigação de adquirir materiais básicos ou 

partes separadas com vista a garantir a efetividade da tecnologia licenciada e 

manter a confiabilidade na marca; (xiv) estabelecimento de padrões de 
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qualidade no sentido de garantir a eficácia da tecnologia licenciada; e (xv) 

obrigação de vendas mínimas. 

 

 

2.5.4 Abuso no exercício de direitos da propriedade industrial, reputação 

do alegado infrator e defesa da concorrência 

 

 

A experiência japonesa traz importante contribuição sobre uma 

interessantíssima questão que surge quando alguém se debruça sobre o estudo 

das relações entre propriedade industrial e defesa da concorrência, a qual diz 

respeito à possibilidade de alegação injustificada de violação de direitos de 

propriedade industrial gerar responsabilização antitruste. Uma teoria construída 

sob a denominação “atos de denegrição” resta configurada não apenas quando 

determinado agente econômico alega injustificadamente que um terceiro está 

violando um direito de propriedade industrial de sua titularidade, mas 

particularmente quando divulga ou dissemina tal fato entre concorrentes, clientes 

ou fornecedores do suposto infrator.  

 

No Japão, assim como o seria no Brasil – já que aqui também vige o princípio da 

presunção de inocência98 e infração de patente configura ilícito penal –, até que 

o Poder Judiciário não se tenha firmado positivamente no sentido de que 

                                                 
98 Reza o artigo 5°, inciso LVII, que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado 
de sentença penal condenatória”. 
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determinada conduta de fato infringiu uma patente, a alegada infração constitui 

nada mais que uma assunção dessa possibilidade pelo titular da patente que 

estaria sendo violada.  

 

Reconhece-se que tal assunção, se ativa e diretamente disseminada entre os 

vários interlocutores do suposto infrator em seu campo de atuação, pode causar 

sérios e irreversíveis danos a sua reputação. Além da perda imediata de 

clientela, possíveis parceiros comerciais podem simplesmente interromper 

operações em trâmite com o suposto infrator do direito de propriedade industrial. 

Isso porque tais agentes econômicos também podem estar sujeitos à alegação 

de infração de patente diretamente ou ainda por contribuição.99 Se, ao final, 

restar comprovado que não se configurou infração do direito de propriedade 

industrial em questão ou, ainda, que a patente exercida é nula e, portanto, nunca 

conferiu direitos de exclusividade ao titular100, o suposto infrator pode ter tido em 

vão sua reputação injustamente abalada. 

 

                                                 
99 No ordenamento jurídico brasileiro, o instituto jurídico da infração de patente por contribuição, 
inspirado na legislação norte-americana, está previsto na Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996 
(Lei de Propriedade Industrial Brasileira – LPI) ao tipificar os crimes contra as patentes. Neste 
sentido, o artigo 185 prevê pena de detenção de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa para quem 
fornece “componente de um produto patenteado, ou material ou equipamento para realizar um 
processo patenteado, desde que a aplicação final do componente, material ou equipamento 
induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente”. Apesar de, no direito brasileiro, 
para a configuração da infração por contribuição, ser necessário que a aplicação final do 
componente, embora não separadamente reivindicado pelo titular da patente, necessariamente 
resulte no uso da invenção, mostra-se factível que a mera possibilidade de ser acionado com 
base neste dispositivo inibia os fornecedores de um determinado agente econômico que está 
sendo acusado de violação de uma patente a continuarem a fornecer o componente em questão. 
100 No Brasil, o artigo 48 da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial 
Brasileira – LPI estabelece expressamente que os efeitos da declaração de nulidade da patente 
devem retroagir ao depósito do pedido, ou seja, considera-se que a patente nunca existiu. 
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Como exemplo, pense-se na factível hipótese de determinado agente econômico 

que entende que seus direitos de propriedade industrial estejam sendo violados 

e enfrenta resistência por parte do suposto infrator no sentido de fazer cessar a 

violação, antes ou depois de acioná-lo judicialmente (todavia sem uma decisão 

de mérito a respeito), encaminhe notificação extrajudicial aos clientes do alegado 

infrator, denunciando o suposto caráter ilícito da conduta. Vale perquirir se tal 

conduta pode configurar infração da ordem econômica e gerar responsabilização 

antitruste. Em 2002, a Corte Superior de Tóquio deparou-se precisamente com 

essa situação e entendeu pela ilegalidade da conduta do titular do direito de 

propriedade industrial supostamente violado, conforme segue101: 

 
Quando o titular de uma patente alerta os consumidores de um 
concorrente que o produto desse concorrente infringe patente de sua 
titularidade e quando (i) a patente é anulada ou (ii) quando a decisão é 
no sentido de declarar que não restou caracterizada a alegada infração 
da patente, o referido alerta constitui prima facie um ato de 
concorrência desleal como “divulgar informação falsa”. Todavia, em 
alguns casos, o referido alerta pode ser considerado como exercício 
legal do direito de patente e, nesse passo, uma conduta legítima. 
Assim, deve-se determinar se a notificação encaminhada pelo titular da 
patente aos consumidores de seu concorrente é parte do exercício do 
direito de patente ou se está de acordo somente do ponto de vista 
formal com o exercício desse direito. Para isso, é necessário verificar a 
síntese do processo de negociação com o concorrente até o momento 
do envio da notificação aos consumidores do concorrente 
supostamente infrator, o número de clientes notificados, o tamanho e o 
tipo de negócio envolvido, a relação e o tipo de negociação com o 
competidor, os produtos alegadamente infratores, o modo que uma 
ação de infração de patente será tratada entre os clientes aos quais o 
suposto infrator fornece os produtos alegadamente infratores, a reação 
ao envio da notificação, a conduta do titular da patente e dos clientes 
após o envio da notificação e outras circunstâncias.  

  

Cumpre preliminarmente destacar que, assim como ocorre no Japão, no Brasil 

divulgar informação falsa sobre concorrente constitui crime de concorrência 

                                                 
101 Corte Superior de Tóquio. 29 de agosto de 2022. Hanrei Jihô 128, Metal Powder II. 
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desleal102, de modo que, sob a égide do ordenamento jurídico brasileiro, o tema 

deveria ser tratado primordialmente à luz do direito de propriedade industrial 

(bem jurídico tutelado é o direito do concorrente), sem prejuízo de eventual 

responsabilização antitruste (proteção jurídica recai sobre o mercado). 

 

Ademais, embora do ponto de vista prático pareça complexo percorrer todos os 

minuciosos passos sugeridos pelo tribunal nipônico a fim de verificar eventual 

ilícito antitruste, coaduna-se com o entendimento de que é precipitado 

estabelecer uma única regra que não admita exceções para casos como este.  

 

Por um lado, reconhece-se que, na qualidade de detentor de um título de direito 

de propriedade regularmente concedido pela autoridade competente, não tendo 

razões concretas para acreditar que o referido título é nulo e entendendo-o 

violado por concorrente, deve ao titular ser assegurado o direito de amplamente 

adotar as medidas legais cabíveis a fim de fazer cessar a violação, visando à 

manutenção da segurança jurídica necessária ao bom desenvolvimento das 

relações comerciais.  

 

Por outro lado, antes de disseminar proativamente aos clientes de um 

concorrente que o produto por ele comercializado viola uma patente (e 

considerando ainda, no caso brasileiro, que infração de patente configura crime 

                                                 
102 O artigo 195, em seus incisos I e II, da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de 
Propriedade Industrial Brasileira – LPI) dispõe que comete crime de concorrência desleal quem “I 
– publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter 
vantagem; II – presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter 
vantagem”. 
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e, nesse passo, a falsa acusação pode, em tese, constituir crime de calúnia), 

deve o titular do direito supostamente violado estar totalmente convencido e ter 

razões sólidas e objetivas para acreditar na violação. Assim, recomenda-se que, 

antes de fazê-lo, para própria proteção, encaminhe previamente notificação 

extrajudicial ao infrator requerendo a suspensão imediata da comercialização e a 

retirada imediata do produto do mercado ou, ainda, acione-o judicialmente, 

pleiteando seja concedida ordem liminar que estanque a prática infratora.  

 

Se tais medidas no sentido de fazer cessar a violação restarem infrutíferas ou, 

ainda, na hipótese de o agente infrator descumprir ordem liminar determinando a 

suspensão do ato infrator, restará claro que a conduta do titular do direito de 

propriedade industrial ao notificar os clientes do concorrente não tinha o condão 

de lesar a concorrência, mas apenas fazer cessar a violação a seu direito e 

garantir a compensação financeira que lhe é devida pela invenção.  

 

Outrossim, é inegável que o efeito moral de uma notificação extrajudicial 

denunciando determinada ilegalidade pode variar dramaticamente de acordo 

com a cultura de cada país, região ou ainda nos diversos segmentos 

mercadológicos. Faz-se coro, pois, ao entendimento manifestado pela Corte 

Superior japonesa que acertadamente propõe soluções casuísticas para tão 

intrincada questão.  
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2.5.5 Importação paralela e defesa da concorrência  

 

Por último, vale destacar o entendimento do órgão antitruste japonês acerca da 

importação paralela, embora seja este instituto jurídico típico do direito de 

propriedade industrial. Ocorre importação paralela quando um produto original e 

não resultante de infração de direitos de propriedade industrial é inserido no 

mercado doméstico por outro agente que não o legítimo representante do titular 

dos referidos direitos naquele país ou sem seu consentimento. A discrepância 

entre preços praticados pelo grupo econômico detentor dos direitos de 

propriedade intelectual nos diversos mercados (sobretudo quando vizinhos) 

predispõe a ocorrência do fenômeno.  

 

Embora o produto em questão não seja resultado direto de infração de direitos 

de propriedade industrial, tal fato pode contrariar o legítimo interesse do titular 

em escoar a produção nos diversos mercados da forma que melhor lhe 

aprouver, seja por meio de uma subsidiária local, mediante a formação de uma 

“joint venture”, seja, ainda, por meio de um distribuidor independente. 

  

As autoridades nipônicas de defesa da concorrência sempre se posicionaram a 

favor da importação paralela, com a justificativa de que esse mecanismo facilita 

a entrada de produtos estrangeiros no mercado doméstico forçando os 

distribuidores japoneses a baixar os preços. As diretrizes daquele órgão sobre o 

tema foram publicadas em 1987 e revisadas em 1991 e consideram que 
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determinado distribuidor local comete infração da ordem econômica quando: (i) 

impede um concorrente de importar produtos genuínos de outros países; (ii) 

impede varejistas de proceder à importação paralela; (iii) induz atacadistas a não 

vender produtos oriundos de importação paralela a varejistas locais; (iv) 

prejudica o mercado de importação paralela sob alegação de que se trata de 

produtos contrafeitos; (v) posiciona-se contrariamente à importação paralela; (vi) 

recusa-se a reparar produtos oriundos de importação paralela; e (vi) obstrui a 

propaganda de produtos oriundos de importação paralela.  

 

A problemática relativa à importação paralela está intrinsecamente ligada à 

questão referente à exaustão de direitos, já que, no país exportador, o produto 

foi inserido no mercado com o consentimento do titular, isto é, a primeira venda 

já foi consumada, exaurindo-se os direitos de propriedade industrial. O 

posicionamento favorável do Japão em relação à importação paralela mostra-se 

consistente com o rigoroso entendimento em relação à exaustão de direitos no 

momento em que ocorre a primeira venda do produto protegido com o 

consentimento do titular.  

 

Apenas a título de comparação, cite-se que o Brasil adota entendimento 

diametralmente diverso. O artigo 43, inciso IV, da Lei de Propriedade Industrial 

(LPI), prevê que o direito de patente não se aplica “a produto fabricado de 

acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no 
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mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com o seu 

consentimento”. 

 

Com efeito, ocorrendo a exaustão apenas com relação aos produtos colocados 

pelo titular dos direitos de propriedade industrial ou com seu consentimento no 

mercado doméstico, certo é que o titular pode valer-se dos direitos oriundos da 

patente brasileira para impedir que terceiros, sem seu consentimento, importem 

o produto patenteado, mesmo que este tenha sido introduzido no mercado 

externo por ele próprio ou com seu consentimento103. 

 

Todavia, vale ressaltar que a LPI não elenca a importação paralela entre as 

condutas que configuram crimes contra as patentes, restando ao titular do direito 

de propriedade industrial adotar as medidas judiciais cabíveis apenas na esfera 

cível.  

 

 

2.5.6 Principiologia extraída da experiência japonesa 

 

 

Ainda que por uma perspectiva claramente protecionista, restaram evidenciados 

os princípios da proteção ao consumidor – comum ao direito antitruste e à 

propriedade industrial – e da eficiência econômica, no campo do direito da 

                                                 
103 DANNEMANN SIEMSEN BIGLER & IPANEMA MOREIRA. Propriedade Intelectual no Brasil. 
Rio de Janeiro : Renovar, 2000. p. 115. 
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concorrência, na atuação tanto das autoridades de defesa da concorrência, 

quanto do próprio Poder Legislativo em ambas as searas. 

 De qualquer forma, a alteração no entendimento da autoridade antitruste 

japonesa – que, sob a justificativa de ser benéfico ao consumidor, pois 

favoreceria a prática de preços mais baixos –, admitia a importação paralela, 

mostra que a referida análise se tornou menos imediatista e baseada em 

fundamentos axiológicos, entre eles, destaca-se obviamente a inovação.  

 

Também nesse diapasão, o estímulo à inovação é notadamente sentido, 

traduzido na concepção da propriedade industrial como poderoso instrumento de 

desenvolvimento industrial e econômico do país, tal como se extrai do 

ensinamento do especialista em propriedade intelectual japonês Nobuo Monya, 

no sentido de que o titular de um direito de propriedade industrial precisa ser 

recompensado pela invenção, como forma de incentivo à inovação.  

 

Embora a lei excepcione expressamente os direitos de propriedade industrial do 

controle antitruste, conforme destacado acima, dada a profunda relação entre os 

dois campos do direito, a exceção legal restou esvaziada e, embora ainda 

vigente, constitui letra morta no ordenamento jurídico nipônico. De qualquer 

forma, embora a maior parte dos especialistas japoneses não concordem que 

direito da concorrência e propriedade industrial trabalhem para o mesmo fim, o 

consenso é no sentido de que as duas searas jurídicas são complementares.  
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2.6 A EXPERIÊNCIA AUSTRALIANA 

 

2.6.1 Lei de Práticas Comerciais e propriedade industrial 

 

O diploma legal australiano em matéria antitruste é a assim chamada Lei de 

Práticas Comerciais de 1974, que contém dois dispositivos versando sobre 

propriedade industrial. O artigo 51 (1) (a) da Lei de Práticas Comerciais prevê 

expressamente que os comandos legais inseridos naquele diploma em matéria 

antitruste, de forma geral, se aplicam ao exercício de direitos de propriedade 

industrial. Nesse mesmo sentido, Frances Hanks assevera que “não há nada de 

sacrossanto sobre os títulos de propriedade industrial apenas porque são 

registrados. A Lei de Práticas Comerciais se aplica em pleno vigor à exploração 

de direitos de propriedade intelectual”.104  

 

Por sua vez, o artigo 51 (3) excepciona a regra acima e contraria o entendimento 

segundo o qual o tratamento dispensado a direitos de propriedade industrial 

deva ser idêntico àquele dispensado a qualquer outro tipo de propriedade. 

Segundo esse dispositivo legal, o artigo 45 (relacionado a contratos firmados 

entre agentes econômicos com efeitos anticompetitivos) e o 47 (que proíbe 

algumas condutas verticalizadas quando consideradas contrárias à defesa da 

concorrência) da Lei de Práticas Comerciais não se aplicam a: (i) atos que 

tenham por objetivo o licenciamento ou a cessão de um direito de propriedade 

intelectual desde que tais atos estejam relacionados; (a) invenção coberta por 
                                                 
104 HANKS, F.; ANDERMAN, S.D.; SCHMIDT, H. Op. cit., 2007, p. 318. 
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patente ou pedido de patente; (b) a objeto de desenho industrial registrado; (c) 

objeto protegido por direito autoral; ou (d) layout protegido de acordo com a 

legislação local de propriedade industrial; (ii) inclusão, em contrato, de cláusula 

de licença de uso de uma marca cujo registro já fora concedido de acordo com a 

Lei de Marcas de 1995; ou (iii) inclusão, em contrato, de cláusula de licença de 

uso de uma marca assim que o registro for concedido. Em ambos os casos, a 

marca deve referir-se a tipos, qualidades ou padrões de produtos.  

 

Embora pareça desnecessariamente complexa a técnica legislativa adotada pelo 

legislador australiano – e fora mantida, nesta explanação, a estrutura 

originalmente proposta pelo dispositivo, apenas para que se atenha o mais 

próximo e fiel possível ao espírito da Lei –, parece possível interpretar o artigo 

51 (3) apenas no sentido de que o artigo 45 e o 47 da Lei de Práticas Comerciais 

não se aplicam a contratos envolvendo cessão ou licenciamento de direitos de 

propriedade intelectual registrados.  

 

Vale ressaltar, todavia, que tais contratos não estão completamente isentos de 

controle antitruste, vez que o artigo 51 (3) não excepcionou a aplicação do artigo 

46 – que dispõe sobre abuso de poder de mercado – e do artigo 48, que trata da 

manutenção do preço de revenda.  

Ademais, conforme explicitado acima, o artigo 51 (3) refere-se apenas a direitos 

de propriedade industrial registrados, excluindo, portanto, know-how, segredos 

de negócio e outros sinais ou objetos não registrados. Parece não haver razões 
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plausíveis que justifiquem tal diferenciação, vez que o fato de um direito de 

propriedade industrial ter sido ou não registrado não tem nenhuma relação direta 

com seus efeitos em termos concorrenciais. O registro de um direito de 

propriedade industrial tem a finalidade precípua de torná-lo público e, nesse 

passo, facilitar-lhe o exercício. No caso específico do direito marcário, vige o 

sistema atributivo, mediante o qual o registro validamente expedido assegura ao 

titular o uso exclusivo da marca em território nacional105, além do direito de 

“cedê-lo, licenciar seu uso e zelar pela sua integridade material ou reputação”.106 

Os escritórios de propriedade intelectual não analisam – nem poderiam, por lhes 

faltar competência para tal107 – qualquer aspecto concorrencial ao examinar e 

decidir administrativamente sobre marcas, patentes, registros de desenhos 

industriais, indicações geográficas e averbação de contratos de tecnologia. 

Posto isso, parece não fazer sentido a aplicação do artigo 45 e 47 da Lei de 

Práticas Comerciais unicamente a contratos envolvendo direitos de propriedade 

industrial não registrados, se é que faz algum sentido afastar-lhes a aplicação 

para os contratos cujo objeto é a licença ou cessão de direitos de propriedade 

industrial registrados.108  

                                                 
105 Apenas para exemplificar, o artigo 129 da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de 
Propriedade Industrial Brasileira – LPI) dispõe que “a propriedade da marca adquire-se pelo 
registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao seu 
titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de 
certificação o disposto nos arts. 147 e 148”. 
106 Artigo 130 da LPI. 
107 O princípio da legalidade – corolário consagrado pelo artigo 37 da Constituição Federal – 
impõe à Administração Pública o dever de fazer apenas aquilo que a Lei expressamente permite. 
108 Embora no âmbito da União Europeia, no mérito, Katarzyna Czapracka faz coro a esta crítica, 
ao afirmar que a autoridade antitruste europeia “ignora as características especiais dos segredos 
de negócio tais como a facilidade de usurpação, a necessidade de proteção do segredo e fato de 
que sua existência não impede os concorrentes de desenvolver ou promover engenharia-reversa 
da informação em questão”. E continua: “a posição da Comissão sobre segredos de negócio é 
difícil de justificar dado que patentes, direitos autorais, desenhos e outros direitos de propriedade 
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Outrossim, a aplicação do artigo 51 (3) em relação a contratos envolvendo 

marcas refere-se apenas a questões relativas a controle de qualidade. 

Novamente, parece ter andado mal o legislador australiano posto que, na 

prática, pode não ser viável identificar se o propósito de determinada licença de 

uso de marca foi garantir certo padrão mínimo de qualidade, até porque o fator 

garantidor da qualidade de determinado produto ou serviço não é obviamente o 

uso da marca por si só, mas características e vantagens competitivas agregadas 

ao produto ou serviço ofertado pelo titular da marca, assim reconhecidas pelo 

público consumidor.  

 

Ademais, a exceção insculpida no artigo 51 (3) não isenta cessões de direitos de 

propriedade industrial, ainda que registrados, ao controle antitruste previsto no 

artigo 50 da Lei de Práticas Comerciais, o qual proíbe a aquisição de direitos que 

potencialmente prejudiquem a concorrência. Da mesma forma, o artigo 51 (3) 

não isenta do crivo antitruste a questão relativa à recusa a licenciar ou ceder 

direitos de propriedade industrial e acordos subjacentes que, embora envolvam 

outras matérias, também incluem obrigações relativas à propriedade industrial.  

 

O artigo 51 (3) tampouco excepciona contratos envolvendo propriedade 

industrial sobre invenções ainda em desenvolvimento da aplicação do artigo 45 e 

                                                                                                                                                  
intelectual podem ser usados para proteger todos os aspectos de uma tecnologia secreta. O 
compartilhamento forçado de uma informação proprietária mina o investimento à inovação, 
independentemente se aquela tecnologia é protegida pela lei de patentes ou pela lei de segredos 
de negócio” (CZAPRACKA, K. Op. cit., p. 134).  
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47 da Lei de Práticas Comerciais. À guisa de exemplificação, contratos firmados 

entre universidades ou centros de pesquisa e investidores privados, os quais, 

em vez de estabelecer regime de copropriedade, prevejam que a universidade 

ou centro de pesquisa concederá licença exclusiva do objeto da pesquisa em 

favor do investidor privado, poderão igualmente ser analisados à luz do artigo 45 

e 47 da Lei de Práticas Comerciais.  

 

Por fim, a exceção contida no artigo 51 (3) também não se aplica a contratos de 

fornecimento ou manufatura de produtos em relação aos quais incidem direitos 

de propriedade industrial, embora os instrumentos contratuais respectivos 

expressamente não encerrem em si a licença desses direitos.  

 

O controverso artigo 51 (3) em lume foi recentemente revisitado tanto pelo 

Conselho Nacional da Concorrência quanto pelo Comitê Revisor de Propriedade 

Intelectual e Concorrência. A primeira revisão ocorreu em 1999 e a segunda em 

2000, e em ambas as oportunidades foram sugeridas alterações na redação do 

dispositivo legal.  

 

O Conselho Nacional da Concorrência opinou pela manutenção do artigo 51 (3), 

mas notou que a redação não diferenciava relações verticais de relações 

horizontais e recomendou que fosse adicionada ressalva expressa no sentido de 

que o artigo 51 (3) não se aplique a relações horizontais (ajustes entre 

concorrentes merecem maior atenção por parte da autoridade de defesa da 
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concorrência e, portanto, deveria ser aplicado o artigo 45 e 47 da Lei de Práticas 

Comerciais) e contratos que estabeleçam restrições sobre preço e quantidade, 

por não vislumbrar razões que justifiquem a não aplicação do artigo 45 e 47 da 

Lei de Práticas Comerciais em tais situações, potencialmente lesivas à 

concorrência.109  

 

As sugestões do Conselho Nacional da Concorrência não foram acatadas e já 

que o artigo 51 estava em processo de criação e implementação pelo Comitê 

Revisor de Propriedade Intelectual e Concorrência, coube a este avaliar as 

recomendações formuladas pelo Conselho Nacional da Concorrência e 

apresentar as próprias. 

 

Na visão do Comitê, o artigo 51 (3) da Lei de Práticas Comerciais australiana se 

revelava ora permissivo, ora restritivo e entendeu-se que as recomendações 

apresentadas pelo Conselho Nacional da Concorrência eram excessivamente 

severas, já que uma infinidade de contratos envolvendo direitos de propriedade 

industrial seria excluída da exceção contida no dispositivo. Em outras palavras, 

acatar as recomendações do Conselho Nacional da Concorrência implicaria, na 

prática, o esvaziamento completo do escopo do artigo 51 (3) da Lei de Práticas 

Comerciais australiana, vez que a quase totalidade dos contratos envolvendo 

direitos de propriedade industrial estaria sujeita à aplicação do artigo 45 e 47 da 

Lei de Práticas Comerciais. 

                                                 
109 Conselho Nacional da Concorrência. Revisão dos artigos 51 (2) e 51 (3) da Lei de Práticas 
Comerciais de 1974. Relatório final. 1999, tradução livre. 



113 
 

 

O Comitê Revisor de Propriedade Intelectual e Concorrência entendeu que 

apenas parte do artigo 51 (3) da Lei de Práticas Comerciais deveria ser mantida. 

Em primeiro lugar, o Comitê procurou observar as características intrínsecas à 

propriedade industrial que a fazem particularmente dependente de contratos, 

cessões e licenças a fim de atingir o uso eficiente da propriedade e chegou à 

conclusão que geralmente a melhor forma de exploração é a utilização 

combinada de diversas tecnologias por vezes tituladas por vários agentes 

econômicos. O Comitê também entendia que a redação do dispositivo em 

questão pudesse prejudicar negócios envolvendo propriedade industrial e que o 

processo era demasiadamente oneroso para as partes envolvidas.  

 

O Comitê Revisor de Propriedade Intelectual e Concorrência igualmente não 

vislumbrou nenhuma razão para que o artigo 51 (3) não excepcionasse também 

o artigo 46 (mau uso de poder de mercado) e o 48 (manutenção do preço de 

revenda) aos contratos envolvendo direitos de propriedade industrial registrados. 

Ademais, recomendou que o artigo 51 (3) da Lei de Práticas Comerciais fosse 

emendado no sentido de que a norma exceptiva se aplicasse a contratos 

envolvendo direitos de propriedade industrial, desde que não resultassem, 

efetiva ou potencialmente, em redução substancial da concorrência. Vale 

transcrever o seguinte trecho extraído do relatório emitido pelo Comitê Revisor 

de Propriedade Intelectual e Concorrência: 
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O Comitê reconheceu que a legislação de propriedade intelectual 
confere ao seu titular uma série de privilégios exclusivos desenhados 
para promover a inovação. Dado que esses direitos são conferidos pela 
legislação, eles deveriam ser capazes de serem exercitados ainda 
quando envolvam (e geralmente devem fazê-lo) exclusão de terceiros. 
Todavia, tais direitos não devem ser capazes de serem usados além do 
poder de mercado que diretamente conferem. O sistema de 
propriedade intelectual age para prover àqueles que investem esforços 
inventivos um argumento de eficiência diferenciada combinada com 
seus investimentos – ou seja, o consequente ganho social resultante 
dos resultados do investimento.110 

 

Desse modo, restaria claro o valor social agregado pelo titular do direito de 

propriedade industrial com a consecução da invenção e a possibilidade de o 

titular extrair o máximo de sua propriedade, inclusive licenciar o uso, se este for 

o meio mais eficiente de explorá-lo.  

 

O governo adotou apenas em parte as recomendações do Comitê Revisor de 

Propriedade Intelectual e Concorrência. Concordou que o dispositivo legal em 

questão deveria ser emendado para incluir o conceito de redução substancial da 

concorrência, mas optou pela manutenção da aplicação dos artigos relativos ao 

abuso de mercado e manutenção do preço de revenda aos contratos envolvendo 

direitos de propriedade industrial registrados. 

 

A experiência australiana não contém grande variedade de casos práticos 

tratando de propriedade industrial e defesa da concorrência. Talvez o artigo 51 

(3) da Lei de Práticas Comerciais tenha inibido a proliferação de litígios 

envolvendo disposições contratuais relativas a licenças de exploração de direitos 

de propriedade industrial. 
                                                 
110 Comitê Revisor de Propriedade Intelectual e Concorrência. Revisão da Propriedade 
Intelectual à luz do Acordo de Princípios Concorrenciais, 2000, tradução livre. 
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A única disposição legal que pode ser utilizada contrariamente ao exercício de 

direitos de propriedade industrial contra terceiros infratores é o artigo 46, que 

trata do abuso do poder de mercado. Este dispositivo proíbe que determinado 

agente econômico dominante tire proveito do poder de mercado a fim de 

prejudicar concorrente, evitar a entrada de novos entrantes ou impedir que 

outros agentes econômicos se comportem de forma pró-competitiva naquele 

mercado. Na lição de Frances Hanks: 

 

ainda que direitos de propriedade industrial possam conferir poder de 
mercado ao seu titular e o propósito de eventual iniciativa por parte de 
seu titular contra infratores seja estancar a violação, a mera propositura 
de uma ação de infração de patentes não contraria o artigo 46, pois 
não se está tirando proveito do poder de mercado. Ninguém em 
determinado mercado competitivo queda-se inerte e deixa outro roubar 
os seus ativos.111  

 

Obviamente, tal entendimento poderia ser diferente se restasse comprovado que 

o titular do direito de propriedade supostamente violado agiu de má-fé, sabendo 

de antemão que nenhum direito de sua titularidade estava sendo violado ou 

ainda que o direito é nulo ou foi obtido mediante fraude. Todavia, não foram 

identificados, na casuística australiana, exemplos práticos a respeito. 

 

No que se refere à norma proibitiva contida no artigo 46 da Lei de Práticas 

Comerciais, esclareça-se que a comunidade jurídica parece globalmente 

convergir no sentido de que poder de mercado corresponde à capacidade de 

determinado agente econômico de aumentar e manter, de forma sustentada, 

preços acima do nível competitivo sem perder a clientela.  

                                                 
111 HANKS, F.; ANDERMAN, S.D.; SCHMIDT, H., 2007, p. 331.  
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2.6.2 Principiologia extraída da experiência australiana 

 

 

Em que pesem as negações acima transcritas, no sentido de que direitos de 

propriedade industrial não são sacrossantos, fato é que, no direito australiano, 

nota-se certa relação de predominância da propriedade industrial em relação ao 

direito da concorrência, seja porque o diploma legal antitruste ainda em vigor 

isenta parcialmente a propriedade industrial do controle antitruste, seja porque a 

técnica legislativa, conforme já destacado, parece desnecessariamente 

complexa, descrevendo detalhes inócuos (por exemplo, a diferenciação de 

contratos envolvendo marcas já registradas ou a produzir efeitos após a 

concessão do registo) e omitindo aspectos importantes que poderiam otimizar-

lhe a aplicação.  

 

Embora em estágio mais incipiente se comparada a outras jurisdições objeto 

deste estudo, a experiência australiana parece também convergir quanto à 

relação de complementaridade entre o direito da concorrência e o direito da 

propriedade industrial em prol de uma economia moderna, eficiente e 

competitiva. Reconhece-se, ainda, o valor social agregado pelo titular do direito 

da propriedade industrial e a possibilidade de o titular extrair o máximo de sua 

propriedade sem que tal exercício seja per se excluído do controle antitruste, em 

que pese a infeliz redação do artigo 51 (3) da Lei de Práticas Comerciais. 
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Identificou-se, outrossim, o princípio da proteção ao consumidor como 

fundamento axiológico do entendimento manifestado pelo Conselho Nacional da 

Concorrência, ao sugerir que o referido artigo 51 (3) fosse emendado para que 

contratos envolvendo propriedade industrial que fixassem restrições de preço e 

quantidade não fosse isentos de controle antitruste. 

 

Por fim, a exemplo do que se verificou em todas as jurisdições ora examinadas, 

o estímulo à inovação parece constituir a diretriz maior a guiar a atuação das 

autoridades de defesa da concorrência e demais operadores do direito em 

matéria de propriedade industrial. Nesse sentido, conforme pronunciamento 

acima transcrito, o Comitê Revisor de Propriedade Intelectual e Concorrência 

reconheceu expressamente que o direito de propriedade industrial foi concebido 

para promover a inovação. Por outro lado, prestigiou também o princípio da 

proporção restrita do escopo de exclusividade ao objeto da invenção, ao 

asseverar que deve ser garantido aos titulares de direitos de propriedade 

industrial a faculdade de exercê-los, porém sempre restritos ao escopo de 

proteção.  
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3 DA EXPERIÊNCIA BRASILEIRA 

 

3.1 ANÁLISE LEGISLATIVA 

 

3.1.1 Legislação da propriedade industrial 

 

Como destaca Bárbara Rosenberg:  

 
as questões relativas à problemática ‘PI x concorrência’ estão no plano 
da aplicação do direito, e não no plano normativo; em outras palavras, 
a tradução da complementaridade normativa em práxis de aplicação do 
direito é que se mostra complexa, e não a própria relação de 
complementaridade.112 

 

De qualquer forma, antes de adentrar a análise da casuística brasileira, vale 

tecer alguns comentários acerca do tratamento normativo dispensado ao tema 

pelo ordenamento jurídico pátrio.  

 

No Brasil, a propriedade industrial foi elevada à magna categoria de direitos e 

garantias fundamentais. Nesse sentido, assim dispõe o artigo 5º, inciso XXIX, da 

Lei Maior, in verbis: 

XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio 
temporário para sua utilização, bem como proteção às criações 
industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a 
outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o 
desenvolvimento tecnológico e econômico do país. 

 

                                                 
112 ROSENBERG, Barbara. Considerações sobre direito da concorrência e os direitos de 
propriedade industrial. In: ZANOTTA, Pedro; BRANCHER, Paulo (orgs.). Desafios atuais do 
direito da concorrência. São Paulo: Singular, 2008, p. 178. 
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É intensa a discussão acerca da caracterização dos direitos de propriedade 

industrial como direitos e garantias fundamentais. José Afonso da Silva entende 

que “o dispositivo que a define e assegura está entre os dos direitos individuais, 

sem razão plausível para isso, pois evidentemente não tem natureza de direito 

fundamental do homem. Caberia entre as normas de defesa da concorrência”.113 

 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho sustenta que:  

 

certamente esta matéria não merecia ter sido alçada ao nível de direito 
fundamental do homem. Trata-se aqui da chamada propriedade 
imaterial que seria protegida pelo inciso XXIII, referente ao direito de 
propriedade. Como se viu, propriedade, nos termos do citado inciso 
XXXIII, não abrange apenas o domínio. Compreende todos os bens de 
valor patrimonial, entre os quais, indubitavelmente, se incluem as 
marcas de indústria e comércio ou nome comercial.114 

 

Por sua vez, Denis Borges Barbosa, ao abordar o tema intitulado “não há direito 

humano ao royalty”, assevera que “a instituição da propriedade intelectual é uma 

medida de fundo essencialmente econômico. Pois nem toda propriedade privada 

está sob a tutela dos direitos a garantias fundamentais”.115  

 

No Brasil, a Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996, regula os direitos e obrigações 

relativos à propriedade industrial e é também conhecida como Lei da 

Propriedade Industrial (LPI). Em vigor desde 14 de maio de 1997, a LPI 

                                                 
113SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 33ª. ed. São Paulo: Malheiros, 
2009. 
114 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 23ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 1996. v. 1. p. 51. 
115 BARBOSA, D.B. Op. cit. 



120 
 

substituiu e revogou a Lei nº. 5.772, de 21 de dezembro de 1971, também 

conhecida como Código da Propriedade Industrial.  

 

Trata-se de um diploma legal moderno, que representa o resultado de diversas 

pressões internas e externas no sentido de adequar o tratamento jurídico 

nacional dispensado à propriedade industrial.  

 

Promulgada em 1996, a LPI compreende o conteúdo mínimo de proteção 

previsto no Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 

Relacionados ao Comércio (TRIPs), em vigor no Brasil desde a publicação, no 

Diário Oficial da União, ocorrida em 31 de dezembro de 1994, do Decreto n° 

1.355, de 30 de dezembro de 1994, que promulgou o Decreto Legislativo n° 30, 

de 15 de dezembro de 1994, que aprovou a Ata Final que incorpora os 

Resultados da Rodada do Uruguai de Negociações Comerciais do General 

Agreement on Tariffs and Trade (GATT) e atribuiu, em âmbito interno, vigência 

plena e imediata às disposições do referido tratado, parte integrante do Acordo 

Constitutivo da Organização Mundial de Comércio (OMC). 

 

Como exemplo, cite-se a proibição à patenteabilidade de produtos alimentícios e 

farmacêuticos, então vigente sob a égide do CPI116 e superada pela LPI em 

                                                 
116 “Art. 9º. Não são privilegiáveis: as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, 
químico-farmacêuticos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção 
ou modificação”.  



121 
 

atendimento ao Acordo TRIPs, que veda expressamente a discriminação de 

quaisquer setores tecnológicos para fins de proteção patentária.117  

 

A LPI contempla, ainda, um instituto jurídico que encerra em si um relevante 

ponto de conexão entre o direito da propriedade industrial e o direito da 

concorrência, qual seja, o licenciamento compulsório de patentes por abuso de 

poder econômico. Narra o artigo 68 da LPI que: 

 

o titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se 
exercer os direitos delas decorrentes de forma abusiva, ou por meio 
dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da 
lei, por decisão administrativa ou judicial. 
 

Consoante a redação dada pelo referido artigo, pode ocorrer licenciamento 

compulsório de uma patente em caso de exercício abusivo dos direitos nela 

consubstanciados ou na hipótese de a patente servir de instrumento para a 

prática de abuso de poder econômico. Não se olvide que nem todo abuso de 

direito de patentes configura necessariamente violação da ordem econômica; e o 

legislador andou bem em não tratar esses dois institutos jurídicos como 

sinônimos.118 Afigura-se, possível, todavia, que, em dadas situações, 

determinada conduta de um agente econômico possa caracterizar 

                                                 
117 “Artigo 27. Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de 
produto ou processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, 
envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. Sem prejuízo do disposto no 
parágrafo 4º do artigo 65, no parágrafo 8 do artigo 70 e no parágrafo 3 deste artigo, as patentes 
serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico 
e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente”. 
118118 A este respeito, Paulo Brancher acrescenta que “a análise da configuração do abuso de 
poder não pode ser confundida com situações naturais da evolução tecnológica (por exemplo, a 
venda casada da integração de softwares), nem com a figura do abuso de direito no âmbito da 
propriedade intelectual”. BRANCHER, Paulo. Direito da concorrência e propriedade intelectual: 
da inovação tecnológica ao abuso de poder. São Paulo: Singular, 2010. p. 263-4. 
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concomitantemente abuso do direito patentário e abuso de poder econômico. 

Por essa razão, parece, pois, descabida a utilização da conjunção coordenativa 

alternativa “ou” pelo texto normativo.  

 

Vale destacar, ainda, o trecho final do dispositivo em lume, que condiciona a 

concessão do licenciamento compulsório da patente à comprovação de abuso 

de poder econômico “por decisão administrativa ou judicial”. 

 

O acordo 31 do Acordo TRIPs – que dispõe sobre usos não autorizados pelo 

titular da patente – no subparágrafo “K”, também faz menção à necessidade de o 

abuso de poder econômico ter sido constatado mediante processo administrativo 

ou judicial, ao prever que: 

os Membros não estão obrigados a aplicar as condições estabelecidas 
nos subparágrafos (b) e (f) quando esse uso for permitido para 
remediar um procedimento determinado como sendo anti-competitivo 
ou desleal após um processo administrativo ou judicial (...).  
 

De qualquer forma, no ordenamento jurídico brasileiro, tendo em vista o princípio 

constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional119, inerente ao Estado 

de Direito, e também ante o princípio da separação de poderes em corrente 

tripartite, parece razoável sustentar que o licenciamento compulsório por abuso 

de poder econômico não pode ser concedido até o trânsito em julgado de 

decisão judicial que julgue improcedente pedido formulado pelo titular da patente 

nos autos de uma ação anulatória da decisão administrativa condenatória (sem 

que se afaste, ainda, a possibilidade de ajuizamento de ação rescisória no prazo 

                                                 
119 “XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.” 
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decadencial de dois anos) ou mesmo após o decurso do prazo prescricional para 

a propositura da ação anulatória120. 

 

Em qualquer caso, na vigência de decisão liminar antecipando os efeitos da 

tutela ou medida cautelar que suspenda os efeitos da decisão administrativa 

condenatória até que o pedido de anulação seja julgado no mérito, parece não 

ser admissível a concessão do licenciamento compulsório da patente por abuso 

de poder econômico, até porque há de restar demonstrado que a conduta 

abusiva decorreu precisamente do exercício do direito patentário. 

 

3.1.2 Legislação antitruste 

 

Quando a elaboração deste estudo teve início, o diploma legal que regulava o 

direito concorrencial no Brasil era a Lei nº. 8.884, de 11 de junho de 1994. 

 

Como destaca Ana Paula Martinez: 

os anos 1990 alçaram a defesa da concorrência a um patamar nunca 
antes atingido no Brasil, fruto do contexto econômico e político liberal 
que permite, entre outros, o aperfeiçoamento e consolidação da 
matéria concorrencial na esfera legislativa. O texto da Lei 8.884, de 11 
de junho de 1994, foi resultado do trabalho de comissão constituída 
pela Portaria do Ministério da Justiça 28, de 27 de janeiro de 1993, com 
o objetivo de ‘estudar e propor o aperfeiçoamento e a consolidação da 
legislação sobre a defesa da concorrência e abuso do poder 
econômico, visando à fixação de novo modelo institucional que propicie 
melhor ação governamental neste campo.121  

                                                 
120 Neste sentido, Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira destaca que “alguns 
especialistas defendem que apenas o trânsito em julgado de decisão judicial ensejaria a licença 
compulsória no Brasil, devido à possibilidade de revisão da decisão administrativa pelos 
tribunais” (DANNEMANN SEMSEN BIGLER & IPANEMA MOREIRA. Op. cit., 2000. p. 154). 
121 MARTINEZ, Ana Paula. Histórico e desafios do controle de concentrações econômicas no 
Brasil. In: Concentração de empresas no direito antitruste brasileiro: teoria e prática dos atos de 



124 
 

Em linhas gerais, a Lei nº. 8.884, de 11 de junho de 1994 – que revogou a Lei 

nº. 4.137/62, nº. 8.158/91 e nº. 8.002/90 e deu unidade ao tema da defesa da 

concorrência no Brasil –, instituiu o Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (CADE) como autarquia federal vinculada ao Ministério da Justiça e 

atribuiu competências à então Secretaria de Direito Econômico do Ministério da 

Justiça (SDE) e à Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da 

Fazenda (Seae), que passaram então a constituir aquilo que se passou a 

chamar de Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC). 

 

Na lição de Celso Fernandes Campilongo: 

 

o controle de concentrações empresariais alçou o direito antitruste, no 
mundo inteiro, a novos patamares de especulação teórica e 
capilaridade social. No Brasil não foi diferente. Apesar de estudado e 
previsto na legislação concorrencial anterior à edição da Lei nº. 
8.884/94, apenas depois da edição desse diploma o controle de 
estruturas tornou-se realidade entre nós.122 

 

No sistema jurídico brasileiro, pode-se afirmar que, tanto no plano constitucional, 

quanto no da lei ordinária, há nítida preocupação com a concentração 

empresarial e estruturas monopolistas, fazendo da lei um verdadeiro instrumento 

garantidor de equilíbrio na ordem econômica. 

 

Segundo Calixto Salomão Filho: 

 

                                                                                                                                                  
concentração. Org.: GILBERTO, André Marques; CAMPILONGO, Celso Fernandes; VILELA, 
Juliana Giradelli. São Paulo: Singular, 2011, p. 37. 
122 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Apresentação. In: GILBERTO, André Marques; 
CAMPILONGO, Celso Fernandes; VILELA, Juliana Giradelli. Op. cit. 2011, p. 37. 



125 
 

a Constituição de 1988 e a Lei nº. 8.884, de 1994, dão conta dessa 
tendência, elaborando um verdadeiro código de conduta para os 
detentores de posição dominante. Assim é que a Constituição tem 
como ilícito concorrencial central o abuso de poder econômico (artigo 
173, § 4º, CF). A lei, por outro lado, estabelece uma série de deveres 
de comportamento para o detentor de posição dominante, que vão 
desde a proibição da prática de preços abusivos até a recusa de 
contratar.123 

 
 
A única menção expressa à propriedade industrial na legislação antitruste 

brasileira se encontrava consubstanciada no artigo 21, inciso XVI, da Lei n° 

8.884, de 11 de junho de 1994, ao anunciar que “açambarcar ou impedir a 

exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia” 

poderia configurar infração da ordem econômica.  

 

Novamente, a redação adotada pelo legislador pátrio parece ter sido infeliz ao 

tipificar a conduta e talvez por isso tenha dificultado a aplicação do dispositivo a 

casos concretos. Paradoxalmente, não se conhece, no Brasil, nenhum 

procedimento ou investigação antitruste que tenha por objeto a apuração da 

única conduta expressamente tipificada pela lei de defesa da concorrência 

envolvendo propriedade industrial.  

 

Açambarcar possui o duplo significado de “chamar (algo) exclusivamente para si, 

em detrimento de outros” ou “assenhorar-se ou apropriar-se de algo”124. 

Configura, portanto, violação da ordem econômica a conduta de determinado 

agente econômico que se sub-rogue indevidamente na condição de titular de 

                                                 
123 SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação e concorrência (estudos e pareceres). São Paulo: 
Malheiros, 2002, p. 49. 
124 HOLANDA, Aurélio Buarque de. Minidicionário Aurélio. 7. ed. 2008. 
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direitos de propriedade industrial de terceiro, impedindo seu exercício pelo 

legítimo detentor. 

  

Note-se, por oportuno, que a legislação de defesa da concorrência não tipificava 

expressamente o abuso de direitos de propriedade industrial como potencial 

hipótese de configuração de ilícito antitruste. Não precisaria, a rigor, tê-lo feito, 

vez que o artigo 21 em questão era meramente exemplificativo e qualquer 

conduta – incluindo mas não se limitando ao abuso de direitos de propriedade 

industrial – que tivesse por objeto ou pudesse produzir qualquer dos efeitos 

listados no artigo 20, caput, do mesmo diploma legal,125 ainda que não listada no 

artigo 21, caracterizaria violação da ordem econômica. Todavia, tendo em vista o 

inevitável e crescente reconhecimento da importância do direito da propriedade 

industrial para o direito da concorrência, não parece mais admissível que a lei 

antitruste o ignore completamente. 

 

O legislador brasileiro não perdeu outra oportunidade para fazê-lo. Em 30 de 

novembro de 2011, foi promulgada a Lei nº. 12.529, que estruturou o SBDC e 

passará a regular a prevenção e repressão às infrações contra a ordem 

econômica. A nova lei antitruste revoga completamente a Lei n° 8.884, de 11 de 

junho de 1994, e passará a viger depois de decorridos 180 (cento e oitenta) dias 

a partir da publicação.  

                                                 
125 “Art. 20. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob 
qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, 
ainda que não sejam alcançados: I – limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre 
concorrência ou a livre iniciativa; II – dominar mercado relevante de bens ou serviços; III – 
aumentar arbitrariamente os lucros; IV – exercer de forma abusiva posição dominante”. 
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Com efeito, embora tenha optado por manter a mesma redação vazia do artigo 

21, inciso XVI, da Lei n° 8.884, de 11 de junho de 1994, retrotranscrito126, a Lei 

nº. 12.529, de 30 de novembro de 2011, passou a contemplar expressamente o 

abuso de direitos de propriedade industrial entre as hipóteses de configuração 

de ilícito antitruste. Nesse sentido, o artigo 36, § 3º, inciso XIX, deste diploma 

legal estabelece que “exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade 

industrial, intelectual, tecnologia ou marca” caracteriza infração da ordem 

econômica.  

 

Melhor sorte não parece ter tido o legislador pátrio ao redigir o dispositivo legal 

em espeque, que padece de profundas impropriedades teóricas. Marcas são 

espécies do gênero propriedade industrial. Uma vez mais, não faz nenhum 

sentido a utilização da conjunção coordenativa alternativa “ou” ao falar de 

exercício de direitos de propriedade industrial “ou” marca. Perdeu-se, ainda, a 

oportunidade de aludir expressamente a abuso de direitos autorais. 

Provavelmente quis o legislador contemplá-los ao fazer referência a direitos de 

propriedade intelectual e, de fato, o fez. Todavia, a ausência de previsão a 

respeito no diploma legal anterior estava a demandar do novel maior 

tecnicidade. Por fim, andou mal também o legislador ao incluir o termo 

“tecnologia” no dispositivo legal em questão. A expressão “direitos de tecnologia” 

                                                 
126 “Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob 
qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, 
ainda que não sejam alcançados: I – limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre 
concorrência ou a livre iniciativa; II – dominar mercado relevante de bens ou serviços; III – 
aumentar arbitrariamente os lucros; e IV – exercer de forma abusiva posição dominante.  
§ 3o As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no 
caput deste artigo e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica: XIV – açambarcar 
ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia”. 
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não precisaria ter sido incluída, pois quaisquer direitos de tal natureza seriam 

contemplados sob o instituto jurídico da propriedade industrial. Se, ao contrário, 

o termo “tecnologia” é considerado isoladamente, menos sentido faz, vez que 

eventual abuso na exploração de determinada tecnologia poderia repercutir em 

outros campos do direito (entre eles, ambiental, civil – no caso de licenciamento 

de tecnologia, administrativo, regulatório, criminal ou outros), mas não na seara 

antitruste.  

 

Ante o exposto, a redação mais apropriada para o texto legal teria sido “exercer 

ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, direitos autorais ou 

conexos”. Ainda assim, vale notar que o legislador pátrio deixou para as 

autoridades de defesa da concorrência e demais operadores do direito o 

estabelecimento de critérios para que se considere abusivo determinado 

exercício de direitos de propriedade industrial. 

 

Espera-se, dessarte, que a relevância prática deste texto possa contribuir para a 

construção de tais critérios, imprescindível para a aplicação curial do direito da 

concorrência aos institutos jurídicos da propriedade industrial.  

 

 

3.2 APONTAMENTOS DOUTRINÁRIOS 

 

Preliminarmente, observa-se que não seria efetivo ou cientificamente coerente 

limitar-se a transcrever, a esmo, referências bibliográficas extraídas de estudos 
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nacionais, pois, assim procedendo, dificilmente se captaria a essência nem se 

lograria refletir, com alguma exatidão, o atual estágio do conhecimento científico 

brasileiro a respeito do tema. 

 

 Ao contrário, procurar-se-ão identificar passagens doutrinárias que apresentam 

maior relevância para o presente estudo, especificamente quanto aos pontos de 

convergência ou divergência entre o direito antitruste e a propriedade industrial e 

que possam, em relação a eles, funcionar como princípios.  

 

Outrossim, como o mister a que se presta este capítulo é exatamente compilar 

ensinamentos doutrinários extraídos da literatura especializada brasileira que 

possam contribuir para a construção do raciocínio ora desenvolvido, embora, em 

outras condições, naturalmente se preferisse outra técnica redacional, não se 

furtará a transcrevê-los integralmente a fim de fielmente representá-los e afastar 

o risco inafastável de atribuir a alguém um entendimento que não fora assim 

manifestado.  

 

Conforme destacado no introito deste estudo, embora profundamente 

consolidadas e exaustivamente debatidas pela comunidade jurídica tanto em 

países de tradição romano-germânica como de common-law, no Brasil, apenas 

recentemente o direito de propriedade industrial e o direito da concorrência 

passaram a ganhar alguma posição de relevo no meio jurídico. Diferentemente 

do que se verificava no passado, o VI Exame de Ordem Unificado da Ordem dos 
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Advogados do Brasil (OAB), realizado em 05 de fevereiro de 2012, chegou a 

formular uma questão envolvendo especificamente matéria de propriedade 

industrial, embora bastante simples e elementar.127 Ademais, não houve 

nenhuma arguição acerca de direito da concorrência. Como facilmente se infere, 

certamente ainda há um longo caminho a percorrer.  

 

Muitas faculdades de Direito ainda não oferecem conteúdo minimamente robusto 

em matéria de propriedade industrial e direito antitruste na grade curricular; e 

não é raro encontrar profissionais graduados que não conhecem as primeiras 

linhas de ambas as matérias.  

 

Se o estudo individual da propriedade industrial e defesa da concorrência ainda 

é incipiente no Brasil, ainda mais raros são os textos especializados entre a 

literatura jurídica pátria sobre as relações entre esses dois campos do direito, 

sendo este um dos principais motivos que levaram à opção pelo presente tema. 

Aproveita-se, pois, para louvar a iniciativa daqueles que já se lançaram à 

aventura de escrever sobre questão tão pouco explorada pela comunidade 

jurídica local e tão politicamente impactada. 

 

Nesse exato sentido é a percepção de Bárbara Rosenberg: 

 

                                                 
127 “49. A respeito das invenções ou modelos de utilidade, é correto afirmar que: (A) podem 
incluir os programas de computador em si; (B) podem consistir em técnicas e métodos 
operatórios ou cirúrgicos; (C) bastam atender aos requisitos de novidade e atividade inventiva 
para serem patenteáveis; e (D) são considerados novos quando não compreendidos no estado 
da técnica”. 
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se há uma questão no âmbito antitruste que ainda não mereceu a 
devida atenção da literatura especializada no Brasil, está é sem dúvida, 
a da interação entre a legislação de direito da concorrência e a 
legislação da propriedade intelectual. A aparente falta de interesse dos 
estudiosos do tema pode ser atribuída tanto ao fato de a aplicação 
moderna de ambos o direito da concorrência e o direito da propriedade 
intelectual ser relativamente recente no Brasil, quanto à própria 
situação de desenvolvimento econômico do país. De qualquer forma, 
os problemas econômicos e as discussões jurídicas associados à 
chamada “nova economia” vêm chamando a atenção para essa 
questão.128  

 

Quanto ao mérito, no mesmo estudo, a autora reconhece um dos principais 

pontos de convergência entre propriedade industrial e defesa da concorrência, 

ao frisar que: 

 

analisando a questão subjacente às normas de direito positivo, é 
possível afirmar, sem deixar espaço para questionamentos, que a 
proteção à propriedade industrial somente se justifica, pelo próprio 
texto constitucional, pelo incentivo ao ‘desenvolvimento tecnológico e 
econômico do país’, expressão que deve ser entendida como incentivo 
à inovação, escopo que coincide com aquele da Lei de Defesa da 
Concorrência. Mesmo que não expressamente contida no texto 
constitucional, pode-se afirmar que a adoção de um regime de livre 
iniciativa e de livre concorrência também tem como um dos seus 
fundamentos de legitimidade e promoção do incentivo à inovação, por 
meio dos processos inerentes aos mecanismos de concorrência.129 

 

Luis Fernando Schuartz igualmente identifica no estímulo à inovação o ponto 

crucial de intersecção entre direito da concorrência e propriedade industrial. 

Segundo o autor brasileiro: 

 

a relação entre proteção da propriedade intelectual e defesa da 
concorrência sempre foi tensa, ainda que as preocupações de lado a 
lado tenham variado de intensidade e de sinal ao longo dos anos. A 
natureza desta relação, que, até meados de 1980, era percebida por 
muitos como de oposição entre políticas públicas conflitantes, passou, 
mais recentemente, a ser concebida como uma relação de 
complementaridade entre tais políticas. A mudança de atitude veio a 

                                                 
128ROSENBERG, B. Op. cit., 2008, p. 175. 
129 Idem. 
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reboque de uma nova compreensão dos objetivos normativos que 
caberia à política de concorrência defender e promover. “Innovation is 
the king” é um dos subtítulos de uma reportagem da revista Business 
Week, de 15 de maio de 2000, intitulada “Reshaping antitrust policy”, 
em que se lê a seguinte afirmação: “tradicionalmente, as autoridades 
reguladoras concentravam-se em verificar se as empresas 
manipulavam preços artificialmente ou limitavam a produção. Agora, é 
cada vez mais provável que elas verifiquem antes se determinada 
conduta estimula ou impede a inovação”.130 

 

Ainda no que se refere à relevância da inovação para a harmonização da 

propriedade industrial e do direito antitruste, Paulo Brancher vai mais além e 

defende que “a figura do abuso de poder econômico no âmbito da propriedade 

intelectual deve ser vista considerando o peso que a inovação tecnológica tem 

nos respectivos mercados”. 

 

Neste tocante, é interessante destacar o entendimento de Maristela Basso, para 

quem o estímulo à inovação parece ser a própria função social da propriedade 

industrial, in verbis: 

 

 
a maior consequência negativa da aplicação do direito antitruste sobre 
os direitos de propriedade intelectual é o seu devastador impacto 
econômico, isto porque o objetivo principal da propriedade intelectual é 
a promoção das artes e das ciências. A redução de valor percebido 
reduz drasticamente o incentivo à inovação que a propriedade 
intelectual promove.131 

 

 

 A autora completa: 

                                                 
130 SCHUARTZ, Luís Fernando. Inovações e defesa da concorrência: em busca de uma política 
que minimize o custo de decisões equivocadas. In: TIMM, Luciano Benetti; PARANAGUÁ, Pedro 
(org.). Propriedade intelectual, antitruste e desenvolvimento. O caso da transferência de 
tecnologia e do software. Rio de Janeiro: FGV, 2009, p. 35. 
131 BASSO, M. Op. cit., 2009, p. 88. 



133 
 

(...) a Lei de Propriedade Industrial (n. 9.279/96) permite que os 
detentores de direitos patentários lucrem com o gozo de seus direitos, 
durante o tempo que durar a proteção, porque esta capacidade de 
lucrar encoraja a inovação e o investimento de recursos para o avanço 
das ciências e das artes. Reduzir a exploração de direitos de 
propriedade intelectual, legitimamente adquiridos, atinge 
negativamente o processo de inovação fundamental para a sociedade. 
É preciso, então, manter a propriedade intelectual em seu curso normal 
para manter o curso apropriado da economia.132 

 

 

Todavia, nota-se que o raciocínio desenvolvido no estudo levado a cabo pela 

autora no que tange às relações entre a propriedade industrial e a defesa da 

concorrência inicialmente parece estar baseado numa relação de preferência. 

Senão, vejamos: 

 

A preferência do direito antitruste sobre a propriedade intelectual 
recrudesce significativamente a criação e a invenção. Esse efeito 
conflita diretamente com o objetivo principal da propriedade intelectual 
que é o de “incentivar a inovação”. O efeito mais perturbador disto é o 
impacto (negativo) no avanço da sociedade.133  

 

E mais: 

não existe nenhuma explicação que sustente a hostilidade do direito 
antitruste sobre os direitos de propriedade intelectual. A prevalência do 
direito antitruste sobre a propriedade intelectual apenas enfraquece sua 
função pública, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento 
tecnológico e econômico do país.134  

 

Ao fim, entretanto, a própria jurista conclui pela complementaridade (e, nesse 

passo, embora seguindo metodologia diversa daquela proposta no presente 

estudo, deste se aproxima), ao ressaltar que: 

 

                                                 
132 Idem, p. 89. 
133 Idem, p. 88. 
134 BASSO, M. Op. cit., 2009, p. 89. 
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não há “conflito” entre direito antitruste e direito da propriedade 
intelectual. As normas concorrenciais e marcárias devem ser 
interpretadas, não de modo excludente, mas cada qual no seu campo 
de atuação, segundo suas finalidades de modo a se ajustarem e 
conviverem pacificamente sem sofrerem o escrutínio uma da outra – 
em relação de complementaridade e coerência.135 

 

 

Maristela Basso traz, ainda, um interessante conceito segundo o qual “quanto 

mais pioneiro for o objeto ou o bem protegido pela propriedade intelectual, mais 

provável é a abertura e exploração de um novo mercado. E isto traz 

melhoramentos à sociedade”.136  

 

Esse raciocínio está intrinsecamente relacionado com o princípio da novidade no 

direito de propriedade industrial e com a lógica do próprio sistema de patentes: 

quanto mais radical for o resultado inventivo logrado pelo titular do direito de 

propriedade industrial, mais extensa deve ser a própria proteção.  

 

Já se fez referência, no presente estudo, a esse aspecto, mas cumpre, desta 

feita, aprofundá-lo, trazendo à colação uma situação concreta a fim de melhor 

elucidá-lo. Pense-se em determinada invenção no segmento farmacêutico. 

Quando um agente econômico desenvolve e inventa uma nova molécula para o 

tratamento de determinada enfermidade, trata-se de invenção radical; e o 

escopo da patente deve ser concedida de modo que toda e qualquer formulação 

da qual integre o composto farmacêutico protegido seja considerada, para fins 

legais, como infratora da dita patente. De outro lado, se a invenção consiste em 

                                                 
135 Idem, 2009, p. 93-4. 
136 Idem, 2009, p. 88. 
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determinada formulação inovadora ou segundo uso médico, o escopo de 

proteção da patente recairá apenas sobre a formulação ou uso protegido, sem 

prejuízo da devida proteção por meio do instituto jurídico da infração por 

equivalência.137  

 

 

3.3 CASUÍSTICA  

 

A casuística antitruste brasileira aponta para a conclusão de que, no que se 

refere a condutas, patentes, registros de desenho industrial e outros direitos de 

propriedade industrial cujo escopo de proteção recaia sobre produtos e 

processos parece (o que parece?) ser mais relevante em relação à proteção 

marcária e sinais distintivos em geral, de maior aplicabilidade prática às 

estruturas, no controle de atos de concentração.  

 

A diferenciação parece fazer sentido, vez que as patentes, os registros de 

desenho industrial e afins resultam em limitações legais à exploração econômica 

de determinado produto (no caso das patentes, ainda que estas protejam um 

processo, a não ser que o concorrente comprove utilizar processo diverso, 

acabam resultando na proibição de exploração econômica do produto).138 

                                                 
137 A LPI, ao tipificar os crimes contra as patentes, prevê, em seu artigo 186, que “os crimes 
deste Capítulo caracterizam-se ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da 
patente ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente”. 
138 “Art. 42 da LPI: § 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o 
inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial 
específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido 
pela patente”. 



136 
 

Enquanto o registro de marca e outros direitos relativos a sinais distintivos, 

sejam nominativos, sejam figurativos – tais como o nome empresarial e a 

identidade visual de produtos e serviços, instituto jurídico conhecido como trade 

dress139 –, enquanto ativos imateriais e, por vezes, os mais valiosos, não 

excluem agentes econômicos de qualquer mercado (salvo, talvez, as marcas 

tridimensionais140), mas têm o efeito de conferir poder de mercado aos titulares. 

 

A conclusão, no mérito, a que chegaram as autoridades antitruste brasileiras não 

é o mais importante para os fins ora perseguidos. Como o estudo das 

experiências brasileira e estrangeira servem essencialmente de campo 

preparatório para a análise principiológica que se levará a cabo doravante, o 

exercício a que ora se propõe consiste em extrair da casuística pátria quais 

fundamentos axiológicos as guiaram na análise de casos de natureza antitruste 

envolvendo direitos de propriedade industrial.  

 

 

3.3.1 Condutas 

 

 

No âmbito de condutas, a experiência brasileira tem no caso antitruste 

envolvendo a oposição de registros de desenhos industriais por montadoras de 

automóveis a fabricantes independentes de autopeças no mercado 

                                                 
139 ANDRADE, G.P. Op. cit. 2011.  
140 Para Marcelo Gazzi Taddei, a marca tridimensional é aquela constituída por uma forma 
especial não funcional e incomum, dada diretamente ao produto ou ao seu recipiente, 
objetivando identificar diretamente o produto (TADDEI, Marcelo Gazzi. Marcas & patentes – os 
bens industriais no direito brasileiro. Revista Jurídica Consulex. Ano X – nº. 223, abr/2006, p. 28). 
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secundário141 – prática que, segundo a representante, configuraria abuso no 

exercício do direito de propriedade industrial – o exemplo mais representativo no 

que tange às relações entre direito da propriedade industrial e defesa da 

concorrência, razão porque se passa sobre ele a discorrer.  

 

O contencioso administrativo antitruste em testilha foi iniciado em razão da 

representação formulada pela Associação Nacional dos Fabricantes de 

Autopeças (ANFAPE) contra as montadoras de automóveis Volkswagen do 

Brasil Indústria de Veículos Automotivos Ltda., Fiat Automóveis S.A. e Ford 

Motor Company Ltda. Tais montadoras depositaram perante o Instituto Nacional 

da Propriedade Industrial (INPI) e obtiveram, no próprio nome, registros de 

desenhos industriais sobre peças aparentes de veículos, como calotas, grades 

de radiador, para-choques, retrovisores, portas, tampas traseiras e outras. Tal 

prerrogativa lhes é assegurada pelo artigo 94 da Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 

1996 (LPI), segundo a qual “ao autor será assegurado o direito de obter registro 

de desenho industrial que lhe confira a propriedade, nas condições 

estabelecidas nesta lei”.  

 

Amparadas pelo artigo 109, parágrafo único, da Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 

1996 (LPI),142 as três montadoras retromencionadas teriam passado a adotar 

                                                 
141 Averiguação Preliminar nº. 0812.002673/2007-51. Representante: Associação Nacional dos 
Fabricantes de Autopeças – ANFAPE. Representados: Volkswagen do Brasil Indústria de 
Veículos Automotivos Ltda., Fiat Automóveis S.A. e Ford Motor Company Ltda.  
142 “Art. 109. A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente 
concedido. Parágrafo único. Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as 
disposições do art. 42 e dos incisos I, II e IV do art. 43”. Por sua vez, tais dispositivos legais 
assim dispõem: “Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu 



138 
 

medidas judiciais e extrajudiciais (especialmente o envio de notificações 

extrajudiciais) contra fabricantes independentes de peças automotivas (FIAPs) 

com o objetivo de impedir que tais agentes econômicos continuassem ofertando 

autopeças de veículos protegidas pelos referidos registros de desenhos 

industriais, em violação aos direitos de propriedade industrial.  

 

Segundo alegação da ANFAPE, tais medidas adotadas pelas três montadoras 

teriam o objetivo de eliminar os FIAPs? do mercado de reposição de autopeças, 

conduta que macularia a livre concorrência protegida pela Constituição Federal e 

pela Lei nº. 8.884, de 11 de junho de 1994. Consoante, alega a ANFAPE: 

 

para que a livre concorrência seja mantida nesse mercado, é preciso 
que se reconheça que os direitos de propriedade industrial das 
montadoras sobre as autopeças em apreço aplicam-se apenas entre as 
próprias montadoras concorrentes, que, no mercado primário de 
fabricação de veículos, não podem utilizar os desenhos industriais 
umas das outras. Tais direitos de propriedade industrial não seriam 
oponíveis aos fabricantes independentes de autopeças, atuantes no 
mercado secundário de reposição, sob pena de se violar o direito à 
concorrência.143  

 

                                                                                                                                                  
consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: I – 
produto objeto de patente; II – processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. 
§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para 
que outros pratiquem os atos referidos neste artigo. § 2º Ocorrerá violação de direito da patente 
de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, 
mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de 
fabricação diverso daquele protegido pela patente. Art. 43. O disposto no artigo anterior não se 
aplica: I – aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade 
comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente; II – 
aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a 
estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas; e IV – a produto fabricado de acordo com 
patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo 
titular da patente ou com seu consentimento”. 
143 Voto do Conselheiro Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo, em 15.12.2010. Averiguação 
Preliminar nº. 0812.002673/2007-51. Representante: Associação Nacional dos Fabricantes de 
Autopeças – ANFAPE. Representados: Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotivos 
Ltda., Fiat Automóveis S.A. e Ford Motor Company Ltda.  
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A Secretaria de Direito Econômico (SDE) emitiu parecer a favor do arquivamento 

do feito, com fulcro em diversas razões, tal como sumarizadas pelo conselheiro 

do CADE Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo, a saber: (i) tanto a Constituição 

Federal quanto a legislação infraconstitucional garantem a proteção da 

propriedade industrial por determinado período, a fim de incentivar a inovação; 

(ii) o direito concorrencial e o direito da propriedade industrial seriam 

complementares, tendo em vista que ambos visam fomentar a inovação e, 

portanto, a concorrência, em benefício dos consumidores; (iii) a intervenção 

antitruste em direitos de propriedade industrial só se justificaria em situações nas 

quais houver abuso dos procedimentos de registro desses direitos, o que não 

estaria a ocorrer no caso; (iv) em se tratando da indústria automobilística, os 

registros de desenho industrial das peças de reposição em questão aplicar-se-

iam tanto ao mercado primário quanto secundário, e a concorrência entre as 

montadoras no mercado primário mitigaria abusos também no mercado 

secundário; (v) mesmo diante de eventual poder de mercado, a manutenção dos 

direitos de propriedade industrial das montadoras seria necessária para 

compensar os investimentos em P&D, mantendo-se os incentivos à inovação; 

(vi) uma vez que as medidas judiciais e extrajudiciais das montadoras contra os 

FIAPs se teriam pautado em direito legítimo, também estaria afastada, segundo 

a SDE, qualquer alegação de sham litigation; (vii) não haveria que falar na 

conduta de preços abusivos; (viii) o CADE seria possivelmente incompetente 

para intervir na matéria, vez que, ao contrário do que ocorrer com as patentes, 

não há previsão legal para a licença compulsória de registros de desenhos 
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industriais; e (ix) eventual intervenção nesse mercado deveria ser feita pelo 

Poder Legislativo, por meio de alterações legais. A Averiguação Preliminar foi, 

então, arquivada, tendo a SDE recorrido de ofício ao CADE, nos termos do 

artigo 31 da Lei nº. 8.884, de 11 de junho de 1994.  

 

A Procuradoria do CADE, baseada mormente no entendimento de que o direito 

da concorrência e a propriedade industrial são complementares e harmônicos e 

que o direito de propriedade industrial das montadoras – consubstanciado nos 

aludidos registros de desenho industrial – é oponível tanto no mercado primário 

quanto no segmento secundário, pugnou igualmente pelo arquivamento do feito.  

 

O Ministério Público Federal, todavia, adotou entendimento diverso e opinou 

pela instauração de processo administrativo. 

 

Segundo Parecer MPF/CADE nº. 23/2009, proferido nos autos da Averiguação 

Preliminar nº. 0812.002673/2007-51: 

 

a justificativa de que é necessário garantir retorno para os 
investimentos em P&D, ainda que, em tese, correto, não leva em conta 
as especificidades do mercado. Assim, não ficou comprovado até que 
ponto os investimentos em design já seriam adequadamente 
remunerados no mercado primário (de venda de veículos) e, 
consequentemente, se a extensão indiscriminada de títulos de desenho 
industrial por parte das montadoras no mercado de peças de reposição 
e sua ulterior monopolização não redundará apenas de um sobrepreço 
arcado pelos consumidores. Neste ponto, é importante ter em mente 
que a Lei Antitruste brasileira consagra a defesa do consumidor como 
uma de suas diretrizes (art. 1º). No entanto, a instrução levada a efeito 
pela SDE não realizou nenhuma pesquisa objetiva acerca do impacto 
potencial do uso dos registros de desenho industrial sobre os 
consumidores.  
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E acrescenta: 

 

(...) de outra parte, a questão relativa à segurança também não restou 
pacificada. Dados coletados pela ANDAP/Sindipeças e apresentados 
pela representante apontam que cerca de 70% das empresas que 
atuam no segmento secundário de reposição de autopeças surgiram 
antes da década de 80, bem assim que, apesar de serem, em média, 
empresas de pequeno porte, são em número significativo – cerca de 
2000. (...) Dessa forma, é importante o aprofundamento acerca das 
diversas eficiências geradas pelo mercado independente de peças de 
reposição, seja pela possibilidade de oferta de produtos variados e com 
real competição de preços, seja no dimensionamento do efetivo 
impacto do quesito segurança.  

 

O recurso de ofício ao CADE foi julgado e, nos termos do voto do conselheiro 

Carlos Emmanuel Jopper Ragazzo, foi provido com o consequente retorno dos 

autos à SDE para instauração de processo administrativo. Discorrer-se-á, a 

seguir, sobre os aspectos mais relevantes que levaram o CADE a prover o 

recurso de ofício à SDE e dar seguimento ao contencioso administrativo 

antitruste em questão.  

 

A respeito das relações entre propriedade industrial e defesa da concorrência, o 

CADE expressamente assim se manifestou, in verbis144:  

 

Na medida em que identificam o autor ao produto de sua criação, 
propiciam diferenciação entre os produtos de diversos concorrentes e 
incentivam a inovação no mercado, os direitos de propriedade industrial 
são, nitidamente, complementares ao direito da concorrência. O direito 
antitruste reconhece o papel da diferenciação e da inovação como 
fortes componentes competitivos, assim como tem as inovações como 
benefícios extremamente relevantes aos consumidores. Assim, não há 
dúvida de que os direitos de propriedade industrial são aliados 

                                                 
144 Voto do Conselheiro Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo, em 15.12.2010. Averiguação 
Preliminar nº. 0812.002673/2007-51. Representante: Associação Nacional dos Fabricantes de 
Autopeças – ANFAPE. Representados: Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotivos 
Ltda., Fiat Automóveis S.A. e Ford Motor Company Ltda. 
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extremamente importantes na manutenção e fomento da concorrência. 
Por outro lado, preservar os incentivos à pesquisa e ao 
desenvolvimento de novos produtos e serviços em um mercado é uma 
meta fundamental das políticas de concorrência, que nesse sentido 
também contribuem fortemente para que os agentes de um mercado 
compitam por inovações. Tais como outros, porém, tais direitos, por 
vezes, podem colidir.  
Em termos práticos, os direitos de propriedade industrial, ao conceder 
a um agente a exploração exclusiva de um produto, por determinado 
período, podem diluir, ou mesmo afastar completamente, a 
possibilidade de os rivais desse agente competirem nesse mercado. 
Nesse sentido, direitos de propriedade intelectual, à primeira vista, 
podem, de fato, em alguns casos, obstar ou enfraquecer a 
concorrência em um dado mercado.  
Por ter consciência do papel vital da diferenciação e da inovação sobre 
o desenvolvimento econômico e o bem-estar da sociedade e dos 
consumidores, o direito antitruste dispõe-se a aceitar essa aparente e 
temporária restrição à concorrência do ponto de vista estático, que a 
curto prazo pode até mesmo causar diminuições da oferta, aumentos 
de preços e exclusão de consumidores, em favor de uma eficiência 
dinâmica, que a longo prazo aumentará a competição por inovações e 
a introdução de novos e melhores produtos e serviços, em favor do 
desenvolvimento econômico e dos consumidores.  
A propriedade industrial, porém, não é absoluta, nem imune à 
legislação antitruste. Assim como os direitos de propriedade industrial 
estão protegidos pela Constituição Federal e pela legislação 
infraconstitucional, o direito à concorrência também está (arts. 170, IV, 
e 173, §4º, da CF, e Lei nº. 8.884/94), e embora seja verdade que 
esses dois grupos de direitos normalmente se complementam, em 
algumas vezes o exercício de um direito de propriedade industrial pode 
ferir o direito à concorrência de modo ilegítimo, e tais direitos podem se 
chocar. Nesse sentido, embora seja certo que o exercício de tais 
direitos de propriedade industrial não constitua, de modo algum, uma 
conduta anticompetitiva per se, e que muitas vezes sequer confira 
qualquer poder de mercado ao seu detentor, não raro surtem efeitos 
anticompetitivos que, efetivamente, importam uma conduta 
anticompetitiva ilegal, passível de intervenção da autoridade antitruste, 
conforme demonstram casos analisados por diferentes jurisdições.  
 

No mais, nos autos da mesma Averiguação Preliminar, a autoridade antitruste 

brasileira classificou as condutas tidas por anticoncorrenciais em dois grupos: (i) 

as advindas de fraudes ou abuso no procedimento de obtenção dos direitos de 

propriedade industrial registráveis; e (ii) aquelas resultantes de abuso no 

exercício de tais direitos. No primeiro grupo, segundo o CADE, estão as 

condutas conhecidas como patent ambush e patent flooding, além da 

modificação de patentes dependentes.  
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Patent ambush consiste na estratégia normalmente adotada contra standard 

setting organizations (SSOs), ou seja, organizações destinadas a estabelecer 

padrões técnicos no intuito de facilitar a interoperabilidade entre produtos e 

fomentar a competição. Nesse caso, a empresa titular da patente oculta sua 

existência até que um padrão tenha sido estabelecido pelas SSOs, quando 

então o agente econômico revela a existência da patente e contesta 

judicialmente a SSO e os demais concorrentes no mercado. 

 

Patent flooding, por sua vez, ocorre quando determinado agente econômico 

deposita vários pedidos de patentes: 

 
(...) de baixa qualidade, que de algum modo se relacionam com o 
pedido de patente original e de seu rival, com o objetivo de impedir seu 
concorrente de atingir plenamente a patente e ingressar no mercado ou 
forçar esse rival a efetuar o licenciamento cruzado de sua patente, 
comumente em troca de royalties baixos ou mesmo sem qualquer 
remuneração.  

 

No que se refere à conduta descrita pelo CADE como sendo “modificação de 

patentes pendentes”, esta ocorre quando um agente econômico mantém “em 

segredo” um pedido de patente, ainda pendente de decisão, e depois modifica 

“esse pedido por meio de um aditivo, de modo que seu pedido de patente final 

descreva exatamente o novo produto de um concorrente. Feito isso, a firma 

pode litigar com esse rival, alegando que é ela a detentora original da 

patente”.145 

                                                 
145 Voto do Conselheiro Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo, em 15.12.2010. Averiguação 
Preliminar nº. 0812.002673/2007-51. Representante: Associação Nacional dos Fabricantes de 
Autopeças – ANFAPE. Representados: Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotivos 
Ltda., Fiat Automóveis S.A. e Ford Motor Company Ltda. 



144 
 

No que se refere à prática descrita como patent ambush pela autoridade 

antitruste, sua ocorrência parece ser inverossímil ao menos no sistema de 

patentes brasileiro. A concessão (ou mesmo o depósito) de toda e qualquer 

patente é publicada na Revista da Propriedade Industrial – RPI, de livre acesso a 

quaisquer terceiros. Ademais, todo interessado pode obter cópia integral do 

processamento administrativo de qualquer patente, não sendo válida, portanto, a 

alegação de que o titular a manteve em sigilo.  

 

Incrível, também, a configuração da conduta denominada patent flooding como 

infração da ordem econômica. Com a devida vênia, classificar uma patente 

como “de baixa” ou “de alta” qualidade não parece lançar luzes sobre a 

problemática relativa à interface entre propriedade industrial e defesa da 

concorrência. Ao contrário, a subjetividade peculiar a essa classificação apenas 

torna a questão mais nebulosa e sujeita a discursos pseudossociais que ocultam 

interesses meramente econômicos dos agentes que concorrem com o titular da 

patente. Ora, se determinado agente econômico deposita um pedido de patente 

no INPI e este órgão, após rigoroso (e, em nosso país, moroso) exame de 

mérito, decide em favor da patenteabilidade do objeto do pedido, não há – ou 

não deveria haver – que falar em patente de baixa ou de alta qualidade. Ou o 

objeto do pedido é patenteável ou não o é. Se o for, a patente deve ser 

concedida; caso contrário, rejeitada. O INPI não concede patentes por ser de 

baixa ou alta qualidade. Concede-as porque, de acordo com a legislação 

aplicável, o objeto é passível de apropriação. Trata-se de ato administrativo 
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vinculado; não há espaço para que o INPI avalie, conforme critérios de 

conveniência ou oportunidade, ser a patente de baixa ou alta qualidade. Se a 

invenção for apenas incremental ou derivada de uma tecnologia já existente ou 

protegida, o escopo do direito concedido estará restrito à invenção (ainda que 

incremental) protegido e sua oposição contra terceiros infratores deve respeitá-

lo. O problema, se houver, estará no exercício do direito e não na sua obtenção.  

 

 Também a situação descrita como “modificação de patentes pendentes” parece 

ser de difícil caracterização, vez que se trata de tema detalhadamente regulado 

pela legislação de propriedade industrial pátria. O artigo 30, caput, da Lei nº. 

9.279, de 14 de maio de 1996, narra expressamente que “o pedido de patente 

será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito 

ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à 

exceção do caso previsto no artigo 75”.146 Ademais, o artigo 32 do mesmo 

diploma legal estabelece que “para melhor esclarecer ou definir o pedido de 

patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, 

desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido”. À mera 

leitura dos supracitados comandos legais, infere-se que é virtualmente 

                                                 
146 “Art. 75. O pedido de patente originário do Brasil cujo objeto interesse à defesa nacional será 
processado em caráter sigiloso e não estará sujeito às publicações previstas nesta Lei”.  
§ 1º O INPI encaminhará o pedido, de imediato, ao órgão competente do Poder Executivo para, 
no prazo de 60 (sessenta) dias, manifestar-se sobre o caráter sigiloso. Decorrido o prazo sem a 
manifestação do órgão competente, o pedido será processado normalmente. 
§ 2º É vedado o depósito no exterior de pedido de patente cujo objeto tenha sido considerado de 
interesse da defesa nacional, bem como qualquer divulgação do mesmo, salvo expressa 
autorização do órgão competente. 
§ 3º A exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estão 
condicionadas à prévia autorização do órgão competente, assegurada indenização sempre que 
houver restrição dos direitos do depositante ou do titular”. 
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impossível que um agente econômico mantenha “em segredo um pedido de 

registro de patente, ainda pendente de decisão”, pois a publicação do depósito é 

mandatória e é efetivada pelo próprio INPI e não pelo depositante.  

 

Da mesma forma, não há como o agente econômico “depois modificar esse 

pedido por meio de um aditivo, de modo que seu pedido de patente final 

descreva exatamente o novo produto do concorrente”. Ao contrário, a lei 

expressamente permite a introdução de novas reivindicações no quadro 

originalmente depositado, bastando que estejam fundamentadas no relatório 

descritivo, reivindicações, resumo ou desenhos. Se as alterações 

supervenientes ao depósito tiverem sido reveladas no pedido inicial e forem 

realizadas até o requerimento do exame, não há que falar em prática de 

qualquer ilícito, dado que tal prática é expressamente prevista pela lei. Por fim, 

ainda que determinado agente econômico pretendesse levar a cabo a conduta 

descrita pela autoridade antitruste brasileira como “modificação de patentes 

pendentes”, o ardil perpetrado por esse agente “de modo que seu pedido de 

patente de patente descreva exatamente o novo produto de um concorrente” 

também não teria nenhum efeito prático, pois, se o objeto do pedido de patente 

tivesse sido antecipado pelo novo produto do concorrente, o pedido seria 

simplesmente indeferido, por falta de novidade. Se, na hipótese contrária, o 

produto do concorrente infringisse o objeto da patente, além de cessar a 

violação dos direitos de propriedade do titular da patente, o infrator estaria 

sujeito a indenizar o titular pela exploração econômica do invento desde a data 
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de publicação do depósito do pedido de patente, quando a infração deveria ter 

sido cessada.147  

 

Renovada vênia, parece, pois, que as práticas descritas pela autoridade 

antitruste como infrações da ordem econômica por fraude ou abuso na obtenção 

de direitos de propriedade industrial não refletem ineficiências do sistema de 

proteção à propriedade industrial. Se o sistema as têm, parecem ser outras que 

não as listadas acima. Outrossim, o remédio mais célere, eficiente e adequado 

para a concessão de patentes ao arrepio de quaisquer dos dispositivos legais 

acima mencionados seria simplesmente a nulidade da patente e não sua 

repressão pelo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC).  

Não há como deixar de notar a extrema relevância conferida pela casuística 

brasileira antitruste ao princípio do bem-estar do consumidor. No próprio caso 

envolvendo o exercício de direitos de propriedade industrial consubstanciados 

em registros de desenhos industriais na divergência supracitada envolvendo as 

montadoras, o CADE perquiriu se, no momento da aquisição do veículo, o 

consumidor observaria e efetivamente levaria em consideração os preços e 

condições de manutenção e de reposição de peças oferecidos pelo fabricante do 

                                                 
147 “Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração 
indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do 
pedido e a da concessão da patente. 
§ 1º Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, 
anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da 
indenização a partir da data de início da exploração. 
§ 2º Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biológico, depositado na forma 
do parágrafo único do art. 24, o direito à indenização será somente conferido quando o material 
biológico se tiver tornado acessível ao público. 
§ 3º O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período 
anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41”. 
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veículo. Isso porque as representantes sustentaram, naqueles autos, que 

haveria interdependência direta entre as condições de concorrência no mercado 

secundário de reposição de autopeças e as condições concorrenciais e escolhas 

do consumidor no mercado primário de automóveis, ou seja, as montadoras que 

tentassem aumentar os preços ou descuidar das condições de venda de 

autopeças no mercado secundário perderiam vendas e mercado no segmento 

primário de veículos. Em outras palavras, a rivalidade no mercado primário 

garantiria um mercado secundário viável.  

 

O CADE entendeu que: 

para que as condições de preço e qualidade do mercado secundário de 
reposição de peças sejam fatores de decisão de tal modo importantes 
para o consumidor, a ponto de lhe impedir de adquirir um automóvel no 
mercado primário, é preciso que não haja assimetrias de informação 
relevantes para esse consumidor no momento da compra.  

 

E acrescentou que não parece “nada evidente que, ao adquirir um automóvel, o 

consumidor tenha claro conhecimento dos preços e condições de venda dessas 

peças de reposição, e que leve isso em grande consideração ao decidir pela 

compra do veículo”. 

 

A autoridade antitruste brasileira estabeleceu, ainda, que não basta constatar 

que o exercício de um direito de propriedade industrial esteja a gerar efeitos 

deletérios estáticos ao consumidor, como aumento de preços e outros. Faz-se 

mister, ainda, investigar se tais efeitos prejudiciais não são justificados: 
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de modo plenamente aceitável, por outros fins, visados pelo direito de 
propriedade industrial e pelo próprio direito da concorrência, como a 
necessidade de recuperar custos de P&D, permitir a identificação e a 
apropriação do produto pelo seu autor e incentivar inovações.  

 

O trecho acima, extraído da casuística brasileira, representa insumo valioso para 

o raciocínio ora desenvolvido, tanto porque reconhece que há convergência 

entre o direito da concorrência e o direito da propriedade industrial, como porque 

elenca os fundamentos axiológicos da propriedade industrial sob a ótica 

antitruste.  O primeiro item abordado pelo CADE, como intrínseco à propriedade 

industrial, é a recuperação de custos de P&D. Segundo a autoridade antitruste: 

 
uma das principais e mais evidentes justificativas para a concessão e 
manutenção de um direito de propriedade industrial é permitir que o 
autor recupere os investimentos empregados na consecução de sua 
invenção ou seu desenho, assim incentivando a continuidade dos 
esforços inventivos.  

 

 No mérito, o conselheiro-relator Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo entendeu 

que: 

os gastos de P&D das montadoras relativamente às autopeças em 
questão são recuperados já no momento da venda do automóvel, e 
que, portanto, todos ou boa parte dos lucros obtidos com a venda de 
peças no mercado secundário de reposição não guardam qualquer 
relação com a necessidade de reaver investimentos de pesquisa. 

 

 Todavia, não há como deixar de registrar o reconhecimento, ao menos implícito, 

de que a expectativa de apropriação dos resultados econômicos advindos da 

inovação é legítima e, em regra, pró-competitiva.  O incentivo à inovação foi 

outro fator considerado pela autoridade de defesa da concorrência brasileira 

como fundamento axiológico da propriedade industrial. Especificamente no caso 

em testilha, o voto sustenta que: 
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tanto do ponto de vista econômico, quanto jurídico-constitucional, a 
finalidade dos direitos de propriedade industrial em questão é dirigida 
ao mercado de venda de veículos, e não ao mercado de reposição de 
peças. Os registros de desenho industrial ora debatidos têm como 
razão de existir a proteção dos incentivos inventivos das montadoras 
no mercado primário, pois esses próprios inventos se destinam, 
justamente, ao mercado primário, onde as montadoras buscam 
diferenciação, inovação e a própria recuperação de seus investimentos.  

 

Entretanto, cumpre consignar o reconhecimento, também ainda que implícito, de 

que o incentivo à inovação constitui fundamento axiológico da propriedade 

industrial e, portanto, deve ser sempre ponderado na análise concorrencial de 

condutas ditas exclusionárias.  Vale, ainda, transcrever passagem do despacho 

em questão que sintetiza os aspectos acima explorados que mais interessam 

para os fins deste estudo:  

A proteção de um direito de propriedade industrial se justifica, do ponto 
de vista econômico e social, na medida em que mantenha os incentivos 
à produção de inovação no mercado, em prol da coletividade e do 
desenvolvimento. É por isso que a teoria econômica, em geral, apoia a 
proteção da propriedade industrial (e é por isso que o Direito abarcou, 
juridicamente, esta proteção). Enquanto assume esse papel, a 
propriedade industrial vai amplamente ao encontro da concorrência, já 
que esta reconhece a crucial importância das eficiências dinâmicas 
(geração de inovações), ainda que em prejuízo momentâneo de 
eficiências estáticas (redução da oferta, aumento de preços, exclusão 
de consumidores etc.).  

 

Embora não seja este o caso do voto em tela, a única ressalva que se faz ao 

entendimento acima é que preços eventualmente maiores do que os que seriam 

praticados na ausência de um direito de propriedade industrial não 

necessariamente configuram infração concorrencial nem, ainda, são contrários 

aos interesses dos consumidores. Não obstante, obviamente, o interesse 

imediato do consumidor pode parecer restar melhor atendido com a prática de 

preços mais baixos; a conclusão de que esse fato, por si só, coloca a 

propriedade industrial em posição contrária ao referido interesse parece 
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demasiadamente simplista. Isso porque, sem propriedade industrial, não há 

apropriação do investimento em inovação; e, sem inovação, o bem-estar do 

consumidor é diretamente atingido, pois, a médio prazo, não lhe serão 

oferecidas novas opções de consumo. Como já se destacou no presente estudo, 

sem uma cultura de inovação e concessão de incentivos legais, fiscais, 

regulatórios, econômicos, políticos e sociais, a ausência de propriedade 

industrial, por si só, não enseja maior acesso, por parte dos consumidores, a 

produtos e serviços. Em suma, deve-se repelir a ideia do direito da concorrência 

como mero mecanismo redutor de preços.  

 

Por fim, há que frisar a concepção da propriedade industrial, pela autoridade 

antitruste brasileira, como instrumental. Segundo o voto em questão, os direitos 

de propriedade industrial seriam instrumentais:  

 

pois são instrumentos para a consecução de um fim específico. Tal fim, 
no caso, é de fácil visualização, já que está expressamente disposto na 
norma constitucional que institui a proteção à propriedade industrial. 
Tais direitos são constitucionalmente previstos ‘tendo em vista o 
interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.  

E complementa:  

um direito de propriedade industrial, portanto, deve ser exercido de 
acordo com esses fins e, na medida em que convive, sem relação de 
hierarquia, com outros direitos constitucionalmente previstos (tal como 
o direito à livre concorrência, os direitos dos consumidores e a 
repressão ao abuso do poder econômico), por vezes potencialmente 
consigo, como aqui se viu, deve ser exercido de acordo com o princípio 
da proporcionalidade, que demanda: (i) que os meios adotados para a 
consecução do direito em questão sejam adequados no sentido de 
alcançar o fim por ele visado (adequação); (ii) que não haja meios 
menos custosos de atingir o fim almejado (necessidade); e (iii) que os 
benefícios atingidos sejam superiores aos custos gerados 
(proporcionalidade stricto sensu).  
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É salutar o entendimento da autoridade antitruste no sentido de que não há 

hierarquia entre direito da propriedade industrial e direito concorrencial. Se 

houvesse supremacia de um em relação ao outro e se entendesse que são, de 

fato, conflitantes, bastaria simplesmente abolir a propriedade industrial por 

essencialmente anticompetitiva ou, ainda, imunizar o direito da propriedade 

industrial à análise antitruste, e o tema da relação entre esses dois campos do 

direito estaria resolvida. É exatamente o fato de não haver hierarquia o 

ensejador do debate. Entretanto, o problema em relação ao qual se pretende 

apresentar uma proposta de solução mediante a análise principiológica que se 

seguirá não reside na horizontalidade na relação entre propriedade industrial e 

defesa da concorrência, que parece inconteste e dispensar aprofundamento. O 

cerne da questão está em examinar, por meio de uma abordagem 

principiológica, se direito da propriedade industrial e defesa da concorrência são 

ou não essencialmente conflitantes e o que fazer em caso de conflito.  

 

A proposta alvitrada pela autoridade de defesa da concorrência no caso em 

lume, ao prescrever a aplicação do princípio da proporcionalidade, não deixa de 

se ajustar, em grande medida, à proposta apresentada no presente estudo, 

aplicando-se a formulação teórica de Robert Alexy. Ambas estão a recomendar 

ponderação e sopesamento naquilo que eventualmente não forem convergentes 

no caso concreto. A diferença é que o princípio da proporcionalidade, por meio 

da aferição da adequação, necessidade e proporcionalidade do exercício de um 

direito de propriedade industrial à luz da defesa da concorrência é aplicável 
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individualmente ao caso concreto, enquanto o que ora se investiga é a relação 

teórica dos dois campos do direito na essência.  

 

3.3.2 Estruturas 

 

Já se disse que, para o controle de atos de concentração, as marcas são o 

instituto jurídico de propriedade industrial de maior interesse para a defesa da 

concorrência, vez que podem constituir um poderoso ativo imaterial que integra 

o patrimônio do titular.  No que tange à função desempenhada pelas marcas nas 

relações de concorrência, oportuno é o ensinamento de Lúcia Helena Salgado: 

 

a literatura econômica oferece duas interpretações acerca do papel 
desempenhado pela propaganda, dependendo da relação entre 
propaganda e informação: a propaganda pode fortalecer a competição 
ao elevar a elasticidade da demanda, reduzindo a diferenciação 
artificial imposta como estratégia de competição, mas pode atuar na 
direção contrária ao diferenciar produtos praticamente idênticos 
fisicamente. A primeira leitura identifica uma relação entre propaganda 
e provisão de informação fidedigna ao consumidor, permitindo que ele 
faça escolhas racionais entre marcas e reduzindo o seu custo de 
busca. Nessa perspectiva, a propaganda facilita a entrada de novas 
firmas, ao mesmo tempo que incentiva a provisão de qualidade. A 
visão oposta identifica uma relação inversa entre propaganda e 
informação, na medida em que ajuda a criar a falsa diferenciação e, 
portanto, reduz a competição e aumenta as barreiras à entrada.148  

 

Segundo a edição nº. 710 da revista Isto É Dinheiro, publicada em 13 de maio 

de 2011, as cinquenta marcas nacionais mais valiosas atingem a monta de 

vultosos R$ 135 bilhões. Em 2011, três entre as cinco marcas mais valiosas 

pertencem a instituições financeiras (Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, na 

                                                 
148 SALGADO, Lúcia Helena. O caso Kolynos-Colgate e a introdução da economia antitruste na 
experiência brasileira. Disponível em <works.bepress.com/lucia_salgado/5>. Acesso em 
2.2.2012. 
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segunda, terceira e quarta colocação respectivamente). A marca nacional mais 

valiosa é a Petrobras, cujo valor, em 2010, foi estimado em nada menos que 

US$ 13.421 milhões, conforme Tabela 1, abaixo149: 

 
Tabela 1 – As 50 empresas brasileiras mais valiosas – evolução de 2008 a 2010 

 

 
 

Fonte: MANZONI (2011)150 
 

Note-se, pois, que os setores mais beneficiados pela expansão do consumo no 

Brasil em 2011, tais como moda, distribuição de combustível e transporte aéreo, 

testemunharam aumento extraordinário do valor da marca. O primeiro teve 

valorização de 315%, o segundo de 144% e o terceiro de 142%151. 

 

Em âmbito internacional, em 2011, a marca Apple desbancou a marca Google, 

que dominava o ranking das marcas mais valiosas nos últimos quatro anos, 

                                                 
149 MANZONI Jr., Ralphe. Isto é Dinheiro. Ed. nº. 710, 13.05.2011. 
150 Idem 
151 Idem 
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segundo o estudo intitulado “BrandZ Top 100 Marcas Globais Mais Valiosas 

2011”, conduzido pela Millward Brown Optimor. Entre as brasileiras, a marca Itaú 

aparece na nonagésima colocação, seguida pela marca Bradesco, na 98ª 

posição. Segue abaixo a classificação geral152: 

 
Tabela 2 – As 100 empresas mundiais mais valiosas – 2011 
 

 
Fonte: Millward Brown Optimor (2011) 

 

                                                 
152 MILLWARDBROWN. Disponível em <www.millwardbrown.com>.  Acesso em 2.2.2012.  
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Na casuística antitruste brasileira, em que pese a idade, talvez o caso concreto 

mais emblemático153 tenha sido o ato de concentração, julgado pelo CADE em 

19 de setembro de 1996, envolvendo a aquisição da então Kolynos do Brasil S/A 

pela Colgate-Palmolive Company, mediante leilão realizado em Nova York, no 

qual a Colgate-Palmolive Company e sua subsidiária KAC Corporation 

adquiriram parte dos negócios mundiais de saúde bucal da America Home 

Products Corporation. A operação, no Brasil, ocorreu em 10 de janeiro de 1995, 

mediante aquisição do negócio de saúde bucal dos Laboratórios Wyeth-

Whiteball Ltda., por sua vez, subsidiários brasileiros de America Home Products 

Corporation, que fora impugnada pela rival Procter & Gamble do Brasil S.A.  

 

Consoante afirma Lúcia Helena Salgado, esse foi um dos primeiros negócios 

mundiais que ultrapassaram a marca do bilhão de dólares; e o valor da operação 

no Brasil, correspondente a US$ 760 milhões, representou aproximadamente 

73% da transação mundial154.  

 

Embora tenham sido definidos quatro mercados relevantes para a operação, 

quais sejam, creme dental, escova dental, fio dental e enxaguante bucal, os dois 

mercados considerados mais relevantes para a análise foram de creme e escova 

                                                 
153 Na lição de Lúcia Helena Salgado, “formado por um conjunto equilibrado de economistas e 
advogados, eram grandes as expectativas sobre como a nova formação enfrentaria questões de 
importância depois da crise vivida no ano anterior pelo órgão após a decisão sobre o caso 
Gerdau. Para a consolidação da autoridade e legitimidade do CADE como a instância 
administrativa decisória no Brasil em defesa da concorrência, era fundamental a demonstração 
da capacitação técnica do órgão para lidar com questões complexas como a representada pelo 
ato de concentração que ora se comenta”. SALGADO, L.H. Op. cit. 
154 Idem.  
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dental155. No mercado de creme dental, a líder Kolynos detinha 50,9% de 

participação de mercado, seguida pela Colgate, com 26,6%. Já no mercado de 

escova dental, a Kolynos despontava com 26,7% de participação de mercado, 

ao passo que a Colgate detinha 8,4%156. Isso significa que, concretizada a 

concentração sem restrições, 77,5% do mercado de creme dental e 35,1% do 

mercado de escova dental ficariam nas mãos de um único agente econômico. 

 

Conforme restará a seguir demonstrado, nota-se que a propriedade industrial 

relativa à marca exerceu papel central no julgamento do ato de concentração em 

questão; senão, vejamos157: 

 
A natureza da concorrência no mercado de creme dental – por 
diferenciação de produto – tem na marca a sua principal arma. A 
concorrência intermarcas, por meio da construção de reputação e laços 
de lealdade com o consumidor é a forma predominante assumida pela 
concorrência nesse mercado. De todo o exposto ao longo do voto, 
conclui-se que é o controle simultâneo das duas marcas mais 
importantes do mercado, em particular da marca dominante 
KOLYNOS, a barreira à entrada significativa e, por conseguinte, a fonte 
do poder de mercado agora detido pela adquirente. Assim, é sobre o 
controle de marcas que deve se concentrar a decisão deste Conselho. 
(...)Diante do exposto, é a suspensão voluntária do uso da marca 
KOLYNOS e suas extensões, inclusive do material de embalagem, 
promoção e propaganda associado, para o fabricação e 
comercialização de creme dental dirigidas ao mercado interno pelo 
período de quatro anos é a medida que considero justa para garantir 
que a operação não elimine a concorrência nem crie poder de mercado 
de tal envergadura que, por meio de seu comportamento estratégico, 
desencoraje a entrada de novos concorrentes e a autonomia decisória 
dos atuais participantes do mercado, além de eliminar 
substancialmente a dinâmica concorrencial do mercado. 
(...) Assim, de barreira, a marca torna-se veículo de introdução da 
marca nova no mercado, funcionando como uma espécie de “fiador” no 
momento inicial. 

 
                                                 
155 Idem. 
156 CÂMARA, Emerson Andrade. A política antitruste no Brasil. Estudo de caso Kolynos. Revista 
de Ciências Humanas, Florianópolis, EDUFSC, v. 43, nº. 2, p. 383-99, out/2009. 
157 Ato de Concentração nº 27/94, Requerente: K & S Aquisições Ltda, Atual Denominação: 
KOLYNOS do Brasil Ltda, Relatora: Conselheira Lúcia Helena Salgado e Silva. 
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Destarte, se a operação teria condições de ser aprovada se tivesse efeitos 

apenas nos mercados relevantes de fio dental, escova e enxaguatório bucal, 

situação esta não identificada pela autoridade antitruste no mercado de creme 

dental. Nesse segmento, o CADE entendeu que a suspensão do uso da marca 

Kolynos pelo período de quatro anos seria a medida adequada para assegurar 

que a operação não eliminasse a concorrência e gerasse poder de mercado de 

tal envergadura, tampouco desencorajasse a entrada de novos competidores e a 

autonomia decisória dos agentes econômicos então atuantes naquele mercado 

relevante. Assim, o período predeterminado de suspensão teria o efeito de 

possibilitar a entrada rápida e eficiente de potenciais concorrentes, bem como 

seu pleno estabelecimento no mercado quando do retorno da marca Kolynos, 

além de favorecer o fortalecimento das marcas então instaladas naquele 

mercado.  

 

Questão interessante se põe relativamente à possibilidade de o licenciamento da 

marca – desde que, obviamente, o titular estivesse proibido de utilizá-la e 

contratado a longo prazo – apresentar os mesmos efeitos da suspensão de uso 

na forma estabelecida pela autoridade de defesa da concorrência. A respeito, 

procedeu acertadamente o CADE ao afastar o licenciamento, vez que, sabedor 

do caráter transitório que o revestiria, não teria o licenciado incentivo para 

dedicar os recursos financeiros necessários à promoção da marca.  

Em setembro de 2001, complementaram-se quatro anos de suspensão do uso 

da marca Kolynos no mercado relevante de creme dental, que fora substituída, 
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com sucesso, pela marca Sorriso. Tamanho o êxito da substituição que, até 

hoje, a tradicional marca Kolynos não retornou ao mercado brasileiro, 

provavelmente por receio do titular de que eventual novo lançamento da marca 

possa canibalizar a própria participação de mercado angariada com a Sorriso. 

 

Destaque-se, ainda, outro caso antitruste de grande expressão extraído da 

experiência brasileira relativo à fusão entre os agentes econômicos titulares de 

duas das marcas mais conceituadas no mercado de cervejas, quais sejam, a 

Brahma e a Antarctica, que resultou na criação da gigante Companhia Brasileira 

de Bebidas (Ambev)158. 

 

Naquele ato de concentração, em julgamento havido em 30 de março de 2000, a 

autoridade antitruste brasileira houve por bem aprová-lo, possibilitando a 

“viabilização de entrada de nova empresa, no prazo de 8 (oito) meses a contar 

da data da assinatura do termo de compromisso de desempenho entre a Ambev 

e o CADE”. Entre outras restrições, foi imposta “a alienação da marca Bavaria, 

bem como a transferência dos contratos de fornecimento e distribuição 

relacionados a esta marca, vencido neste ponto o Conselheiro Marcelo Calliari, 

que adicionava à proposta a venda das marcas Polar e Bohemia”159. A marca 

Bavaria, então titulada pela Antarctica, foi cedida ao grupo mexicano FEMSA, 

titular da marca Coca-Cola.  

                                                 
158 Ato de Concentração nº 08012.005846/99-12 
159 CADE. Ata da 161ª sessão ordinária realizada em 29 de março de 2000. Disponível em 
<http://www.cade.gov.br/atas/arquivosPDF/ATA%20161%20CADE.htm>. Acesso em 
12.12.2011. 
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Por fim, não há, ainda, como deixar de destacar o recente ato de concentração 

entre a Sadia S.A. e a Brasil Foods S.A. (BRF), atual denominação de Perdigão 

S.A. (titulares, respectivamente, da oitava e nona marcas mais valiosas do 

Brasil, conforme Tabela 2 acima ilustrada), no qual a questão marcária 

desenvolveu papel igualmente relevante na seara antitruste. 

 

A operação elevou a Brasil Foods S.A., controladora da Sadia S.A., à posição de 

terceira maior exportadora do país, atrás apenas da Vale e da Petrobras.160 A 

empresa já nasceu como um dos maiores players globais do setor alimentício, 

atuando no segmento de carnes (aves, suínos e bovinos), alimentos 

industrializados (margarinas e massas) e lácteos e figura como a única 

companhia do Brasil com rede de distribuição de produtos em todo o território 

nacional. A empresa exporta para 140 países; opera 61 fábricas no Brasil 

(distribuídas em onze Estados) e sete no exterior (sendo cinco na Argentina, 

uma no Reino Unido e uma na Holanda). Mantém 24 escritórios comerciais no 

exterior e está entre as principais empregadoras privadas do país, com mais de 

115.000 funcionários.161 

 

Após a celebração de um Acordo de Preservação da Reversibilidade da 

Operação, em 8 de junho de 2009, garantindo, até decisão final do CADE, a 

                                                 
160 UOL. NOTÍCIAS. Brasil Foods será a terceira maior exportadora do país, dizem presidentes. 
Disponível em <http://economia.uol.com.br/ultnot/2009/05/19/ult4294u2615.jhtm>. Acesso em 
30.12.2011. 
161 BRF. Op. cit. 30.12.2011.  
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manutenção da personalidade jurídica da Sadia S.A., bem como a continuidade, 

autônoma e independente, de sua capacidade administrativa, industrial, 

comercial, tecnológica e logística, em 13 de julho de 2011, fora celebrado um 

Termo de Compromisso de Desempenho (TCD), entre o CADE, a Sadia S.A. e a 

Brasil Foods S.A., como parte integrante da decisão então proferida pelo 

Plenário do CADE. Segundo a cláusula 1.1 do referido TCD, o objetivo consiste 

em estabelecer medidas que visam, segundo o CADE, (i) impedir que a 

unificação das operações das compromissárias implique eliminação substancial 

da concorrência; (ii) criar condições para existência de rival efetivo nos 

mercados afetados pela operação; (iii) propiciar condições para entrada rápida e 

eficiente de concorrentes nos mercados referidos; (iv) assegurar que os 

benefícios decorrentes da associação sejam distribuídos equitativamente entre 

os participantes, de um lado, e os consumidores finais, de outro162.  

 

Nos termos do TCD, após o ato de concentração em tela, o CADE constatou que 

os agentes econômicos envolvidos na operação responderiam por mais de 50% 

de participação de praticamente todos os principais mercados de alimentos 

processados, chegando a patamares superiores a 80% em alguns; havendo 

poucos concorrentes que alcançavam mais de 10% de participação nos 

mercados relevantes.  

 

Conforme facilmente se infere dos trechos do TCD abaixo transcritos, 

novamente a autoridade de defesa da concorrência brasileira encontrou em 
                                                 
162 BRF. Op. cit.  
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institutos jurídicos de propriedade industrial (cessão e suspensão de uso de 

marcas) o mecanismo adequado para manter o ambiente concorrencial e 

minimizar os impactos negativos de eventual exercício abusivo de poder 

econômico decorrente de elevada concentração e barreiras à entrada, conforme 

segue: 

 

(g) o CADE entende que, além da escala e da estrutura produtiva, um 
efetivo concorrente deve constituir marca(s) e investir nela(s) para 
conquistar uma parcela de mercado, já que haveria importante 
fidelização às marcas ‘Sadia’ e ‘Perdigão’;  
(...) 
(j) o CADE entende que qualquer tentativa de recuperar o ambiente 
concorrencial virtuoso nos mercados relevantes da presente operação 
exige, ainda, a alienação para terceiro ou, ao menos, supressão 
temporária do mercado de uma das marcas premium, Sadia ou 
Perdigão, nos mercados relevantes em que se encontrou elevada 
concentração econômica, o que, segundo o CADE, viabilizaria a 
entrada de concorrente efetivo no mercado, também detentor de 
posição dominante, capaz de fazer frente ao poder econômico da BRF.  

 

Nota-se que, para a autoridade antitruste brasileira, tanto a cessão dos registros 

de marcas quanto a suspensão de uso poderiam atingir o resultado desejado, 

qual seja, a recuperação de um ambiente concorrencial saudável. Permite-se 

ponderar, contudo, nesse tocante, que, em mercados de elevadíssima 

concentração, a mera cessão compulsória de registros de marcas, por si só, 

pode não surtir o efeito esperado. Isso porque o agente econômico adquirente, 

detentor de participação de mercado mínima ou irrelevante, pode não possuir 

capacidade financeira para a realização dos investimentos necessários para a 

promoção da marca e a manutenção da participação de mercado no médio e 

longo prazo. 
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Provavelmente essa tenha sido a razão porque o CADE fez constar, da cláusula 

3.1 do TCD, que o adquirente deveria, cumulativa e individualmente, comprovar 

higidez financeira, capacidade administrativa e gerencial e inexistência de 

quaisquer vínculos, diretos ou indiretos, com as compromissárias.  

 

No caso em lume, diversas condições foram impostas para aprovação da 

operação, entre elas, de maior interesse para a propriedade industrial, conforme 

cláusula 2.1 do TCD, estão: (i) a alienação das seguintes marcas e de todos os 

demais direitos de propriedade intelectual a elas relacionados: (a) Rezende, (b) 

Wilson, (c) Texas, (d) Tekitos, (e) Patitas, (f) Escolha Saudável, (g) Light 

Ellegant, (h) Fiesta, (i) Freski, (j) Confiança, (k) Doriana, e (l) Delicata; (ii) a 

suspensão do uso da marca Perdigão, no território nacional, pelo prazo de três 

anos para alguns produtos, quatro anos para outros e cinco para outros; (iii) a 

restrição de uso, para diversos produtos e por um prazo de cinco anos, de outras 

marcas e denominações delas derivadas – então existentes ou que viessem a 

ser criadas –, além daquelas autorizadas pela autoridade de defesa da 

concorrência e elencadas no próprio TCD; e (iv) a suspensão de uso da marca 

Batavo, pelo período de quatro anos, para diversos produtos.  

 

Frise-se, ainda, a cautela demonstrada pela autoridade antitruste, ao 

acrescentar, na cláusula 2.1, “m”, do TCD, que, para os fins do disposto naquela 

cláusula, a expressão “marca” deveria incluir “todas as suas formas: simples ou 

composta, figurativa, nominativa ou mista, ou outras denominações dela 
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derivadas, independentemente de registro”. Afinal, de nada obviamente 

adiantaria proibir o agente econômico dominante de usar determinada marca 

nominativa se lhe fosse permitido o uso dos elementos figurativos que 

caracterizam os referidos produtos e certamente poderiam produzir os mesmos 

efeitos no mercado que a autoridade antitruste pretendeu evitar mediante a 

proibição de uso da marca nominativa.  

 

No mesmo sentido, fez, ainda, prever a autoridade de defesa da concorrência 

que a alienação das marcas deveria estender-se a “todos os demais direitos de 

propriedade intelectual a elas relacionados”.  

 

A forma como a referida cláusula se encontra redigida poderia levar à 

interpretação de que, juntamente com as marcas a ser cedidas, todas as 

patentes, registros de desenho industrial, segredos de negócio e know-how 

relacionado aos produtos também deveriam sê-lo. Tal construção, entretanto, 

não encontraria amparo legal, além de provavelmente não ter sido essa a 

vontade das partes que firmaram o TCD. Com efeito, a interpretação mais 

razoável é de que a alienação compulsória de outros direitos de propriedade 

industrial relacionados às marcas a ser cedidas só poderia ser estendida a 

direitos de propriedade relacionados específica e unicamente aos produtos 

identificados pelas marcas em questão (por exemplo, um registro industrial 

aplicado a um único produto cuja marca deverá ser objeto da cessão) e não a 

outros direitos de propriedade industrial aplicáveis ou passíveis de ser aplicados 
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para outros produtos não alcançados pelo TCD (por exemplo, patente de 

processo de fabricação de diversos produtos, entre eles, um cuja marca deverá 

ser alienada).  

 

Pode-se, também, verificar, no caso em tela, certa convergência entre o princípio 

da especialidade das marcas, oriundo do direito de propriedade industrial163, e o 

conceito de mercado relevante, típico do direito da concorrência, bem como uma 

transposição harmônica do princípio da especialidade das marcas no campo do 

direito de propriedade industrial para a defesa da concorrência, vez que não faria 

nenhum sentido privar o titular do uso de uma marca, registrada em várias 

classes, em mercados relevantes nos quais ele não possua participação de 

mercado que lhe possibilite o exercício abusivo de poder econômico.  

 

Se, para o direito da propriedade industrial, o fenômeno da especialidade das 

marcas, traduzido em princípio, significa que a proteção conferida pelo registro é 

limitada à classe na qual foi registrada, para o direito da concorrência, este 

mesmo fenômeno revela que determinada marca, ainda que registrada e usada 

pelo titular em diversas classes do ponto de vista da propriedade industrial, pode 

não apresentar efeitos equivalentes concorrenciais nos diversos mercados 

relevantes. Coaduna-se, portanto, especialmente neste ponto, com a solução 

                                                 
163 Na lição de Denis Borges Barbosa, para o direito de propriedade industrial, “um dos princípios 
básicos do sistema marcário é o da especialidade da proteção: a exclusividade de um signo se 
esgota nas fronteiras do gênero de atividades que ele designa. Assim se radica a marca 
registrada na concorrência: é nos seus limites que a propriedade se constrói” (BARBOSA, Denis, 
Borges. A especialidade das marcas. Disponível em <denisbarbosa.addr.com/72.doc>. Acesso 
em 3.2.2012. 
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encontrada pelo CADE e agentes econômicos envolvidos na operação em 

comento, refletida no TCD, ao diferenciar os diversos mercados nos quais as 

mesmas marcas são utilizadas e prazos de suspensão de uso dessas marcas 

em cada um deles.  

 

Por fim, não há como não destacar que se extrai também do caso em questão 

um forte e expresso direcionamento axiológico e principiológico do direito da 

concorrência à defesa do consumidor. Nesse diapasão, entre as próprias 

justificativas de celebração do TCD, está que “faz parte dos objetivos da 

autoridade da concorrência prevenir danos aos consumidores brasileiros, 

caracterizados entre outros aspectos por aumento de preços que gera, ademais, 

inflação e compromete a renda real dos cidadãos”.  

 

 

3.4 RECUSA EM LICENCIAR DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL À 

LUZ DO DIREITO DA CONCORRÊNCIA 

 

Aferir se a recusa unilateral de licenciar um direito de propriedade industrial pode 

gerar responsabilização antitruste implica questionar se o titular desse direito 

teria concedido a licença se não detivesse poder de mercado. Tal exercício 

revela-se, a toda evidência, subjetivo, impreciso e facilmente contestável, pois 

carrega em si forte caráter especulativo.  
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A ausência de disposições legais claras e precedentes jurisprudenciais no Brasil 

que tracem parâmetros objetivos para esta análise poderia levar à impressão de 

que a recusa de determinado agente econômico em licenciar um direito de 

propriedade industrial poderia ser interpretada quase automaticamente como 

aproveitamento indevido de poder de mercado e, nesse passo, configurar 

infração da ordem econômica.  

 

Vislumbra-se, contudo, que o agente econômico investigado pode sempre 

justificar a conduta indicando outras situações em que deixou de licenciar 

direitos de propriedade industrial em mercados nos quais não é dominante; 

alegando que, naquele segmento tecnológico, o licenciamento de direitos não é 

prática usual ou não traz eficiências tecnológicas ou econômicas ou, ainda, 

apresentando outras razões de natureza técnica ou comercial que evidenciem a 

autoexploração como a forma mais eficiente de extrair o máximo daquela 

tecnologia, até porque, em determinados mercados, pode ser difícil identificar 

outro agente econômico que possua potencial tecnológico, instalações fabris 

adequadas, recursos humanos capacitados ou condições naturais favoráveis 

para o desenvolvimento daquela atividade, ainda que o agente econômico titular 

da tecnologia esteja disposto a transferir o know-how necessário a sua 

exploração. 

 

Não se está aqui a defender que o direito de propriedade, seja material, seja 

imaterial – como é o caso da propriedade industrial –, é absoluto, e tampouco 
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que não deva ele realizar sua função social. Conforme manifestado 

anteriormente, o direito existe para servir o sujeito de direito e não o contrário. O 

mesmo ocorre com a tecnologia e os benefícios dela extraído. Serve ela, 

precipuamente, para resolver problemas técnicos da vida em sociedade, ampliar 

o bem-estar do consumidor e elevar a dignidade humana.  

 

No Brasil, o direito de propriedade industrial, como já destacado, foi formalmente 

inserido na Constituição Federal, cujo artigo 5° dispõe sobre direitos e garantias 

fundamentais. O direito de propriedade industrial resulta de diversos fatores 

objetivos já elencados neste estudo, mas, por uma perspectiva subjetiva, 

decorre também de uma atividade inventiva, oriunda do intelecto humano. Não 

se ignora que, hodiernamente, no mais das vezes, patentes não nascem mais 

unicamente da produção intelectual de indivíduos isoladamente considerados, 

mas resultam de atividade coletiva levada a cabo em centros de pesquisa e 

desenvolvimento, o que não subtrai, absolutamente, o profundo vínculo pessoal, 

intelectual, moral e, por vezes, até mesmo emocional e afetivo que liga o(s) 

inventor(es) à invenção. Não é à toa que, não raro, o inventor acredita piamente 

que sua invenção possui méritos, atributos e adjetivos que terceiros, mesmo de 

boa-fé, não conseguem enxergar.  

 

Ante os princípios da razoabilidade, igualdade proporcional e dignidade humana, 

mostra-se, pois, descabido dispensar tratamento jurídico equânime à recusa 
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unilateral em licenciar um direito de propriedade industrial e realizar qualquer 

outro negócio jurídico. 

 

A respeito, oportuno trazer à colação a lição de José Afonso da Silva de que: 

Aristóteles vinculou a ideia de igualdade à ideia de justiça, mas, nele, 
trata-se da igualdade de justiça relativa que dá a cada um o seu, uma 
igualdade – como nota Chomé – impensável sem a desigualdade 
complementar e que é satisfeita se o legislador tratar igual os iguais e 
de maneira desigual os desiguais.164 

 

E nem se diga que esse comando se dirige apenas em sentido formal ao 

legislador e órgãos da Administração Pública no exercício do poder normativo no 

sentido de que normas jurídicas não façam distinções não autorizadas pela 

Constituição Federal. Ao contrário, o princípio da igualdade proporcional aplica-

se também à atividade administrativa desempenhada pelas autoridades de 

defesa da concorrência, haja vista que, no Brasil, tanto a: 

 

doutrina como a jurisprudência já firmaram, há muito a orientação de 
que a igualdade perante a lei tem o sentido que, no exterior, se dá a 
expressão igualdade na lei, ou seja: o princípio tem como destinatários 
tanto o legislador como os aplicadores da lei.165 

 

Com efeito, é inconteste que, deparando-se com situações desiguais – como a 

recusa em licenciar um direito de propriedade industrial e a recusa em realizar 

qualquer outro negócio jurídico –, deva o órgão antitruste dispensar-lhes 

tratamento jurídico diferenciado. Em outras palavras, o licenciamento de direitos 

de propriedade industrial, na condição de direitos fundamentais, pode estar 

                                                 
164 SILVA, J.A., Op. cit., p. 213. 
165 Idem, p. 215. 
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sujeito a questões de foro íntimo do inventor a ser consideradas pelas razões 

acima, além de uma infinidade de outras particularidades que podem inviabilizar 

ou tornar a operação contraproducente, tais como a impossibilidade técnica de 

licenciamento da tecnologia em prazo razoável e exequível, a inaptidão de 

eventuais interessados para receber a tecnologia licenciada, a existência de 

barreiras regulatórias e ineficiências decorrentes de eventual licenciamento para 

o escoamento da produção.  

 

Ante o exposto, à luz do direito brasileiro, uma alegação de infração da ordem 

econômica em função de recusa unilateral em licenciar um direito de 

propriedade industrial deveria apresentar chances muito reduzidas de prosperar. 

Ademais, já existe no ordenamento jurídico pátrio um mecanismo específico, 

embora de natureza drástica e radical, a ser implementado em casos 

excepcionais, para imposição de licenciamento de patentes sem a vontade do 

titular, que é o licenciamento compulsório.  

 

 

3.5 HIPÓTESES DE LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO NÃO RESULTANTES 

DE ABUSO DE PODER ECONÔMICO E IMPLICAÇÕES DO PONTO DE VISTA 

ANTITRUSTE 

 

Preliminarmente, esclareça-se que, diferentemente do que comumente se afirma 

no meio jurídico brasileiro, o licenciamento compulsório não anula os efeitos da 

patente, ou seja, ela continua oponível contra terceiros infratores que não o 
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licenciado, continua podendo ser explorada diretamente pelo titular e permanece 

garantido ao licenciante o direito de ser remunerado pela exploração econômica 

da patente pelo licenciado.  

 

O ordenamento jurídico brasileiro contempla basicamente quatro hipóteses de 

licenciamento compulsório de patentes, quais sejam, por abuso de poder 

econômico, por falta de uso ou não atendimento da demanda, em caso de 

patentes dependentes ou em caso de emergência nacional ou interesse público.  

 

Como a primeira já foi abordada acima ao discorrer sobre a legislação da 

experiência brasileira no tocante às relações entre direito da propriedade 

industrial e defesa da concorrência, agora serão vistas as últimas três 

modalidades de licenciamento compulsório de patentes na medida necessária 

(ainda que relativamente extensa) para melhor contextualizar os pontos de 

interseção desses institutos jurídicos e o direito concorrencial, haja vista ser esse 

o objeto primário do presente estudo.  

 

O licenciamento compulsório por falta de uso ou não atendimento da demanda é 

previsto pelo artigo 68, incisos II e III, da LPI, consoante o qual: 

 

o titular ficará sujeito a ter sua patente licenciada compulsoriamente em 
razão da “não exploração do objeto da patente no território brasileiro 
por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, 
a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos 
de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação [ou 
quando a comercialização do produto patenteado ou fabricado 
mediante processo patenteado] não satisfizer às necessidades do 
mercado.  
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De fato, patentes foram feitas para ser exploradas e atender à demanda do 

mercado. Patentes também encerram em si uma relação de troca entre o 

inventor e a sociedade civil: o inventor revela a invenção para futura livre 

exploração, e a sociedade civil lhe garante um direito de exclusividade 

temporária para exploração da invenção. O ciclo é rompido quando o inventor 

deixa injustificadamente de explorar a invenção; e aí reside o principal 

fundamento teórico do licenciamento compulsório por falta de uso ou não 

atendimento das necessidades do mercado: a sociedade civil tem direito a se 

beneficiar do resultado inventivo, e a inovação deve promover o progresso local 

e desenvolvimento científico nacional.166 Se a invenção permanece escondida, a 

relação de troca não se efetiva. 

 

É inconteste que a exploração econômica de uma patente pode trazer inúmeros 

benefícios ao país, entre eles, vale citar: geração de empregos diretos e 

indiretos, maximização do arrecadamento de tributos, aumento da qualificação 

técnica de recursos humanos, contribuição para o desenvolvimento científico 

nacional e geração de recursos financeiros que estimulam e movimentam a 

economia. Note-se, todavia, que o dispositivo legal em testilha acertadamente 

prevê a inviabilidade econômica como justificativa para que determinado agente 

econômico deixe de explorar uma patente de sua titularidade em território 

nacional. 

                                                 
166 Esta formulação teórica encontra fundamento no artigo 5° da Constituição Federal, que reza: 
“a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, 
bem como à proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes das 
empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento 
tecnológico e econômico do País”. 
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Embora não haja critérios que definam objetivamente no que consiste 

inviabilidade econômica, andou bem o legislador brasileiro ao prever tal hipótese 

exceptiva; e talvez seja em razão disso que, até o momento, a experiência 

brasileira não traz no bojo nenhum exemplo prático de licenciamento 

compulsório por falta de uso ou não atendimento às necessidades do mercado.  

 

Numa economia globalizada, não raro os agentes econômicos, organizados em 

grupos empresariais, fabricam produtos em número limitado de plantas ao redor 

do planeta. Nesses casos, por razões logísticas, fiscais ou mesmo de condições 

naturais locais, mostra-se absolutamente impraticável instalar uma planta fabril 

em cada país onde o produto protegido por patente ou fabricado por processo 

patenteado é comercializado, até mesmo em função de ausência de escala. 

Acredita-se ter sido essa a razão que levou o legislador brasileiro a incluir 

expressamente no § 2°, do artigo 68, da LPI a previsão de que a licença 

compulsória por falta de uso somente poderá ser requerida por “pessoa com 

legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a 

exploração eficiente do objeto da patente, que deverá destinar-se, 

predominantemente, ao mercado interno”. Aliás, o legislador fora cuidadoso 

também ao fixar, no artigo 69 da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996 (LPI), 

ainda com conceitos vagos e um tanto imprecisos, que a licença compulsória por 

falta de uso: 

“não será concedida se, à data do requerimento, o titular: I – justificar o 
desuso por razões legítimas; II – comprovar a realização de sérios e 
efetivos preparativos para a exploração; ou III – justificar a falta de 
fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal.  
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A despeito disso, infelizmente a lei por si só não resolve as incorreções no plano 

fático e sua aplicação, na concretude, exige bom senso. 

 

Nesse sentido, a interpretação literal do artigo 68, incisos II e III, da LPI levaria a 

resultados diametralmente opostos àquele pretendido: ineficiência econômica, 

vez que o produto produzido pelo licenciado apenas para atendimento da 

demanda interna poderia acabar mais custoso que o outrora importado pelo 

titular da patente, e risco à própria manutenção do produto no mercado 

doméstico, seja porque o processo de licenciamento, do ponto de vista prático, 

pode ser complexo e moroso, seja porque, em caso de insucesso, o licenciante 

poderia não ter nenhum estímulo para continuar suprindo o mercado local.  

  

A questão evidencia-se, portanto, complexa e não comporta avaliação simplista 

baseada unicamente na interpretação literal do dispositivo legal. Por essa razão, 

entende-se que a fundamentação de eventual alegação de exercício de poder 

de mercado e, consequentemente, infração da ordem econômica simplesmente 

pelo fato de o produto patenteado ou fabricado mediante processo protegido por 

patente, ainda que o licenciante se tenha recusado unilateralmente a conceder 

licença voluntária para exploração do objeto da patente, requereria produção 

probatória extraordinária extensa e complexa e, mesmo nesse caso, o mercado 

doméstico poderia ser o maior prejudicado.  
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O artigo 70 da LPI prevê o licenciamento compulsório em casos da assim 

chamada “patente dependente”, ao estabelecer que: 

 

a licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente, 
se verificarem as seguintes hipóteses: I – ficar caracterizada situação 
de dependência de uma patente em relação à outra; II – o objeto de 
patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação 
à patente anterior; e III – o titular não realizar acordo com o titular da 
patente dependente para exploração da patente anterior. 

 

 O próprio § 1° do mesmo dispositivo conceitua a expressão “patente 

dependente” como “aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da 

utilização do objeto da patente anterior”. 

 

O instituto jurídico da patente dependente traz consigo uma situação inusitada e 

boa oportunidade para esclarecer um equívoco conceitual muito comum até 

mesmo no meio jurídico: diferentemente do registro de marca167, a concessão de 

uma patente não assegura ao titular o direito de utilizá-la, quer do ponto de vista 

regulatório – em mercados regulados, como o farmacêutico, por exemplo, a 

despeito de anuência prévia concedida pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA168), a concessão de uma patente não exime a necessidade 

imperiosa de que seja concedido o registro sanitário competente para 

                                                 
167 O artigo 129 da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial Brasileira 
– LPI) reza que “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, 
conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o 
território nacional, (...)”. 
168 O artigo 229C da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial 
Brasileira – LPI) dispõe que “a concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos 
dependerá da prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA”. 
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comercialização do produto no Brasil169 –, quer do ponto de vista do direito de 

propriedade industrial. Isso porque é perfeitamente factível que seja concedida 

patente a determinado agente econômico que preencha integralmente os 

requisitos de patenteabilidade, porém que, se explorada comercialmente sem 

prévio consentimento, infringirá patente anteriormente concedida a outro agente 

econômico. De qualquer forma, como citado acima, para que seja admitida a 

licença compulsória em caso de patente dependente, é necessário que o 

interesse demonstre que todas as formas conhecidas de realizar a invenção 

protegida pela patente mais recente configurem infração da patente anterior; 

caso contrário, restaria absolutamente desnecessária a adoção de medida 

extrema como o licenciamento compulsório.  

 

A casuística brasileira também é inexistente em relação a esta modalidade de 

licenciamento compulsório e, no que concerne ao direito da concorrência, parece 

ainda mais interessante do que a licença compulsória por falta de uso. Nesse 

sentido, urge indagar se a recusa unilateral de licenciamento voluntário de uma 

patente anterior em favor de outro agente econômico, titular de uma patente 

dependente, posteriormente concedida para uma tecnologia relacionada, pode 

configurar infração da ordem econômica e gerar responsabilização antitruste.  

 

                                                 
169 A Lei n° 6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que 
ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, 
Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos estabelece, em seu artigo 12, que “nenhum dos 
produtos de que trata esta Lei, inclusive os importados, poderá ser industrializado, exposto à 
venda ou entregue ao consumo antes de registrado no Ministério da Saúde”.  
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A questão é polêmica; e, a não ser que a operação gere eficiência para ambas 

as partes, o ambiente competitivo entre concorrentes provavelmente não 

facilitará o licenciamento voluntário de uma patente anterior em favor de 

concorrente para exploração da tecnologia protegida por uma patente posterior. 

Ao deparar com situações como essa, entende-se que a autoridade de defesa 

da concorrência deveria, antes de mais nada, averiguar se o titular da patente 

posterior procurou chegar a um acordo com o titular da patente anterior em 

termos razoáveis e que gerariam eficiências ao agente econômico titular da 

patente precedente. Se o licenciamento voluntário da patente anterior geraria 

eficiência apenas para o agente econômico titular da patente posterior, a recusa 

unilateral em efetuar o negócio jurídico não pode gerar responsabilização 

antitruste, pois ninguém está obrigado a realizar operações comercias 

manifestamente contrárias ao próprio negócio.  

 

Ademais, há que aferir a boa-fé do agente econômico titular da patente posterior, 

que, ao desenvolver e conceber a invenção, sabia ou deveria saber previamente 

que a exploração econômica infringiria direitos de propriedade industrial de 

terceiro e, portanto, seria necessário chegar a um consenso com o titular da 

patente anterior. Se não envidou nenhum esforço nesse sentido durante o 

processo de desenvolvimento, o fez por própria conta e risco.  
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Por fim, resta discorrer sobre o licenciamento compulsório em caso de 

emergência nacional ou interesse público e suas relações com o direito da 

concorrência. O artigo 71 da LPI dispõe que: 

 

nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em 
ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu 
licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de 
ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a 
exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular.  

 

O dispositivo legal acima referenciado foi regulamentado pelo Decreto n° 3.201, 

de 6 de outubro de 1999, cujo §1°, do artigo 2°, conceitua emergência nacional 

“o iminente perigo público, ainda que apenas em parte do território nacional”. 

Situações de emergência nacional são ou deveriam ser provocadas por 

extraordinárias, provocadas por circunstâncias totalmente alheias à vontade do 

titular da patente, tais como enchentes ou outras catástrofes. Parece que esta 

modalidade de licenciamento compulsório é de menor interesse para a defesa 

da concorrência. 

 

Já sobre o licenciamento compulsório por interesse público, o §2°, do artigo 2°, 

do mencionado decreto fixa que se consideram “de interesse público os fatos 

relacionados, dentre outros, à saúde pública, à nutrição, à defesa do meio 

ambiente, bem como aqueles de primordial importância para o desenvolvimento 

tecnológico ou sócio- econômico do país”.  
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É curioso notar que o Decreto n° 3.201, de 6 de outubro de 1999, previu, no 

artigo 5°, §1°, que: 

 

o ato de licença compulsória poderá também estabelecer a obrigação 
de o titular transmitir as informações necessárias e suficientes à efetiva 
reprodução do objeto protegido e os demais aspectos técnicos 
aplicáveis ao caso em espécie, observando-se, na negativa, o disposto 
no art. 24 e no Título I, Capítulo VI, da Lei n° Lei n° 9.279, de 1996. 

 

 Em outras palavras, na prática, o decreto criou, sem base legal, a figura jurídica 

do licenciamento compulsório do know-how. Compreende-se que o 

licenciamento compulsório de uma patente por interesse público poderia ser 

pouco efetivo se a concretização do produto protegido envolvesse outras etapas 

ou segredos de negócio não revelados no relatório ou quadro reivindicatório da 

patente licenciada. Todavia, é evidente que o artigo 5°, §1°, do Decreto n° 3.201 

foi muito além da regulamentação do artigo 71 da LPI; e, nesse ponto, padece 

de evidente inconstitucionalidade, tendo em vista que nem a Constituição 

Federal tampouco a Lei, em momento algum, obrigam agentes econômicos a 

aceitar a licença compulsória de seus segredos de negócio.  

 

Ademais, quando se aborda o tema do licenciamento compulsório por interesse 

público no Brasil, ainda que perfunctoriamente, não se pode deixar de fazer 

referência ao caso prático envolvendo o medicamento antirretroviral composto 

pelo princípio ativo Efavirenz. Nesse sentido, em 4 de maio de 2007, fora 

publicado o Decreto n° 6.108, de 4 de maio de 2007, pelo qual a União Federal 

concedeu, de ofício, o licenciamento compulsório por interesse público das 
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patentes brasileiras PI 1100250-6 e PI 9608839-7, o qual dispõe, no artigo 3º, 

caput, que: 

o titular das patentes licenciadas no art. 1° está obrigado a 
disponibilizar ao Ministério da Saúde todas as informações necessárias 
e suficientes à efetiva reprodução dos objetos protegidos, devendo a 
União assegurar a proteção cabível dessas informações contra a 
concorrência desleal e práticas comerciais desonestas.  

 

O tema relativo ao licenciamento compulsório de patentes por interesse público 

é vastíssimo e, para que não se perca de vista o objeto precípuo deste estudo, 

limita-se às considerações acima, pois, embora riquíssima do ponto de vista do 

direito material da propriedade industrial à luz do direito constitucional (sobretudo 

no que tange à indagação se interesse público secundário de natureza 

meramente econômica pode ensejar licenciamento compulsório, vez que 

licenças compulsórias não são mecanismos para baixar preços) e também do 

direito administrativo, esta modalidade de licenciamento compulsório apresenta 

menos pontos de intersecção com o direito antitruste, vez que se aplica a casos 

em que a interessada no licenciamento é a União Federal, pessoa jurídica de 

direito público – e não um agente econômico que concorre diretamente com o 

licenciante –, e é concedido por razões que independem completamente de 

qualquer conduta do agente econômico titular da patente, a quem incumbirá 

apenas aceitá-lo ou questioná-lo judicialmente, se entender que o licenciamento 

fora concedido em desacordo com a lei.  

 

O único ponto que parece suscitar algum questionamento do ponto de vista do 

direito da concorrência diz respeito à possibilidade de não atendimento do 
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interesse público, ou necessidade ocasionada por situação de emergência 

nacional, ou, ainda, a recusa unilateral em licenciar voluntariamente uma patente 

nessas circunstâncias infringir a ordem econômica e, portanto, gerar 

responsabilização antitruste.  

 

Parece claro que o desatendimento a uma situação de emergência nacional não 

pode ser considerado como violação à defesa da concorrência, quer porque se 

tenha dado em função de circunstâncias totalmente alheias à vontade do titular 

da patente, quer porque, por constituir fato imprevisto, não se poderia exigir do 

titular que estivesse preparado para o atendimento da demanda, quer porque 

para o titular pode ser inviável ou impossível atendê-la, ainda que esteja 

disposto a fazê-lo. No que se refere ao licenciamento compulsório por interesse 

público por si só, igualmente não se vislumbra nenhuma infração da ordem 

econômica, pois a circunstância fática que a justifica não diz respeito às relações 

de concorrência travadas no mercado relevante em que o titular da patente atua, 

mas uma medida extrema adotada de acordo com as políticas governamentais.  

 

Por fim, no que se refere à recusa unilateral em licenciar voluntariamente uma 

patente antes que seja decretado o licenciamento compulsório por interesse 

público, vale notar que o artigo 31 do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de 

Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, do qual o Brasil é signatário, 

estabelece que, quando forem legalmente previstos usos sem a autorização do 

titular da patente (hipótese em que se enquadra o licenciamento compulsório): 
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esse uso só poderá ser permitido se o usuário proposto tiver 
previamente buscado obter autorização do titular, em termos e 
condições comerciais razoáveis, e que esses esforços não tenha sido 
bem sucedidos num prazo razoável. Essa condição pode ser 
dispensada por um Membro em caso de emergência nacional ou outras 
circunstâncias de extrema urgência ou em casos de interesse público 
não-comercial.  

 

 Com efeito, a rigor, a licença compulsória por interesse público pressupõe que 

tenha sido previamente proposto ao titular da patente o licenciamento voluntário 

em termos razoáveis. Todavia, acredita-se que muito dificilmente a recusa do 

titular da patente em conceder o licenciamento voluntário poderia constituir ilícito 

antitruste, seja porque a noção de razoabilidade se revela extremamente 

subjetiva, seja porque o titular da patente pode não ter aceitado a proposta de 

licenciamento voluntário por impossibilidade prática de atender à demanda ou 

porque este ato, em última instância, não tenha por objeto ou não possa produzir 

quaisquer dos efeitos elencados no artigo 20 da Lei n° 8.884, de 11 de junho de 

1994, repetidos integralmente no artigo 36 da Lei nº. 12.529, de 30 de novembro 

de 2011.170  

 

3.5.1 Contratos de tecnologia e defesa da concorrência 

 

Vale, ainda, discorrer acerca dos contratos de tecnologia como importante ponto 

de abertura da propriedade industrial para a defesa da concorrência.  

 

                                                 
170 “Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob 
qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, 
ainda que não sejam alcançados: I – limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre 
concorrência ou a livre iniciativa; II – dominar mercado relevante de bens ou serviços; III – 
aumentar arbitrariamente os lucros; e IV – exercer de forma abusiva posição dominante”. 
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Em caráter propedêutico, não se pode deixar de notar a profunda e peculiar 

diferença entre a importância que outras jurisdições – tais como aquelas 

discorridas neste estudo – conferem às licenças de exploração de direitos de 

propriedade industrial do ponto de vista antitruste e a relevância dispensada à 

questão no Brasil. Embora o tema tenha servido praticamente como base para o 

desenvolvimento do estudo das relações entre propriedade industrial e defesa 

da concorrência em outros ordenamentos jurídicos, no direito brasileiro, a 

experiência não registra nenhum caso particularmente relevante especificamente 

sobre contratos de tecnologia, quer no controle de atos de concentração, quer 

no âmbito investigativo de condutas abusivas.  

 

O artigo 211 da LPI dispõe que “o INPI fará o registro dos contratos que 

impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para 

produzirem efeitos em relação a terceiros”.   

 

Tal função decorre historicamente da Lei nº. 5.648, de 11 de dezembro de 1970, 

e do Ato Normativo nº. 15, de 11 de setembro de 1975, que atribuíram ao INPI 

competência para intervir nesses contratos e promover a absorção tecnológica 

necessária para o desenvolvimento econômico do país. Tal ingerência da 

Administração Pública nos contratos privados envolvendo tecnologia vem 

obedecendo, desde a década de 1970, aos ditames da política industrial voltada 
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ao crescimento econômico, resultando, por outro lado, na limitação da liberdade 

de contratar das partes.171  

 

No Brasil, a averbação de contratos de tecnologia pelo INPI: (i) exige que o 

contrato produza efeitos em relação a terceiros; (ii) serve para legitimar 

pagamentos deles decorrentes para o exterior, observadas as disposições legais 

vigentes; e (iii) para permitir, quando for o caso, a dedutibilidade fiscal, 

respeitadas as normas previstas na legislação específica. São averbáveis os 

contratos que impliquem transmissão de informações tecnológicas e/ou outorga 

de uso de direitos de propriedade industrial, entre eles, os contratos de licença 

de uso de marca, exploração de patentes e desenhos industriais, fornecimento 

de tecnologia, prestação de serviços de assistência técnica e científica e de 

franquia, este último opcional. Vale notar que a eficácia interpartes do contrato 

independe da averbação pelo INPI, o que não ocorre em relação a terceiros.172  

 

A referida regulamentação, notadamente caracterizada por forte dirigismo 

estatal, estabelecia diversas regras e condições a ser observadas pelas partes 

e, destarte, tornava o processo de averbação moroso e burocrático, tendo em 

vista a elevada discricionariedade conferida ao INPI, então guardião do 

desenvolvimento tecnológico.  

 

                                                 
171 BIGLER, DANNEMANN SIEMSEN; MOREIRA, IPANEMA. Propriedade Intelectual no Brasil. 
Rio de Janeiro : Renovar, 2000. p. 429. 
172 Art. 137 da LPI: “As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de 
sua publicação”. 



185 
 

Desde a década de 1990, porém, o tema relativo a contratos de tecnologia vem 

sendo gradativamente desregulamentado. Entre as principais alterações, cite-se 

a edição do Ato Normativo nº. 120, de 17 de dezembro de 1993, cujo artigo 5º 

rezava que: 

não poderá, destarte, o INPI recusar averbação com base em alegada 
violação de legislação repressora de concorrência desleal, legislação 
“anti-trust” ou relativa a abuso de poder econômico, de proteção ao 
consumidor e outras, facultada ao INPI a opção de alertar as partes 
quanto aos aspectos legais pertinentes.  

 

Apesar de ter sido expressamente revogadas, as regras e condições 

introduzidas pelos Atos Normativos 15/75 e 120/93 são as mais utilizadas pelos 

examinadores do INPI para justificar atos administrativos na área de contratação 

tecnológica.173  

 

Embora teoricamente se refiram à concorrência desleal e, portanto, tenham por 

objeto relações de concorrência em âmbito privado, os artigos 40.1 e 40.2 do 

Acordo TRIPs retromencionado revelam o contrato de tecnologia como 

importante ponto de conexão entre propriedade industrial e defesa da 

concorrência. Narram, os referidos dispositivos, que: 

 

os Membros concordam que algumas práticas ou condições de 
licenciamento relativos a direitos de propriedade intelectual que 
restringem a concorrência podem afetar adversamente o comércio e 
impedir a transferência e a disseminação de tecnologia [e que] 
nenhuma disposição deste Acordo impedirá que os Membros 
especifiquem em suas legislações condições ou práticas de 
licenciamento que possam, em determinados casos, constituir um 
abuso dos direitos de propriedade intelectual que tenha efeitos 
adversos sobre a concorrência no mercado relevante. 

                                                 
173 DANNEMANN SIEMSEN BIGLER & IPANEMA MOREIRA. Op. cit., p. 431. 
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Tendo em vista que tais comandos normativos não estabelecem a obrigação, 

para os países-membros, de rejeitar cláusulas anticompetitivas em contratos de 

tecnologia, para Denis Borges Barbosa: 

 

embora TRIPs empreste legitimidade internacional à rejeição de certas 
cláusulas restritivas, tal acordo não dá qualquer autoridade nem 
fornece nenhum poder legal aos órgãos nacionais de concorrência ou 
propriedade intelectual para analisar e objetar os contratos que 
contenham tais cláusulas.174 

 

Para o jurista cisplatino Carlos Correa, a fim de aferir a lesividade à qual o artigo 

40.2 do Acordo TRIPs faz alusão, deve-se investigar a ocorrência, caso a caso, 

de dois requisitos: que a prática constitua abuso de direitos de propriedade 

intelectual e que tenha efeito negativo sobre a concorrência no mercado 

correspondente.175  

 

Denis Borges Barbosa propõe que, uma vez verificados os requisitos legais para 

submissão ao crive antitruste176, deve o contrato de tecnologia, enquanto ato de 

                                                 
174 BARBOSA, DB. Op. cit.b. 2.2012, p. 7.  
175 CORREA, Carlos. El comercio de tecnología: aspectos jurídicos, transferencia, licencia y 
know-how. In: Revista del Derecho Industrial, nº. 30, Buenos Aires, 1988.  
176 Lei nº. 8.884/94: “Art. 54. Os atos, sob qualquer forma manifestados, que possam limitar ou 
de qualquer forma prejudicar a livre concorrência, ou resultar na dominação de mercados 
relevantes de bens ou serviços, deverão ser submetidos à apreciação do CADE. 
§ 1º O CADE poderá autorizar os atos a que se refere o caput, desde que atendam as seguintes 
condições: 
I – tenham por objetivo, cumulada ou alternativamente: a) aumentar a produtividade; b) melhorar 
a qualidade de bens ou serviço; ou c) propiciar a eficiência e o desenvolvimento tecnológico ou 
econômico; 
II – os benefícios decorrentes sejam distribuídos equitativamente entre os seus participantes, de 
um lado, e os consumidores ou usuários finais, de outro; III – não impliquem eliminação da 
concorrência de parte substancial de mercado relevante de bens e serviços; IV – sejam 
observados os limites estritamente necessários para atingir os objetivos visados. 
§ 2º Também poderão ser considerados legítimos os atos previstos neste artigo, desde que 
atendidas pelo menos três das condições previstas nos incisos do parágrafo anterior, quando 
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concentração não clássico – ou seja, que não enseja transferência de 

participação societária –, ser notificado à autoridade brasileira de defesa da 

concorrência e que os parâmetros estabelecidos pelo artigo 40.2 do Acordo 

TRIPs deveriam ser utilizados para identificar quais seriam as cláusulas 

restritivas em contratos de tecnologia. Todavia, consoante o referido autor, tendo 

em vista os princípios da legalidade e da moralidade que regem o direito 

administrativo no Brasil, cumpriria ao INPI, ao deparar com cláusulas com efeitos 

anticompetitivos, recusar-se ao registro de averbação, salvo emenda das 

partes.177 Proceder-se-ia, portanto, a uma primeira verificação, à luz do direito da 

propriedade industrial, quanto à abusividade ou não das cláusulas contratuais e, 

se identificado o abuso, prosseguir-se-ia com a análise pelo ponto de vista 

concorrencial.  

 

A primeira aferição seria de competência do INPI e a segunda do CADE. O INPI, 

ao concluir pela abusividade, determinaria a emenda do contrato de tecnologia 

                                                                                                                                                  
necessários por motivo preponderantes da economia nacional e do bem comum, e desde que 
não impliquem prejuízo ao consumidor ou usuário final. 
§ 3o Incluem-se nos atos de que trata o caput aqueles que visem a qualquer forma de 
concentração econômica, seja através de fusão ou incorporação de empresas, constituição de 
sociedade para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário, 
que implique participação de empresa ou grupo de empresas resultante em vinte por cento de 
um mercado relevante, ou em que qualquer dos participantes tenha registrado faturamento bruto 
anual no último balanço equivalente a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais)”. 
Lei nº. 12.529/11: “Art. 88. Serão submetidos ao CADE pelas partes envolvidas na operação os 
atos de concentração econômica em que, cumulativamente:  
I – pelo menos um dos grupos envolvidos na operação tenha registrado, no último balanço, 
faturamento bruto anual ou volume de negócios total no País, no ano anterior à operação, 
equivalente ou superior a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais); e  
II – pelo menos um outro grupo envolvido na operação tenha registrado, no último balanço, 
faturamento bruto anual ou volume de negócios total no País, no ano anterior à operação, 
equivalente ou superior a R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).  
§ 1o Os valores mencionados nos incisos I e II do caput deste artigo poderão ser adequados, 
simultânea ou independentemente, por indicação do Plenário do CADE, por portaria 
interministerial dos Ministros de Estado da Fazenda e da Justiça”.  
177 BARBOSA, D.B. Op. cit. b. 1.2.2012, p. 7. 
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ou, em hipótese de recusa, o submeteria ao CADE, vez que não há hierarquia 

entre INPI e CADE e também porque o que é abusivo do ponto de vista da 

propriedade industrial pode não sê-lo do ponto de vista antitruste ou vice-versa. 

Permitir-se-ia ao INPI o juízo de conveniência ou oportunidade da contratação, 

tendo em vista os interesses gerais do desenvolvimento econômico e social do 

país, mas não reequilibrar as potencialidades negociais ou afirmar a política 

industrial vigorante.  

 

Data maxima venia, permite-se divergir do entendimento esposado pelo referido 

jurista.  

 

A um, porque não se concebe que recursos públicos sejam investidos para duas 

autarquias federais executar o mesmo serviço público, quiçá por idêntica ótica. 

Melhor seria se tais recursos – financeiros e humanos – fossem empregados 

para o aperfeiçoamento de atividades de competência privativa do INPI, tais 

como reduzir o backlog para concessão de direitos de propriedade industrial no 

Brasil e a melhoria, em termos gerais, dos serviços prestados pelo órgão.  

 

A dois, porque a Lei n. 5.648/70, que criou o INPI, estabelece, no artigo 2º, que: 

 

o INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as 
normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua 
função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se 
quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de 
convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade 
industrial.  
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 Na lição de Maria Sylvia Zanella di Pietro: 

 

a especialização dos fins ou atividades coloca a autarquia entre as 
formas de descentralização administração por serviços ou funcional, 
distinguindo-se da descentralização territorial; a autarquia desenvolve 
capacidade específica para a prestação de serviço determinado (...). O 
reconhecimento da capacidade específica das autarquias deu origem 
ao princípio da especialização, que as impede de exercer atividades 
diversas daquelas para as quais foram instituídas.178 

 

Destarte, a análise de eventual lesividade concorrencial não faz parte do rol das 

competências atribuídas ao INPI. 

 

 A três, porque não parece verossímil acreditar que, do ponto de vista prático, o 

INPI realmente poderia analisar a eventual abusividade de determinada cláusula 

contratual exclusivamente do ponto de vista do direito da propriedade industrial 

sem considerar nenhum aspecto de natureza antitruste e, ainda que o fizesse, 

tal análise em nada contribuiria para que se evitasse a celebração de pactos 

tecnológicos com efeitos anticompetitivos.  

 

A quatro, porque, como lamentavelmente sói acontecer no Brasil, a adoção de 

tal prática certamente ensejaria a judicialização dos contratos de tecnologia, em 

claro prejuízo à eficiência, celeridade e segurança jurídica necessárias ao bom 

andamento das relações jurídicas de conteúdo econômico no âmbito empresarial 

brasileiro, estas sim fundamentais ao desenvolvimento econômico do país.  

 

                                                 
178 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 
355.  
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Por fim, ainda no que se refere ao entendimento adotado pelo jurisconsulto 

brasileiro em tela no sentido de que a disciplina interventiva do INPI teria como 

justificativa o reconhecimento de que já interesse público na transferência de 

tecnologia, vale destacar que não parece ser necessário atribuir ao INPI a 

competência de analisar aspectos pseudoconcorrenciais – ainda que ditos como 

sendo de direito de propriedade industrial – para que se reconheça o interesse 

público na transferência de tecnologia. Este reconhecimento já advém da 

necessidade de averbação e mesmo da submissão às autoridades antitrustes 

para o controle do ato de concentração, se preenchidos os requisitos legais, tal 

como já decidiu o próprio CADE, conforme segue: 

 

ATO DE CONCENTRAÇÃO – AQUISIÇÃO DE DIREITOS SOBRE O 
USO DE MARCAS – SUBMISSÃO AO CADE – OBRIGATORIEDADE- 
Os contratos de aquisição de direitos sobre o uso de marcas 
celebrados entre empresas concorrentes estão sujeitos à aprovação do 
CADE 179. 
CONTRATO DE FRANQUIA – OBRIGATORIEDADE DE 
APRESENTAÇÃO AO CADE NOS TERMOS DO ART. 54 DA LEI Nº 
8.884/94 – RECONHECIMENTO. Os contratos de franquia, bem como 
os de administração, consultoria ou qualquer outro entre fornecedores, 
devem ser submetidos ao CADE nos termos do artigo 54 da Lei da 
Concorrência. (...) Todavia, a possibilidade de domínio, pela Frenesius, 
de toda a cadeia de serviços, produtos e equipamentos para 
hemodiálise, através da exigência de preferência ou fidelidade pelas 
clínicas franqueadas aos produtos e equipamentos produzidos pela 
Frenesius, aventada pelos órgãos instrutores (SDE e SEAE), carece, 
pelo menos por enquanto, de base material para se configurar. A 
influência exercida pela Frenesius sobre as clínicas de hemodiálise 
alcança somente 4,6% do total das clínicas de hemodiálise no Brasil e 
8% do total dos pacientes.(...) Entendeu o plenário que os contratos de 
franquia e transferência de tecnologia firmados pela NMC com clínicas 
de hemodiálise, visando a implantação do sistema NMC de 
administração e controle, produziam no mercado efeitos de 

                                                 
179 Ato de Concentração nº 08012.000409/00-36, de 23 de agosto de 2000, Requerentes: 
Novartis Consumer Health Ltda. e Argos Colibri Artigos Infantis Ltda. In DOU de 19 de outubro 
de 2000, Seção 1, pág. 2. 
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concentração, podendo, potencialmente, limitar ou prejudicar a livre 
concorrência.(...) 180. 
INTEGRAÇÃO VERTICAL – SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET – 
CONTRATO DE FRANQUIA COM CLÁUSULA DE 
OBRIGATORIEDADE DE USO DE MARCA E DE EXCLUSIVIDADE 
DE VENDAS – RELAÇÃO VERTICAL RECONHECIDA – A previsão, 
em acordo de franquia, de obrigatoriedade do uso da marca pelo 
franqueado e de comercialização exclusiva dos produtos e serviços do 
franqueador configura integração vertical. 181 

 

Vale, ainda, destacar o Acordo de Cooperação Técnica firmado em 07 de junho 

de 2010, entre o INPI, a então SDE e o CADE.182 Conforme a cláusula terceira 

do referido acordo, tem ele o seguinte objeto: (i) prestação de consultoria, 

referente à definição de rotinas, diretrizes e normas de procedimento no 

tratamento conjunto de atos de concentração ou condutas anticoncorrenciais 

que envolvam propriedade intelectual; (ii) realização de estudos sobre as 

relações e interfaces entre propriedade intelectual e antitruste; (iii) realização e 

participação em eventos e seminários, inclusive objetivando o treinamento de 

servidores; (iv) disponibilização, em acervo compilado, dos estudos e análises 

dos processos instaurados; (v) troca de informação e de conhecimento técnico 

entre os respectivos corpos técnicos; e (vi), com base nas análises e estudos, 

elaboração de propostas normativas que conduzirão medidas integradas para a 

resolução dos casos.  

 

                                                 
180 Ato de Concentração nº 100/96, de 24 de março de 1999, Requerentes: Frenesius 
Laboratórios Ltda., NMC do Brasil Ltda. e Maia de Almeida Indústria e Comércio Ltda. In DOU de 
14de abril de 1999. 
181 Ato de Concentração nº 08012.004310/00-84, 21 de fevereiro de 2001, Requerentes: Terra 
Networks S/A e DPNET Soluções Internet Ltda. In DOU de 13 de março de 2001, Seção 1, pág. 
2. 
182 CADE. Op. cit.  
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Prevê, ainda, o parágrafo primeiro e segundo, da cláusula terceira, do acordo em 

questão que, iniciada uma investigação, a então SDE poderia oficiar ao INPI 

solicitando o compartilhamento das informações técnicas relativas a eventuais 

direitos de propriedade intelectual titularizados pelo agente econômico 

investigado ou por outro agente econômico com atuação no mercado relevante 

examinado. De outra parte, o parágrafo segundo, da mesma cláusula, reza que 

o INPI, quando no exercício de suas funções, deve verificar a existência de 

indícios de práticas restritivas à livre concorrência relativas à propriedade 

intelectual, quando oficiará à então SDE, dando conhecimento dos fatos e, 

querendo, poderá promover averiguações preliminares ou, se houver indícios 

suficientes de infração da ordem econômica, instaurar processo administrativo.  

 

Ainda que ora se refute, com arrimo nas razões acima, a intervenção do INPI na 

esfera antitruste, reconhece-se como salutar a cooperação entre este órgão e a 

autoridade de defesa da concorrência, tanto no controle de atos de 

concentração, quanto na investigação de condutas potencialmente lesivas à 

concorrência. Em especial, deve-se estimular a transferência de conhecimento 

técnico dos servidores do INPI às autoridades de defesa da concorrência em 

matéria de propriedade industrial, que pode ser – e, no mais das vezes, o é – 

decisivo para o perfeito entendimento do caso concreto, já que, muitas vezes, a 

abusividade ou não de uma conduta depende de conhecimento técnico não-

jurídico e não-econômico do qual a autoridade antitruste não dispõe.  
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Fato é que, do ponto de vista prático, o INPI, no exercício da atribuição relativa à 

averbação de contratos de tecnologia, não tem suscitado questões antitrustes 

nem sequer vem oficiando ao CADE. Se alguma infração de ordem econômica 

ocorrer em razão de um contrato de tecnologia ou se este não tiver sido 

submetido ao controle antitruste (sendo ele um ato de concentração não-

clássico), mesmo presentes os requisitos legais, deve o CADE, provocado ou de 

ofício, iniciar a investigação antitruste ou, no segundo caso, aplicar a multa 

devida pela não-submissão.  
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4 ANÁLISE PRINCIPIOLÓGICA 

 

4.1 FORMULAÇÃO TEÓRICA DE ROBERT ALEXY SOBRE COLISÃO DE 

PRINCÍPIOS 

 

4.1.1 Pertinência  

 

 

Valendo-se da orientação de Josef Esser, já citada no introito deste estudo, 

sobretudo no sentido de fornecer elementos para construção de uma justificação 

geral para o direito da propriedade industrial e o direito da concorrência, passa-

se à análise principiológica desses dois campos do conhecimento jurídico que 

constitui o outro principal objeto deste estudo.  

 

Não se ignora que princípios, dado o alto grau de generalidade e abstração, 

podem ser facilmente utilizados para fundamentar entendimentos 

diametralmente opostos e, como o próprio Josef Esser bem destaca, “a vagueza 

de ditos conceitos gerais é propícia a toda classe de abusos, na política e no 

Judiciário; uma expressão como ‘o princípio inspirador do artigo tal’ se presta 

facilmente a toda sorte de fundamentações superficiais”.183  

 

O princípio da dignidade humana constitui claro exemplo disso, primeiro porque, 

em tese, é inconteste e unânime que se trate de bem jurídico – de extraordinário 
                                                 
183 ESSER, J. Op. cit. 1961, p. 3. 
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conteúdo axiológico – a ser tutelado pelo direito e também porque pode ser 

invocado tanto para justificar maior grau de flexibilização de direitos de 

propriedade industrial sobretudo quando se refiram a produtos considerados 

essenciais, quanto para fazer valer o direito de exclusividade na plenitude, tendo 

em vista a profunda conexão que liga o inventor à invenção. Entende-se que 

isso se dá porque, de acordo com a própria formulação teórica de Alexy, 

princípios não encerram em si um mandamento definitivo, mas apenas prima 

facie. 

 

Diferentemente das regras, princípios representam razões que podem ser 

afastadas por outras razões a elas antagônicas; e a forma pela qual deve ser 

estabelecida a relação entre razão e contrarrazão não é prevista pelo próprio 

princípio.184  

 

Não é, pois, da mera apresentação dos princípios que regem o direito da 

propriedade industrial e o direito da concorrência que se espera extrair insumo 

teórico para explicar os pontos de afinidade e fricção entre as duas searas 

jurídicas. Ao contrário, a intenção é, uma vez compreendida a exata dimensão 

axiológica no âmago dos dois institutos, buscar e propor soluções baseadas nos 

próprios conflitos e convergências.  

 

                                                 
184 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Ed. Malheiros, 2008. Tradução de Virgílio 
Afonso da Silva. p. 104. 
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Utilizar-se-á, para tanto, quanto aos conflitos a ser identificados, a formulação 

teórica do jurista alemão Robert Alexy sobre conflitos de princípios. A doutrina 

de Alexy não é unânime, nem isenta de críticas por parte da comunidade 

jurídica. De qualquer forma, parte das críticas (aquelas que forem mais 

relevantes para este estudo acadêmico) serão devidamente apresentadas e 

tratadas quando da aplicação ao tema das relações entre direito da propriedade 

industrial e defesa da concorrência. 

 

Conforme repisado acima, não se espera que a proposta de aplicação da 

formulação teórica de Alexy conduza a uma verdade inexorável a respeito do 

tema. É apenas uma entre um sem-número de abordagens possíveis.  

 

Em verdade, em que pese não se exigir “da dissertação de mestrado o mesmo 

nível de originalidade e o mesmo alcance de contribuição ao progresso e 

desenvolvimento da ciência em questão”185, o objetivo maior ora perquirido 

consiste na proposta inédita na literatura jurídica brasileira de aplicação de uma 

metodologia científica já consolidada para explicar as relações entre direito da 

propriedade industrial e defesa da concorrência, em clara oposição a posições 

usualmente adotadas, carentes de fundamentação teórica e que tendem a 

construir o direito da propriedade industrial como um instituto nefasto ou um mal 

necessário e essencialmente contrário ao direito da concorrência.  

 

                                                 
185 SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico: diretrizes para o trabalho 
didático-científico na Universidade. São Paulo, Cortez & Moraes Ltda. 1975, 2. ed., p. 85. 
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4.1.2 Distinção de normas entre regras e princípios 

 

Antes de adentrar especificamente na formulação teórica de Alexy a respeito de 

conflito de princípios, faz-se necessário discorrer sobre a distinção entre regras e 

princípios.  

 

Ainda em caráter propedêutico, vale dizer que a formulação teórica de Alexy a 

respeito da diferenciação entre regras e princípios e conflitos respectivos foi 

concebida sobretudo à luz da teoria dos direitos fundamentais, tendo em vista a 

acentuada natureza principiológica dessas normas. Fato é que normas de direito 

fundamental são comumente chamadas de princípios, além de ser 

frequentemente invocados, sem rigor científico, outros termos para fazer menção 

às referidas normas ou a seu conteúdo, tais como valores, objetivos ou fórmulas 

abreviadas. Com efeito, para o jurista em destaque, a distinção entre regras e 

princípios revela-se a mais importante diferenciação teórico-estrutural da teoria 

dos direitos fundamentais e dela não pode prescindir nenhuma construção 

acerca de colisão entre essas normas. 

 

Independentemente de, conforme acima explicitado, no ordenamento jurídico 

brasileiro, o direito de propriedade industrial estar formalmente contemplado 

entre as normas de direitos fundamentais listadas no artigo 5° da Constituição 

Federal186 e as disposições constitucionais relativas à ordem econômica estarem 

                                                 
186 “Art. 5°, inciso XXIX: a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário 
para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos 
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previstas no Título VII da Carta Magna187, não se pode automaticamente extrair 

apenas disso que a propriedade industrial prevaleça em relação ao direito da 

concorrência, seja porque a propriedade industrial é um instrumento de 

concorrência não apenas compatível com a ordem econômica, como a integra, 

seja porque o próprio artigo 5° da Constituição Federal estabelece limitações ao 

exercício do direito de propriedade188, seja ainda em razão do entendimento 

adotado por vários jurisconsultos brasileiros no sentido de que não há razão 

para a Constituição Federal ter listado o direito de propriedade industrial, ao 

menos na acepção patrimonial, entre os direitos e garantias fundamentais.  

 

De qualquer forma, qualquer que seja o posicionamento que se adote em 

relação a este debate e a despeito de os princípios que regem a ordem 

econômica não terem sido listados entre os direitos fundamentais, entende-se 

que a formulação teórica de Alexy apresenta grande utilidade para o estudo dos 

pontos de intersecção entre propriedade industrial e defesa da concorrência, 

posto que se presta a resolver conflitos entre princípios, sejam eles insculpidos 

em normas de direitos fundamentais ou não. Para Alexy, a diferenciação entre 

                                                                                                                                                  
nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o 
desenvolvimento tecnológico e econômico do País”. 
187 “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, 
observados os seguintes princípios: I – soberania nacional; II – propriedade privada; III – função 
social da propriedade; IV – livre concorrência; V – defesa do consumidor; VI – defesa do meio 
ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos 
produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; VII – redução das 
desigualdades regionais e sociais; VIII – busca do pleno emprego; IX – tratamento favorecido 
para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e 
administração no País. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer 
atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos 
previstos em lei”. 
188 “Art. 5°, inciso XXIII – a propriedade atenderá a sua função social”. 
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regras e princípios constitui elemento fundamental não somente da dogmática 

dos direitos de liberdade e de igualdade, mas também dos direitos a proteção, 

organização e procedimento e a prestações em sentido estrito.189 

 

A teoria de Alexy sobre colisão de princípios tem como base a distinção entre 

regras e princípios, razão porque, para completo entendimento do tema, seguir-

se-á a metodologia proposta e discorrer-se-á sobre a referida diferenciação 

antes de abordar a formulação sobre conflito. 

 

O tema da diferenciação entre regras e princípios não é novo. O próprio Alexy 

reconhece que, “ainda que com outra terminologia, a distinção entre regras e 

princípios conheceu já nos anos 1950 na Alemanha um tratamento profundo, 

graças a Josef Esser”.190 A teoria de Alexy propõe-se a fixar os critérios 

distintivos e definir com mais exatidão a terminologia a ser empregada para a 

distinção. Frequentemente, não são regra e princípio que estão contrapropostos, 

mas norma e princípio ou norma e máxima.  

 

Na formulação teórica de Alexy, regras e princípios são agrupados sob o 

conceito de normas, pois ambos dizem o que deve ser, podem ser formulados 

por expressões deodônticas do dever, permissão e proibição e constituem 

razões para juízos concretos de dever-ser. A diferenciação entre regras e 

princípios é, pois, uma distinção entre espécies de normas. 

                                                 
189 ALEXY, R. Op. cit., 2008, p. 85.  
190 ALEXY, R. Op. Cit., 2003, p. 93.  
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Existem diversos critérios que se propõem a diferenciar regras de princípios, 

sendo o da generalidade o mais comum deles. Consoante esses critérios, 

princípios são normas com grau de generalidade relativamente alto, ao passo 

que o grau de generalidade das regras seria relativamente baixo. A norma que 

garante a liberdade de crença seria exemplo típico de norma que apresenta alto 

grau de generalidade, enquanto a norma presente no ordenamento jurídico 

alemão que prevê que todo preso tem o direito de converter outros presos a sua 

crença religiosa seria bom exemplo de norma com baixo grau de generalidade. 

Outros critérios adotados para a distinção entre regras e princípios seriam a 

determinação dos casos de aplicação, a forma de surgimento – por meio da 

distinção entre normas criadas e normas desenvolvidas –, o caráter explícito do 

conteúdo axiológico, a referência à ideia de direito ou a uma lei jurídica suprema 

e a importância para a ordem jurídica. Princípios diferenciam-se de regras 

também com base no fato de ser razões para regras ou ser eles mesmos regras 

ou, ainda, pelo fato de ser normas de argumentação ou normas de 

comportamento. 

 

A utilização desses critérios pode levar a três conclusões opostas. A primeira é 

no sentido de que qualquer iniciativa de dividir as normas em regras e princípios 

seria fadada ao insucesso, vez que a diversidade de critérios poderia fazer com 

que fossem combinados aleatoriamente, de acordo com a vontade do intérprete. 

Neste caso, é perfeitamente possível vislumbrar uma norma que seja 

considerada pelo intérprete como tendo alto grau de generalidade, não seja 
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aplicável de pronto, não tenha sido expressamente estabelecida, contenha 

notório conteúdo axiológico e uma relação intrínseca à ideia de direito, seja 

importantíssima para a ordem jurídica, proveja razões para determinada regra e 

possa ser usada como critério para avaliação de argumentos jurídicos. Além 

disso, o resultado da aplicação de tais critérios seria algo totalmente 

heterogêneo. 

 

A segunda conclusão possível, a que chegam especialmente aqueles que 

concebem o critério da generalidade como decisivo para a distinção, é de que, 

embora as normas possam ser agrupadas de forma relevante entre regras e 

princípios, essa diferenciação é somente de grau. 

 

A terceira conclusão a que pode chegar o intérprete com base nos critérios 

distintivos acima é de que as normas podem ser efetivamente divididas entre 

normas e princípios e que, entre ambas as espécies de normas, mais que uma 

diferença de grau, existe uma diferença qualitativa. Alexy entende que esta é a 

correta, mas que nenhum dos critérios acima é o decisivo para a 

diferenciação.191 

 

Com efeito, o ponto decisivo entre regras e princípios seria a concepção de 

princípios como o que Alexy denomina mandamento de otimização. Os 

princípios constituem normas que ordenam que algo seja realizado na maior 

medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. São 
                                                 
191 ALEXY, R. Op. cit., 2008, p. 91. 
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mandamentos de otimização, na medida em que se caracterizam por poder ser 

satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida devida de satisfação 

não depende apenas das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades 

jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas seria determinado por princípios 

e regras colidentes. 

 

Por sua vez, as regras não admitem satisfação parcial, ou são satisfeitas ou não 

o são. Se uma regra vale, então se deve fazer precisamente aquilo que ela 

determina; nem mais, nem menos. Por consequentes, em oposição a 

mandamentos de otimização, regras contêm determinações daquilo que é fática 

e juridicamente possível. Disso decorre que a diferenciação entre regras e 

princípios é qualitativa e não apenas de grau e que toda norma é ou uma regra 

ou um princípio.  

 

A diferenciação entre regras e princípios se faz mais evidente nos casos de 

colisões entre princípios e conflitos entre regras. A característica comum entre 

colisões entre princípios e conflito entre regras é o fato de que as duas normas, 

se aplicadas isoladamente, conduziriam a resultados inconciliáveis entre si, ou 

seja, a dois juízos concretos de dever-ser jurídico contraditórios. Regras e 

princípios divergem, contudo, no modo de solução do conflito.  
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4.1.3 Conflito de regras e colisão entre princípios 

 

 

Tendo em vista que regras são determinações no âmbito daquilo que é fática e 

juridicamente possível, um conflito somente pode ser solucionado caso se 

introduza, em uma delas, uma cláusula de exceção que elimine a colisão ou se 

pelo menos uma das regras for declara inválida. O exemplo oferecido por Alexy 

é ilustrativo. Há conflito de regras quando uma regra proíbe que se deixe a sala 

de aula antes que o sinal toque e outra que determina o dever de deixar a sala 

se soar o alarme de incêndio. Se o sinal ainda não tiver sido acionado, mas o 

alarme de incêndio tiver soado, essas regras levarão a juízos concretos de 

dever-ser conflitantes entre si. Tal situação de coalisão deve ser idealmente 

resolvida pela introdução de cláusula de exceção à regra que determina que não 

se deixe a sala de aula antes que toque o sinal, no sentido de que a regra se 

aplica salvo se soar o alarme de incêndio.  

 

Se esse tipo de solução não for possível, uma das regras tem de ser declarada 

inválida e, nesse passo, extirpada do ordenamento jurídico. Ao contrário do que 

ocorre com o conceito de validade social ou de importância da norma, o conceito 

de validade jurídica não é graduável. Ou a norma jurídica é válida, ou não o é. 

Se determinada regra é válida e aplicável a um caso concreto, disso decorre que 

sua consequência jurídica também é válida. Não é possível que duas regras 
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conflitantes, ou seja, dois juízos concretos de dever-ser contraditórios, sejam 

válidas entre si.  

 

Todavia, casos há em que se constata a aplicabilidade de duas regras com 

consequências jurídicas contraditórias entre si, sendo que tal contradição não 

pode ser eliminada por meio da introdução de cláusula de exceção. Nessas 

situações, pelo menos uma das regras deve ser considerada inválida. A questão 

que se impõe diz respeito a qual das regras deve ser declarada inválida e 

extirpada do ordenamento jurídico. Esse problema pode ser solucionado por 

meio de regras clássicas consagradas pelo ordenamento jurídico, tais como lex 

posterior derogat legi priori e lex specialis derogat legi generali, além da 

identificação e manutenção da regra considerada mais importante. O 

fundamental é a decisão sobre a validade. 

 

As colisões entre princípios se resolvem de forma totalmente diferente. 

Princípios não contêm mandamento definitivo, mas apenas prima facie. 

Diferentemente de regras, princípios não dispõem acerca da extensão do 

conteúdo em face dos princípios colidentes e possibilidades fáticas. Quando algo 

é proibido por um princípio e permitido por outro, um dos princípios terá de 

ceder. Todavia, isso não significa que o princípio cedente deva ser declarado 

inválido, nem que nele deverá ser introduzida cláusula de exceção. Em verdade, 

um dos princípios tem precedência em relação ao outro em determinadas 

condições. Destarte, em outras condições a questão da precedência pode ser 
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resolvida de forma oposta. Princípios têm pesos diferentes e princípios com 

maior peso têm precedência em relação aos demais. Conflitos entre regras se 

dão no plano da validade, enquanto colisão entre princípios ocorrem na 

dimensão do peso. 

 

Alexy apresenta dois exemplos de soluções de colisão entre princípios extraídos 

de julgados pelo Tribunal Constitucional Federal alemão: a decisão sobre a 

incapacidade para participar de audiência processual e a decisão do assim 

chamado caso Lebach. A análise da primeira decisão possibilitará melhor 

compreensão da estrutura das soluções de colisões (que será presumida em 

uma lei de colisões) e a análise da segunda aprofundará essa compreensão e 

levará à concepção do resultado do sopesamento como norma de direito 

fundamental atribuída.  

 

 

4.1.4 A lei de colisão 

 

 

O caso sobre a incapacidade para participar de audiência processual tratava-se 

da admissibilidade de realização de uma audiência com a presença de um 

acusado que, diante da tensão desse tipo de procedimento, corria o risco de ser 

acometido de derrame cerebral ou infarto. O tribunal alemão entendeu que neste 

caso havia conflito entre o dever estatal de garantir uma aplicação curial do 
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direito penal e o interesse do acusado na garantia dos direitos 

constitucionalmente consagrados, para cuja proteção a Constituição germânica 

também obriga o Estado. Esse conflito não pode ser utilizado com base em 

precedência absoluta de um desses deveres, isto é, nenhum deles possui, por si 

só, prioridade. A colisão deve, ao contrário, ser solucionada por meio do 

sopesamento entre os interesses conflitantes. O objetivo do sopesamento é 

precisamente definir qual dos interesses – que abstratamente estão no mesmo 

nível – tem maior peso no caso concreto, tendo em vista que, se isoladamente 

considerados, ambos os princípios conduziriam juízos concretos do dever-ser 

contraditórios entre si. Isso implica dizer que um princípio restringe as 

possibilidades jurídicas de realização do outro.  

 

Tal situação de conflito não é resolvida, como no caso de colisão entre regras, 

por meio da declaração de invalidade de quaisquer dos princípios e sua 

consequente extirpação do ordenamento jurídico, tampouco por meio da 

introdução de uma cláusula de exceção a um dos princípios. Ao contrário, a 

colisão entre conflitos resolve-se por meio do estabelecimento de uma relação 

de precedência condicionada entre os princípios, com base nas circunstâncias 

de cada caso concreto. Em outras palavras, tendo em vista o caso concreto, o 

estabelecimento de relações de precedências condicionadas consiste na fixação 

de condições sob as quais um princípio goza de precedência em relação a outro. 

Em outras condições, é possível que a questão da precedência seja resolvida de 

forma contrária.  
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O conceito de relação de precedência condicionada apresenta fundamental 

relevância para a compreensão da colisão entre princípios e, nesse passo, à 

formulação teórica de Alexy sobre princípios, em seu todo considerada. A fim de 

melhor ilustrá-lo, baseando-se no exemplo relativo à incapacidade de 

determinado preso para participação em audiências, o princípio relativo à vida e 

à integridade física será chamado de P1, enquanto ao princípio da 

operacionalidade do direito penal será atribuído o sinal P2. Isoladamente 

considerados P1 e P2 levariam a juízos concretos do dever-ser completamente 

divergentes: P1 conduziria à conclusão de que “é proibido realizar a audiência”, 

enquanto a aplicação isolada de P2 resultaria em “a realização da audiência é 

mandatória”.  

 

Tal colisão pode ser solucionada ou por meio da fixação de relação de 

precedência incondicionada ou por meio do estabelecimento de relação de 

precedência condicionada. Para a relação de precedência, Alexy propõe o uso 

do símbolo P. Para as condições sob as quais um princípio tem precedência em 

relação a outro será utilizado o símbolo C. Vislumbram-se, então, quatro 

possíveis soluções a partir da solução de uma colisão entre princípios, quais 

sejam: 

SOLUÇÃO 1 – P1 P P2 

SOLUÇÃO 2 – P2 P P1  

SOLUÇÃO 3 – (P1 P P2) C 

SOLUÇÃO 4 – (P2 P P1) C 
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A Solução 1 e a 2 constituem relações incondicionadas de precedência, ou, 

ainda, relações de precedência abstratas ou absolutas. No caso relativo à 

incapacidade de determinado preso para participação em audiências, entendeu 

o Tribunal Constitucional Federal alemão que nenhum dos interesses em 

conflito, em si mesmo, tem precedência sobre o outro. Tal afirmação vale para 

conflito entre princípios de direito constitucional em geral, inclusive o princípio da 

dignidade humana. Não há relação absoluta de precedência entre princípios. Por 

conseguinte, resta somente a possibilidade de uma relação de precedência 

condicionada – também chamada de “concreta” ou “relativa”, tal como refletida 

na Solução 3 e na 4 acima.  

 

O ponto fulcral consiste, pois, em determinar sob quais condições qual princípio 

deve prevalecer e qual deve ceder. Nesse contexto, utiliza-se a metáfora do 

peso. Todavia, os interesses em conflito podem não ter peso quantificável, 

sendo necessário perquirir o conceito de “peso”. Em um caso concreto, o 

princípio P1 possui peso maior que o princípio colidente P2 se houver razões 

suficientes a justificar que P1 prevaleça sobre P2 sob as condições C.  

 

No precedente relativo à incapacidade de determinado preso para participação 

em audiências, o Tribunal Constitucional Federal procedeu exatamente 

conforme descrito acima, tanto na alusão às condições de precedência C, 

quanto na fundamentação da tese, consoante a qual, sob essas condições, P1 

prevalece sobre P2. No caso em tela, a condição de precedência de P1 (direito à 
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vida e integridade física) encontra formulação geral no seguinte enunciado: se a 

realização da audiência implica risco provável e concreto à vida do acusado ou 

possibilidade de dano grave a sua saúde, então a continuação do procedimento 

lhe lesa o direito fundamental garantido pelo art. 2, § 2°, 1, da Constituição, ou 

seja, é proibida. Note-se que a teoria das relações de precedência 

condicionadas não alude expressamente à precedência de um princípio, de um 

interesse, de uma pretensão, de um direito ou de um objeto semelhante; ao 

contrário, são indicadas condições sob as quais se verifica violação a um direito 

fundamental. O enunciado acima pode ser entendido como formulação de regra, 

compreendido da seguinte forma: se uma ação preenche as condições C, então, 

do ponto de vista dos direitos humanos, ela é proibida.  

 

Dessarte, a condição de precedência identificada pela letra C desempenha duplo 

papel. No enunciado de preferência, nos termos da decisão proferida pelo 

Tribunal alemão, foi aplicado o modelo de Solução 3, qual seja, (P1 P P2) C, no 

qual C é a condição da relação de precedência. Já a formulação da regra, 

segundo a qual, se uma ação h preenche C, então h é proibida do ponto de vista 

dos direitos fundamentais, na qual C é o pressuposto fático de uma regra.  

 

O caráter duplo de C decorre necessariamente da estrutura do enunciado de 

preferência, vez que a precedência de P1 em relação aos princípios com os 

quais conflita significa que a consequência jurídica que resulta de P1 é aplicável 

se estiverem presentes as condições C. Assim sendo, de um enunciado de 
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preferência sobre uma relação condicionada de preferência, decorre uma regra 

que, diante da presença da condição de precedência, prescreve a consequência 

jurídica do princípio prevalecente. É possível, portanto, formular a seguinte lei 

sobre a conexão entre relações de preferências condicionadas e regras: 

 

(K) se o princípio P1 tem precedência em face do princípio P2 sob as condições 

C: (P1 P P2) C, e se do princípio P1, sob as condições C, decorre a consequência 

jurídica R, então vale uma regra que tem C como suporte fático e R como 

consequência jurídica: C → R. 

 

Alexy também propõe a seguinte formulação menos técnica: 

 

(K’) As condições sob as quais um princípio tem precedência em face de outro 

constituem o suporte fático de uma regra que expressa a consequência jurídica 

do princípio que tem precedência.  

 

Essa lei, chamada de “lei de colisão”, constitui um dos fundamentos da 

formulação teórica de Alexy acerca de princípios, pois demonstra a natureza dos 

princípios como mandamentos de otimização. 

 

Alexy entende que o caso Lebach esclarece de forma ainda mais precisa o que 

foi explorado até o momento. Nesse precedente, a emissora de televisão ZDF 

planejava exibir um documentário chamado “O assassinato de soldados em 
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Lebach”. O programa pretendia narrar a história de um crime, no qual quatro 

soldados da guarda de sentinela de um depósito de munições do Exército 

alemão, nas proximidades da cidade de Lebach, foram assassinados enquanto 

dormiam e cujas armas foram roubadas com o intuito de cometer outros crimes. 

Um dos condenados pela prática do delito, na época prevista para exibição do 

documentário, estava prestes a ser libertado da prisão e entendia que a exibição 

do programa, no qual era nominalmente citado e apresentado por meio de fotos, 

violaria o direito fundamental assegurado pelos artigos 1°, § 2°, e 2°, § 1°, da 

Constituição alemã, especialmente porque sua ressocialização estaria 

ameaçada. O Tribunal Estadual indeferiu pedido liminar formulado pelo 

condenado para proibir a exibição, e o Tribunal Superior Estadual negou 

provimento ao recurso contra a decisão. O interessado ajuizou, então, uma 

figura jurídica do direito alemão denominada “reclamação constitucional” contra 

as decisões.  

 

A argumentação do Tribunal Constitucional Federal desenvolveu-se em três 

etapas, o que é de especial interesse para a teoria das condições de 

precedência. Na primeira etapa, identificou-se uma situação de tensão entre a 

proteção da personalidade e a liberdade de informar por meio de radiodifusão. 

Também nesse caso, o primeiro princípio será simbolizado por P1 e o segundo, 

por P2. Aplicados isoladamente, P1 levaria à proibição e P2 conduziria à 

permissão da exibição do documentário, ou seja, resultados contraditórios entre 

si. Assim como no primeiro caso concreto, também aqui o conflito não é 
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resolvido pela declaração de invalidade de uma ou das duas normas, mas por 

meio do sopesamento, no qual nenhum dos princípios (nesse contexto, 

chamados pelo Tribunal Constitucional Federal de “valores constitucionais”) 

pode pretender gozar de precedência geral ou que o outro seja declarado 

inválido ou extirpado do ordenamento jurídico. Ao contrário, deve-se decidir qual 

interesse deve ceder, tendo em vista a configuração típica do caso e suas 

características especiais. A identificação do princípio prevalecente dependerá da 

maneira como for decidida a precedência entre elas à luz do caso concreto.  

 

Após a constatação de colisão entre princípios cujos valores abstratos estão no 

mesmo nível, o Tribunal Constitucional Federal, em um segundo passo, sustenta 

uma precedência geral da liberdade de informar (P2) no caso de uma informação 

atual sobre atos criminosos (C1). Essa relação de precedência é interessante, 

porque nela se sustenta apenas uma precedência geral ou básica, o que implica 

dizer que nem toda informação atual é permitida. A condição de precedência e, 

com isso, o suporte fático da regra que corresponde ao enunciado de 

preferência segundo a lei de colisão incluem uma cláusula ceteris paribus, a qual 

permite exceções.  

 

A decisão se dá na terceira etapa, quando o Tribunal alemão constata que, no 

caso da repetição do documentário a respeito de grave ilícito penal, não mais 

revestido de interesse atual pela informação, que colocaria em risco a 

ressocialização do condenado (C2), a proteção da personalidade (P1) tem 
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precedência sobre a liberdade de informar (P2), o que implica proibição da 

veiculação da notícia. Nesse sentido, vale o enunciado de preferência (P1 P P2) 

C2. Vale notar que C2 é composto por quatro atributos de suporte fático – que 

serão doravante simbolizados por T –, quais sejam: repetição, ausência de 

interesse atual, crime grave e risco à ressocialização. A regra C2 → R, que 

corresponde ao enunciado de preferência, apresenta, pois, a seguinte estrutura: 

(6) T1 e T2 e T3 e T4 → R. Em outras palavras, se a notícia é repetida (T1), não 

revestida de interesse atual pela informação (T2), sobre um crime grave (T3), e 

coloca em risco a ressocialização do autor (T4), a consequência jurídica é a 

proibição.  

 

 

4.1.5 Oposição à formulação teórica de Robert Alexy sobre princípios 

 

 

Tal como mencionado anteriormente ao justificar a pertinência e contribuição da 

formulação teórica de Robert Alexy sobre colisão de princípios para o estudo das 

relações entre direito da propriedade industrial e defesa da concorrência, sua 

doutrina não se mostra imune a críticas e opiniões em contrário, entre elas, 

destaca-se, na literatura jurídica brasileira, a divergência manifestada por 

Humberto Ávila, que será doravante apresentada. 
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Em Teoria dos Princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos,192 

Humberto Ávila explica que, de forma geral, há duas correntes doutrinárias 

clássicas que definem os princípios: a da distinção “fraca” entre regras e 

princípios e a da distinção “forte” entre regras e princípios. A segunda é a 

encabeçada por Alexy. Ávila discorda das duas, expõe inconsistências 

identificadas no uso e propõe um modelo tripartite, acrescentando os postulados 

às regras e princípios como espécies normativas.  

 

 

4.1.5.1 Distinção fraca entre regras e princípios 

 

 

A primeira corrente doutrinária que distingue regras e princípios, chamada por 

Ávila de “distinção fraca”, defende que princípios constituem normas com alto 

grau de abstração (destinam-se a um número indeterminado de situações) e 

generalidade (dirigem-se a um número indeterminado de pessoas) e que, por 

isso, exigem uma aplicação influenciada por elevado grau de subjetividade pelo 

intérprete. As regras, ao contrário, denotam pouco ou nenhum grau de abstração 

(destinam-se a um número quase determinado de situações) e generalidade 

(destinam-se a um número quase determinado de pessoas) e, portanto, 

demandam aplicação com pouca ou nenhuma influência de subjetividade do 

intérprete.  

                                                 
192 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 
11. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. 
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A primeira teoria é a clássica de direito público, originalmente concebida à luz do 

direito administrativo e posteriormente estendida para o direito constitucional. À 

luz dessa corrente doutrinária, o fundamento da distinção entre regras e 

princípios está no grau de indeterminação das espécies normativas: os 

princípios, porque fluídos, permitem maior mobilidade valorativa, enquanto as 

regras, eis que pretensamente determinadas, eliminam ou diminuem 

sensivelmente a liberdade apreciativa do intérprete. Segundo Ávila, tal distinção 

tem provocado uma inconsistência semântica e outra sintática. A inconsistência 

semântica reside na impropriedade da definição de princípio com base no alto 

grau de abstração e generalidade, vez que toda norma, porque veiculada por 

meio da linguagem, é, de alguma forma, indeterminada, ou, em outras palavras, 

indeterminação seria uma característica comum tanto a regras quanto a 

princípios. O mesmo ocorre em relação ao conteúdo valorativo, haja vista que, 

porque destinada a atingir certo objetivo, toda norma serve de meio para a 

realização de valores. Regras, a propósito, servem para a realização de ao 

menos dois valores: o valor formal de segurança – possuem uma pretensão de 

decidibilidade inexistente no caso dos princípios – e o valor substancial 

específico, tendo em vista que cada regra tem uma finalidade que lhe é 

subjacente. Destarte, o conteúdo valorativo de regras e princípios. em vez de 

diferenciá-las, aproxima-as. 

 

Ademais, Ávila acredita que a distinção das espécies normativas entre regras e 

princípios pode acabar reduzindo a indeterminação das regras e seu evidente 
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conteúdo valorativo, transformando-as em normas de segunda categoria pela 

sua determinação e suposta neutralidade axiológica ou, ainda, levar 

erroneamente o aplicador a acreditar que não tem liberdade alguma de 

configuração do conteúdo semântico e valorativo das regras, ao passo que, em 

verdade, todas as normas jurídicas só têm conteúdo de sentido e finalidade 

subjacente definidos mediante um processo de ponderação. De outra parte, 

segundo Ávila, tal distinção pode levar à supervalorização dos princípios, como 

se a aplicação de qualquer regra pudesse ser alçada ao nível exclusivamente 

principiológico sem justificação e fundamentação.  

 

A inconsistência semântica traria consequências de ordem sintática: no entender 

de Ávila, muitos autores que definem os princípios como normas portadoras de 

propriedades específicas (elevado grau de abstração e generalidade) insistem 

em classificar como “princípios” normas que não possuem tais propriedades. 

Com efeito, a prescrição normativa que exige a publicação da lei que instituiu ou 

aumentou um imposto até o final do exercício anterior ao da cobrança não é um 

princípio, assim como não o é a norma que proíbe a utilização de prova ilícita, 

pois não contém as propriedades de elevado grau de abstração e generalidade.  

 

Assim, em suma, a crítica de Ávila à corrente que diferencia regras e princípios 

em função do grau de abstração e generalidade, mais que uma impropriedade 

terminológica, sustenta que tal critério ocasiona a atribuição de propriedades a 

determinadas normas (supostos princípios) que estas não têm e permite ao 
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intérprete, ao aplicar as normas, um grau exagerado de subjetividade. Em outras 

palavras, legitima a flexibilização de uma norma que a Constituição Federal 

queria mais rígida.  

 

 

4.1.5.2 Distinção forte entre regras e princípios 

 

 

A crítica de Humberto Ávila adentra, agora, a segunda corrente doutrinária, 

capitaneada, segundo ele próprio, por Robert Alexy e pelo jurisfilósofo norte-

americano Ronald Dworkin, a qual intitula “distinção forte”. Segundo esta 

corrente, princípios são normas que se caracterizam por ser aplicadas mediante 

ponderação com outras e por poder ser realizadas em vários graus, enquanto as 

regras estabelecem definitivamente na hipótese aquilo que é obrigatório, 

proibido ou permitido e que, por isso, requerem aplicação mediante subsunção. 

Ávila aduz que esta é a teoria moderna do direito público, inicialmente difundida 

pelos estudos de Filosofia e Teoria Geral do Direito e depois transportada para o 

direito constitucional e, mais recentemente, para o direito tributário. Dessa teoria 

decorre a afirmação de que princípios diferem das regras pelo modo de 

aplicação e de solução das antinomias surgidas entre eles.  

 

O fundamento dessa distinção reside na estrutura normativa: os princípios, 

porque instituem mandamentos provisórios e superáveis no confronto com 
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outros princípios, permitem o sopesamento; ao passo que as regras, porque 

estabelecem deveres pretensamente definitivos, eliminam ou diminuem 

sensivelmente a liberdade apreciativa do aplicador.  

 

Assim como ocorre com a primeira corrente, que considera distinção forte, Ávila 

identifica uma inconsistência semântica e outra sintática no uso dessa 

formulação teórica.  

 

A inconsistência semântica decorre do que entende configurar uma 

impropriedade da definição de princípio com base no modo final de aplicação e 

no modo de solução de antinomia. Ávila defende que o modo de aplicação das 

espécies normativas, se ponderação ou subsunção, não é adequado para 

distingui-las, haja vista que toda norma jurídica é aplicada mediante processo de 

ponderação. Nesse sentido, as regras, assim como os princípios, submetem-se 

a uma ponderação interna porque a reconstrução do conteúdo semântico de sua 

hipótese e da finalidade que lhe é subjacente depende de um confronto entre 

várias razões em favor de alternativas interpretativas e se submetem a uma 

ponderação externa nos casos em que duas regras, abstratamente 

harmoniosas, entram em colisão diante do caso concreto sem que a resolução 

do conflito envolva a decretação de invalidade de uma ou das duas regras. À 

guisa de exemplificação, cite-se o conflito entre a regra que prevê a concessão 

da antecipação de tutela para evitar dano irreparável e a regra que proíbe a 
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antecipação se gerar despesas para a Fazenda Pública193. Seria, pois, 

inapropriado distinguir as espécies normativas com fulcro em propriedades 

comuns às espécies que se pretendem diferenciar, quais sejam, a 

ponderabilidade e a superabilidade.  

 

O mesmo ocorreria com relação ao modo de solução de conflitos. Ávila 

reconhece que, no mais das vezes, o conflito de regras de fato soluciona-se com 

a decretação da invalidade de uma delas. Contudo, entende que esse modo de 

solução de antinomias entre regras não é mandatório e vislumbra, em alguns 

casos, conflitos entre regras apresentando as mesmas características 

identificadas nos conflitos entre princípios – concretos (ocorrem apenas diante 

de determinados casos concretos), contingentes (podem ou não ocorrer) e no 

plano da eficácia (as duas normas mantêm a validade após o conflito). Eis 

porque o modo de solução de antinomias não se prestaria a distinguir princípios 

de regras e, em vez de diferenciá-los, terminaria por aproximá-los em alguns 

casos. 

 

Ávila sustenta que a distinção entre espécies normativas tendo em vista os 

modos de aplicação e solução de antinomias ainda pode ocasionar a 

trivialização do funcionamento das regras, transformando-as em normas 

aplicadas automaticamente, prescindindo da necessária ponderação de razões 

                                                 
193 O exemplo citado por Humberto Ávila parece não desqualificar a formulação teórica de Alexy, 
pois, embora este conflito entre regras, de fato, não se resolva por declaração de invalidade, 
soluciona-se por meio de inserção de uma cláusula de inserção, mecanismo previsto por Alexy 
para solução de conflito entre regras.  
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ou mesmo que não podem ser superadas por outras regras, enquanto, na 

realidade, toda norma jurídica – as regras, inclusive – encerraria em si deveres 

provisórios, tal como resta evidenciado nos casos de superação de regras por 

razões extraordinárias com base no postulado da razoabilidade. De outro lado, 

tais critérios de distinção poderiam conduzir, de forma indireta, a um uso 

arbitrário dos princípios, relativizados conforme os interesses em jogo. 

 

Assim como entende ocorrer com a distinção fraca entre regras e princípios, aqui 

também Ávila identifica inconsistência sintática derivada da inconsistência 

semântica. Nesse diapasão, alguns autores que definem os princípios como 

normas portadoras de propriedades específicas (aplicação por meio de 

ponderação e conflito solucionado por meio de relativização de um em face do 

outro) insistem em classificar como princípios normas que não possuem tais 

propriedades. Se princípio é definido como norma realizável em vários graus, 

dependendo dos princípios com o quais ela entra em conflito concreto e que, 

portanto, requer uma aplicação que lhe atribua dimensão de peso, Ávila 

questiona se, entre outras, a norma da não-cumulatividade, enquanto norma que 

permite deduzir, do imposto a pagar, o montante do imposto incidente na 

operação anterior do ciclo econômico, pode ser qualificada como princípio e ser 

flexibilizada em favor de outros princípios e responde ser evidente que não.  

 

Igualmente, a contradição vislumbrada por Ávila não conduziria apenas a um 

problema secundário quanto ao emprego da melhor nomenclatura. Ao contrário, 
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dela decorreria a atribuição de uma consequência específica para a aplicação 

das normas, qual seja, a suscetibilidade de superação mais flexível em virtude 

de razões contrárias. Em outras palavras, considerando essas as características 

dos princípios, como dito acima, estar-se-ia legitimando a fácil restringibilidade 

de uma norma que a Constituição queria menos flexível.  

 

Outra consequência indesejável resultante dessa inconsistência seria a 

concepção doutrinária segundo a qual a violação de um princípio seria mais 

grave que a violação de uma regra, enquanto, na verdade, o correto seria o 

contrário, já que as regras possuem uma pretensão de decidibilidade que os 

princípios não possuem. Em clara oposição ao que defende a teoria de Alexy, 

regras teriam a pretensão de oferecer uma previsão provisória para um conflito 

de interesses já conhecido ou antecipável pelo Poder Legislativo, enquanto os 

princípios apenas ofereceriam razões complementares para solucionar um 

conflito futuramente verificável.  

 

Outrossim, haveria que identificar qual norma deve prevalecer em caso de 

colisão entre um princípio e uma regra do mesmo nível hierárquico (regra 

constitucional versus princípio constitucional). Com base no modelo tradicional, a 

tendência seria sustentar que o princípio deve prevalecer. Ávila discorda, pois, 

se assim fosse, quando houvesse conflito entre a regra de imunidade tributária 

dos livros e o princípio da liberdade da manifestação do pensamento e de 
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cultura194, deveria ser atribuída prioridade ao princípio inclusive para o efeito de 

tornar imunes obras de arte, o que obviamente não é admissível.  

Enfim, para Ávila, as duas classificações – tanto a fraca quanto a forte – 

produzem efeitos ao intérprete aplicador do direito: na primeira haverá aplicação 

com alto grau de subjetividade em função da elevada abertura da norma; na 

segunda haverá ponderação que atribuirá um peso aos princípios colidentes no 

caso concreto. Em função de tais consequências, a classificação equivocada de 

determinada norma como regra ou princípio provoca um resultado normativo de 

flexibilizar a aplicação da norma que deveria ser aplicada com maior rigidez.  

 

Em outras palavras, os efeitos alcançados seriam diametralmente inversos aos 

almejados: a pretexto de aumentar a efetividade da norma, a doutrina denomina-

a princípio, mas, ao fazê-lo, paradoxalmente legitima a facilidade com que é 

flexibilizado, enfraquecendo-lhe a eficácia; com o intuito de aumentar a 

valoração, a doutrina classifica determinadas normas como princípios, mas, ao 

fazê-lo, afasta a possibilidade de valoração das regras; visando combater o 

formalismo, a doutrina redireciona a aplicação do ordenamento para os 

princípios, mas, ao fazê-lo sem indicar critérios minimamente objetiváveis para 

sua aplicação, aumenta a injustiça por meio da intensificação do decisionismo; 

com o propósito de difundir uma aplicação progressiva e efetiva do ordenamento 

jurídico, a doutrina qualifica aquelas normas julgadas mais importantes como 

                                                 
194 Não parece haver haver conflito neste caso, pois o princípio da liberdade de manifestação do 
pensamento e da cultura não está a ensejar obrigatoriamente a imunidade de todo e qualquer 
veículo pelo qual o pensamento e a cultura são veiculadas. Em outras palavras, não parece que 
o princípio da liberdade de manifestação do pensamento e da cultura possa ser estendido a 
ponto de estar em conflito com a imunidade tributária apenas para livros. 
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princípios, mas, ao fazê-lo com a indicação de que os princípios requerem 

aplicação primordialmente subjetiva ou flexibilizadora em função de razões 

contrárias, lança bases para que o próprio conservadorismo seja legitimado.  

 

Embora se compreenda e louve a inestimável contribuição da formulação teórica 

de Humberto Ávila para a teoria dos princípios, as críticas lançadas à teoria de 

Alexy especialmente sobre colisão de princípios não lhe desqualificam a 

relevante pertinência para o estudo das relações entre direito de propriedade 

industrial e defesa da concorrência.  

 

A um, porque, no que se refere ao que denomina “distinção fraca entre regras e 

princípios”, embora não seja esta a corrente à qual Alexy se filie, o próprio Ávila 

reconhece que todas as normas jurídicas – sejam regras, sejam princípios – só 

têm o conteúdo de sentido e a finalidade subjacente definidos mediante um 

processo de ponderação. Considerando que se pretende aplicar a formulação 

teórica da Robert Alexy à resolução de eventuais conflitos entre princípios do 

direito da propriedade industrial e do direito da concorrência e que, portanto, 

propor-se-á a solução de eventual colisão por sopesamento e ponderação, de 

acordo com as condições existentes em cada caso concreto, conclui-se que a 

aplicação da formulação teórica de Alexy não está prejudicada ainda que se faça 

coro, no mérito, ao entendimento dissidente manifestado por Humberto Ávila. 
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A dois, porque, no que tange à distinção forte entre regras e princípios – corrente 

doutrinária liderada por Alexy e que se pretende aplicar ao caso em tela –, o 

próprio Humberto Ávila novamente reconhece que toda norma jurídica – regras 

ou princípios – é aplicada mediante um processo de ponderação. 

 

Outrossim, defende não ser curial distinguir regras de princípios em razão do 

modo de solução de conflitos, pois, assim como ocorre nos princípios, “em 

alguns casos” conflitos entre regras apresentariam as mesmas características de 

conflitos entre princípios, eis que concretos, contingentes e verificados no plano 

da eficácia. 

 

Todavia, além de não ter sido citados casos práticos em que isso ocorre, não se 

questionou que conflitos entre princípios também são resolvidos por 

sopesamento e ponderação (mas apenas que este não é um critério de distinção 

adequado entre normas e princípios), sendo essa a conclusão de maior 

interesse para o objeto deste estudo.  

 

Ademais, revela-se inconteste a contribuição da teoria de Humberto Ávila para o 

presente estudo, ao firmar e traduzir, com enorme clareza e precisão, o 

entendimento de que conflitos entre princípios – e circunstancialmente também 

entre regras – são caracterizados por ser concretos (ocorrem apenas diante de 

determinados casos concretos), contingentes (podem ou não ocorrer) e 
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verificados no plano da eficácia (as duas normas mantêm a validade após o 

conflito). 

 

4.2 PRINCIPIOLOGIA DO DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

 

Preliminarmente, vale ressaltar que o direito de propriedade industrial apresenta 

uma infinidade de normas, por vezes, sem rigor científico, chamadas de 

princípios e que não apresentam conteúdo axiológico relevante, que não serão, 

portanto, incluídas neste estudo. Como exemplo, cite-se o princípio da 

territorialidade, que, na verdade, constitui uma regra segundo a qual as patentes 

produzem efeitos jurídicos apenas na jurisdição em que foram concedidas. 

 

A propósito, a doutrina pátria sobre o tema (ainda escassa, infelizmente) não 

parece acostumada à abordagem principiológica da propriedade industrial. 

Quando muito, limita-se a discorrer, ainda que superficialmente, sobre os 

princípios constitucionais aplicáveis também à propriedade material, tais como a 

função social.  

 

Como o que ora se busca é a essência do direito de propriedade industrial por 

meio da análise principiológica, normas meramente procedimentais, que não 

expressam nem revelam um fator determinante para a propriedade industrial, 

ainda que chamadas de princípios, não apresentam a utilidade que se espera 

para a investigação teórica ora proposta, até porque, como regras, podem variar 
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de acordo com cada ordenamento jurídico e não são inerentes, portanto, à 

propriedade industrial e seus institutos jurídicos. Afinal, o estudo das 

experiências estrangeira e brasileira que precedeu a presente análise 

principiológica tem exatamente entre as principais funções separar o joio do trigo 

e selecionar o que é inerente à propriedade industrial enquanto instituto jurídico 

e o que é meramente procedimental ou construção local, ainda que 

extremamente relevante do ponto de vista prático.  

 

Conforme já explanado no introito do presente estudo, para a identificação de 

princípios que regem o direito de propriedade industrial, adotar-se-ia o método 

dedutivo, conforme raciocínio lógico a seguir descrito no Quadro 2: 

 

Premissa 
maior 

As normas imediatamente finalísticas195 verificadas nas famílias jurídicas de 
common law e de tradição romano-germânica no campo da propriedade 
industrial constituem princípios do direito da propriedade industrial.  

Premissa 
menor 

A norma imediatamente finalística A foi identificada no campo da propriedade 
industrial nas famílias jurídicas de common law e de tradição romano-germânica. 

Conclusão A norma imediatamente finalística A é um princípio do direito da propriedade 
industrial.  

 
Quadro 2 – Método deduttivo 

 

Ao longo do estudo das experiências estrangeira e brasileira, foram 

identificados, tanto na atuação concreta das autoridades de defesa da 

concorrência, quanto na produção legislativa, ensinamentos doutrinários e 

demais operados do direito, em matéria de propriedade industrial, especialmente 

à luz do direito concorrencial, sete normas imediatamente finalísticas, de elevado 
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conteúdo axiológico e que devem ser atendidas na maior medida possível, de 

acordo com cada caso concreto. Passa-se, pois, a discorrer sobre elas.  

 

4.2.1 Princípio do incentivo à inovação e desenvolvimento científico e 

tecnológico 

 

 

Preliminarmente, cabe esclarecer que o incentivo à inovação e desenvolvimento 

científico e tecnológico alça-se aqui à qualidade de princípio, pois, revestido de 

denso conteúdo axiológico, conforme demonstrado ao longo do presente estudo, 

permeia todo o sistema de proteção à propriedade industrial.  

 

O estímulo à inovação parece ser o ponto fulcral do sistema de propriedade 

industrial à luz da clássica lição do economista norte-americano John Maurice 

Clark, ao tratar da “função geral das patentes”. Segundo o autor: 

 

o sistema de patentes constitui uma norma política, adotada a fim de 
defender os interesses do povo na invenção e no emprego, e no 
estabelecimento de um sistema de empresas comerciais de caráter 
primariamente privadas. Desempenha papel de relevo nas quatro 
funções seguintes, facilmente distinguíveis entre si: o estímulo (e a 
recompensa) à invenção e sua utilização, a escolha das invenções que 
serão adotadas e que produzirão frutos, a determinação do volume e 
caráter das recompensas aos inventores isoladas e às empresas 
industriais que as produzem, e a difusão geral e final dos benefícios 
delas resultantes.196 

 

                                                 
196 CLARK, John Maurice. A concorrência como processo dinâmico. Companhia Editora Forense: 
Rio de Janeiro, 1963, p. 213. Tradução de Ruy Jungmann.  
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A aplicação do princípio em questão é, portanto, mandatória e, como restará 

adiante demonstrado, extensiva tanto às autoridades que concedem tais direitos 

quanto aos aplicadores do direito, ou seja, Poder Judiciário e autoridades de 

defesa da concorrência.  

 

A um, porque o bem jurídico maior tutelado pelo direito da propriedade industrial 

é a inovação. A inovação capacita e desenvolve os recursos humanos, otimiza a 

criação de empregos, movimenta a economia, aumenta a arrecadação fiscal, 

atrai investimentos inclusive estrangeiros, promove a integração social dos 

povos e oferece aos consumidores novas soluções técnicas aos problemas da 

vida, especialmente em áreas essenciais à dignidade humana, tais como a 

saúde. 

 

A dois, porque, no caso brasileiro, como já ressaltado ao tratar da experiência 

pátria a respeito do tema, a própria Constituição Federal, ao assegurar a 

proteção da propriedade industrial, refere-se expressamente ao “interesse social 

e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país”.  

 

A três porque, ainda no caso brasileiro, sempre que o Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial (INPI) concede uma patente ou indefere um pedido, além 

de pura e simplesmente aplicar a lei (posto tratar-se de ato administrativo 

vinculado), produz efeitos diretos na concorrência e, conforme o caso, estimula 

(se concede uma patente que preenche os requisitos de patenteabilidade ou 
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rejeita um pedido de patente que não os atende) ou desincentiva (se concede 

uma patente que não preenche os requisitos de patenteabilidade ou rejeita um 

pedido de patente que os atende) a inovação.  

 

Da mesma forma, os Tribunais, ao se debruçar sobre casos de ação de infração, 

se decidirem em favor do infrator (quando a patente estiver sendo, de fato, 

violada e não estiver caracterizada nenhuma das exceções legais) ou em favor 

do titular (quando não houver infração ou estiver caracterizada alguma exceção 

legal ao direito patentário) podem igualmente frustrar a inovação. O mesmo 

ocorre em ação de nulidade de patente e ação anulatória de ato administrativo 

que concede a patente. Se a patente preenche os requisitos de patenteabilidade 

e o Poder Judiciário a anula ou se não os preenche e mesmo assim é mantida, 

mais do que o titular da patente ou qualquer outro interessado, quem 

verdadeiramente perde é o ciclo da inovação, que restou igualmente frustrado. 

 

O princípio se aplica também às autoridades de defesa da concorrência, 

enquanto agentes aplicadores do direito. Ao transformar o direito da 

concorrência em instrumento puramente inibidor ou neutralizador do exercício 

legítimo de direitos de propriedade industrial, além do titular, a inovação é a 

principal prejudicada, pois todo o sistema é ferido. 

 

Fato é que a natureza humana é observadora, comparadora e copiadora daquilo 

que está dando certo; e assim se comporta a grande maioria dos mercados. Não 
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é à toa que o governo da Suécia recentemente reconheceu uma instituição dita 

religiosa, denominada Igreja Missionária de Kopimism, segundo a qual toda 

informação compartilhada e copiada tem mais valor e é sagrada.197 É preciso, 

portanto, criar mecanismos de estímulo à inovação para o fomento de uma 

economia competitiva; e, até o momento, a humanidade não desenvolveu 

instrumento mais eficiente que o sistema de propriedade industrial para fazê-lo, 

embora não isento de falhas e críticas. 

 

Nesse tocante, traga-se à colação o ensinamento de John Maurice Clark, que 

indaga: “a concorrência aumentaria se não fossem patenteáveis as invenções?” 

E assim responde: 

 

(...) temos aqui interessante tema para especulação. Talvez isto fizesse 
alguma diferença nos casos em que as patentes já são livremente 
intercambiadas. Em outros, o inventor ou seu patrocinador talvez não 
obtivessem compensação pela cobrança de royalties aos concorrentes, 
mas apenas pelo uso direto da inovação, o que poderia aumentar o 
incentivo ao estabelecimento dos monopólios. Além disso, conforme 
sugerimos acima, a revelação pública exigida como condição prévia à 
concessão da patente poderia ser substituída por tentativas de manter-
se o sigilo, resultando em volume considerável de esforços mais 
dirigidos e que nenhum bem faria ao moral da indústria. Nada indica 
que a abolição das patentes aumentasse a concorrência efetiva.198  

 

Ainda, apenas como exemplo, vale citar o tema da pesquisa de pós-doutorado 

do jurista australiano Luigi Palombi, ávido crítico do direito de patentes, que 

desenvolveu um sistema que considera sui generis por ele batizado de Genetic 

                                                 
197 FOLHA.COM. Suécia reconhece igreja do Ctrl+C e Ctrl+V como religião. Disponível em 
<http://www1.folha.uol.com.br/tec/1030301-suecia-reconhece-igreja-do-ctrlc-e-ctrlv-como-
religiao.shtml>. Acesso em 12.03.2012. 
198 CLARK, John Maurice. A concorrência como processo dinâmico. Companhia Editora Forense: 
Rio de Janeiro, 1963, p. 214. Tradução de Ruy Jungmann. 
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Sequence Right (“GSR”), ou, no vernáculo, “direito de sequência genética”. Em 

resumo, o uso de sequências genéticas ou materiais biológicos para qualquer 

propósito passaria a não poder ser mais controlado ou apropriado por quem quer 

que fosse. 

 

 O primeiro a publicar a obtenção de novo material biológico seria considerado o 

titular do GSR, e quanto mais terceiros fizessem uso (comercial ou meramente 

experimental) do novo material biológico, maior seria a remuneração devida ao 

titular. Note-se, portanto, que o titular do GSR não poderia excluir terceiros do 

uso, ainda que comercial, do material biológico.199  

 

A jurista italiana Valeria Falce também assinala outras possibilidades de ações 

comunicativas normativas para o incentivo à inovação: 

 

a propósito, a teoria econômica coloca em evidência as possíveis 
alternativas ao sistema de patentes (isto é, um monopólio temporário 
para uma solução normativa), vale dizer: (i) a criação de laboratórios de 
pesquisa financiados com recursos públicos e, portanto, com custos 
repartidos entre os cidadãos proporcionalmente à sua capacidade 
contributiva; (ii) a destinação de financiamentos e investimentos – na 
forma de isenção fiscal, financiamentos voláteis, contribuições a perder 
de vista, fornecimento de serviços ou outros – para estimular a 
pesquisa pelas empresas, em parte diminuindo o seu custo com a 
pesquisa; (iii) atribuição de responsabilidade sobre projetos de 
pesquisa destinados à solução de problemas técnicos específicos a 
estruturas públicas ou privadas, selecionadas, de qualquer forma, por 
meio aberto e transparente.200 

 

Conforme o jurista cisplatino Guillermo Cabanellas de las Cuevas: 

                                                 
199PALOMBI, Luigi. Memorando explicativo disponível em 
HTTP://cgkd.anu.edu.au/menus/people_staff&students.php#palombi. Acesso em 5.2.2010. 
200 FALCE, Valeria. Lineamenti Guridici e profili economici della tutela dell’innovazione 
industriale. Giuffrè Editore: Milão, 2006, p. 29, tradução livre. 
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embora os sistemas alternativos apresentem variantes distintas, podem 
ser resumidos numa proposta que contempla os aspectos 
fundamentais da criação e circulação de tecnologia. Segundo esta 
proposta, o Estado pagaria um subsídio ou contraprestação em favor 
de quem realizar invenções ou descobertas e os comunicar ao 
organismo competente. Esta contraprestação se realizaria de forma tal 
que os ingressos recebidos pelos inventores fossem equivalentes aos 
derivados do sistema econômico de sua atividade inventiva. Desta 
forma, os custos marginais de pesquisa e desenvolvimento se 
equivaleriam aos ingressos marginais derivados dessas atividades e a 
utilidade que esta representa para a comunidade, (...) para o 
funcionamento economicamente eficiente da criação tecnológica.201 

 

O estímulo à inovação deve, pois, funcionar como princípio a guiar tanto as 

ações do INPI em âmbito administrativo, quanto dos Tribunais e das autoridades 

de defesa da concorrência em assuntos envolvendo matéria de direito de 

propriedade industrial. Neste caso, a atuação judicial é ainda mais impactante 

posto que decide, em última instância, quem tem o direito.  

 

Faz-se mister, por conseguinte, que, tanto no exercício da função administrativa 

quanto judicial, o Estado paute as ações no princípio do estímulo à inovação, já 

que esta constitui importante componente da maioria das políticas públicas em 

diversas economias na era pós-moderna. Como leciona Sérgio Robles Reis de 

Queiroz: 

indiscutivelmente, as políticas de governo têm efeito importante sobre a 
capacidade de atração de pesquisa e desenvolvimento (P&D). Se, 
como visto anteriormente, a disponibilidade de recursos humanos 
altamente qualificados é um fator de atração relevante, a política 
educacional, de ciência e tecnologia e tudo o mais que afete a 
formação desses recursos humanos em quantidade e qualidade, 
influenciará as decisões de investimento em P&D das empresas 
multinacionais.202 

                                                 
201 CUEVAS, Guillermo Cabanellas de las. Derecho de las Patentes de Invención. V. 1. 2. ed. 
Buenos Aires: Heliasta, 2004, p. 69, tradução livre. 
202 QUEIROZ, Sérgio Robles Reis de. Atração de Investimento Direto Estrangeiro em Pesquisa e 
Desenvolvimento. In: SENNES, R. Ubiraci; BRITTO FILHO, Antonio (orgs.). Op. cit., 2011, p. 
101. 
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 A par das “políticas de governo”, certamente estão as decisões judiciais e 

também as administrativas proferidas pelas autoridades de defesa da 

concorrência em análise de condutas e atos de concentração envolvendo 

matéria de propriedade industrial.  

 

 

4.2.2 Princípio da novidade 

 

 

Ao iniciar a explanação sobre a novidade como requisito de patenteabilidade, 

Robert Patrick Merges já assertivamente anunciara: "para obter uma patente, 

você deve fazer algo novo”.203 Na doutrina brasileira, Denis Borges Barbosa 

complementa que “a novidade é a essência da protectibilidade da solução 

técnica”.204 

 

A tarefa de explanar sobre a novidade não é simples como parece. Além de se 

tratar de fundamento basilar pelo menos desde o século XVII, não apenas do 

sistema de patentes205, mas de todo o direito de propriedade industrial, o 

conceito de novidade encerra em si uma série de intrincadas questões.  

 

                                                 
203 MERGES, R.P. Op. cit. p. 221. 
204 BARBOSA, Denis Borges. Os requisitos da patente de invenção, p. 2. Disponível em 
<denisbarbosa.addr.com/119.rtf>. Acesso em 10.9.2011. 
205 MERGES, R.P. Op. cit. p. 221. 
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Mais que mero requisito legal de patenteabilidade206 enquanto regra, a novidade 

constitui axiologicamente o próprio fundamento do direito de propriedade 

industrial. Como já destacado acima, o direito de propriedade industrial – e, em 

especial, o direito de patentes – reflete, no âmago, uma verdadeira relação de 

troca entre o Estado e o inventor: este revela o invento à sociedade em prol do 

desenvolvimento científico e tecnológico, enquanto aquele, em contrapartida, lhe 

atribui direito de exclusiva temporário para exploração econômica da invenção. 

Em outras palavras: 

o contrato da sociedade com o inventor é vinculante porque o inventor 
deu algo de valor (devido à novidade) em troca da patente. Note que, 
nesta relação, a sociedade é representada pelo examinador de 
patentes. Ainda que seja um ‘agente’ da sociedade, o examinador 
pode, entretanto, ter incentivos diferentes da sociedade em geral. Esta 
é apenas uma razão porque o ‘contrato’ de patentes não é usual; isto 
ajuda a explicar porque a possibilidade de revisão judicial de patentes 
deve ser preservada.207  

 

Patentes oferecem soluções técnicas a problemas da vida antes não resolvidos. 

Folhas de papel cujos conteúdos sejam por alguma razão interligados não 

poderiam, por exemplo, ser unidas não fosse o clipe, patenteado, nos Estados 

Unidos, no formato oval duplo, pelo norueguês Cornelius Brosnan, em 1900.208 

O exemplo é propositadamente simples, objetivando a clareza no conceito que 

                                                 
206 À guisa de exemplificação, no ordenamento jurídico brasileiro, o artigo 8º da Lei nº. 9.279, de 
14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial – LPI) estabelece que “a invenção e o modelo 
de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica”. O § 1º 
do mesmo dispositivo complementa o caput ao esclarecer que “o estado da técnica é constituído 
por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por 
descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o 
disposto nos arts. 12, 16 e 17”. Na ordem internacional, o Acordo TRIPs, em seu artigo 27.1 
também preconiza que “(...) qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores 
tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível 
de aplicação industrial” (grifei).  
207 MERGES, R.P.,  p. 1135. 
208 DANNEMANN SIEMSEN BIGLER & IPANEMA MOREIRA. Propriedade Intelectual no Brasil. 
2000. p. 32. 
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se pretende demonstrar. O desenvolvimento de um produto (o clipe) que se 

presta a, por meio de uma solução técnica, satisfazer uma necessidade humana 

até então desatendida (junção de papéis inter-relacionados) deflagrou uma 

verdadeira corrida inventiva nesse mercado; e, ao longo do século XX, diversos 

agentes econômicos desenvolveram outros tipos de design de clipe, com a 

utilização de outros materiais, mantendo, contudo, a estrutura original, 

caracterizada por um fio de metal, curvado, em formato oval duplo. Não fosse a 

primeira invenção do norueguês Brosnan a oferecer uma solução técnica a este 

problema da vida e o incentivo ao desenvolvimento de novas tecnologias e ela 

relacionada, provavelmente até hoje estaríamos agrupando folhas com elásticos, 

tratando infecções bacterianas com antialérgicos, completando ligações 

telefônicas por meio de aparelhos de manivela, ouvindo músicas em 

gramofones, entre uma infinidade de outros exemplos.  

 

Denis Borges Barbosa vislumbra três classificações diferentes para a figura 

jurídica da novidade no direito de propriedade industrial, a saber: (i) a 

cognoscitiva, que requer que a tecnologia ainda não tenha sido tornada 

acessível ao público, de forma que o técnico, dela tendo conhecimento, pudesse 

reproduzi-la; (ii) a econômica, a qual exige que o invento não tenha sido posto 

em prática, ou seja, industrializado; e (iii) a comercial, prevista na legislação 

relativa ao direito intelectual sobre as variedades de plantas consoante a qual é 

novo o que ainda não foi posto no comércio. A classificação econômica, por sua 

vez, considera o território ou conteúdo do conhecimento anterior e tem duas 
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subclassificações, quais sejam: (i) a novidade absoluta, sem limites espaciais ou 

temporais – a tecnologia não é nem foi conhecida ou utilizada em lugar algum do 

planeta –; e (ii) a novidade relativa, a que leva em conta apenas uma região 

geográfica, ou um prazo, ou a um meio determinado, restringindo-se, por 

exemplo, às tecnologias descritas e publicadas para conhecimento geral.209 

 

No Brasil, como não se impõe – nem se poderia – nenhuma restrição a titulares 

estrangeiros ou, no caso de pessoas jurídicas, cujo capital social é estrangeiro, 

vige o princípio da novidade absoluta, isto é, se a tecnologia para a qual se 

requer proteção já entrou no estado da técnica, a qualquer tempo e em qualquer 

canto do planeta, não será mais passível de apropriação ao menos como objeto 

de patente.  

 

Por oportuno, vale notar que a novidade não é corolário específico do direito de 

patentes. Ao contrário, permeia ontologicamente o sistema de proteção da 

propriedade industrial, razão porque cabível sua inclusão na presente análise 

principiológica. O requisito de novidade, somado ao requisito da originalidade – 

entendido este como “uma configuração visual distintiva, em relação a outros 

anteriores”210 –, aplica-se de forma idêntica aos desenhos industriais.211 Por sua 

                                                 
209 BARBOSA, D.B. Op. cit. c. Acesso em 10.9.2011. 
210 Artigo 97 da Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial – LPI). 
211 No ordenamento jurídico pátrio, o artigo 95 da Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de 
Propriedade Industrial – LPI) prevê que “considera-se desenho industrial a forma plástica 
ornamental de um objeto ou conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um 
produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que 
possa servir de tipo de fabricação industrial”. (grifei). No mesmo sentido, o Acordo TRIPs, em 
seu artigo 25.1, também preconiza que “os Membros estabelecerão proteção para desenhos 
industriais criados independentemente , que sejam novos e originais”. (grifei) 
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vez, marcas que reproduzam ou imitem, no todo ou em parte, ainda que com 

acréscimo, marcas alheias não podem ser registradas para distinguir ou certificar 

produtos e serviços idênticos.212  

 

É bem verdade que o direito da propriedade industrial vem sendo estendido para 

tutelar outros objetos não pautados pela novidade, sobretudo pelo instituto 

jurídico da concorrência desleal. Prova disso é o artigo 195, inciso XI, da Lei nº. 

9.279, de 14 de maio de 1996 (LPI), segundo o qual: 

comete crime de concorrência desleal quem divulga, explora ou utiliza-
se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados 
confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de 
serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que 
sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso 
mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término 
do contrato.  

 

Outro claro exemplo desse fenômeno é o inciso XIV do mesmo dispositivo, que 

tipifica como crime de concorrência desleal a divulgação, exploração ou 

utilização, “sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não 

divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido 

apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a 

comercialização de produtos”. Note-se que, aqui, o fundamento da proteção não 

é a novidade, mas a confidencialidade ou o esforço considerável. Pouco importa 

se os dados utilizados são novos; basta que sejam confidenciais ou que tenham 

sido produzidos mediante esforço considerável por parte do titular. Entende-se, 

                                                 
212 Artigo 122, inciso XIX, da Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial 
– LPI). 
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contudo, que tal constatação per se não afasta a regra da aplicação do princípio 

da novidade ao direito de propriedade industrial.  

 

4.2.3 A exclusividade no direito de propriedade industrial 

 

Embora a propriedade industrial, no âmbito das relações concorrenciais travadas 

entre os agentes econômicos, se estenda a campos onde o direito de exclusiva 

não necessariamente opera (tais como o direito ao sigilo, o direito à clientela, o 

direito a um comportamento leal por parte dos concorrentes), a exclusividade na 

exploração econômica do objeto da proteção, também conforme largamente 

demonstrado neste estudo, é da própria essência da propriedade industrial. Para 

Guillermo Cabanellas de las Cuevas, a classificação de direitos de propriedade 

industrial como direitos exclusivos possui função essencialmente descritiva.213 

 

Como leciona o jurista australiano Peter Drahos, “direitos de propriedade operam 

tanto para definir restrições como conferir oportunidades. Claramente, quando 

direitos de propriedade impõem restrições, o fazem à custa da redução de 

oportunidades de outros indivíduos”214. Nesse diapasão, a exclusividade oriunda 

de um direito de propriedade industrial gera a toda a sociedade uma obrigação 

geral de não fazer: a de se abster de explorar economicamente a invenção sem 

prévia autorização do titular na jurisdição para a qual foi concedida.  

                                                 
213 CUEVAS, Guillermo Cabanellas de las. Derecho de las Patentes de Invención. V. 1. 2. ed. 
Buenos Aires: Heliasta, 2004, p. 564, tradução livre. 
214 DRAHOS, Peter. A Philosophy of Intellectual Property. Ashgate Publishing Limited: Hants, UK. 
1996, p. 138, tradução livre. 
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Todavia, é interessante notar que os dispositivos legais de propriedade industrial 

tipicamente não se dirigem à sociedade, isto é, a obrigação de não fazer (abster-

se de explorar economicamente o objeto de preço sem prévia autorização do 

titular do direito) não integra o comando normativo. 

 

Valendo-se da mesma técnica legislativa penal, diplomas legais de propriedade 

industrial não dispõem ser proibida a exploração econômica desautorizada do 

objeto de proteção. 

  

Ao contrário, o próprio Acordo TRIPs, no artigo 28.1, estabelece que: 

 

uma patente conferirá a seu titular os seguintes direitos exclusivos: (a) 
quando o objeto da patente for um produto, o de evitar que terceiros 
sem seu consentimento produzam, usem, coloquem a venda, vendam, 
ou importem com esses propósitos aqueles bens; ou (b) quando o 
objeto da patente for um processo, o de evitar que terceiros sem seu 
consentimento usem o processo e usem, coloquem a venda, vendam, 
ou importem com esses propósitos pelo menos o produto obtido 
diretamente por aquele processo.  

 

 

 Na mesma direção, em âmbito interno, a Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996 

(LPI), no artigo 42, prevê que: 

 

a patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu 
consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar 
com estes propósitos: I – produto objeto de patente; II – processo ou 
produto obtido diretamente por processo patenteado”. A mesma técnica 
legislativa fora adotada pelo artigo 42 no que tange à infração de 
patente por contribuição, in verbis: “§ 1º Ao titular da patente é 
assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para 
que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.   
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Talvez isso se deva ao fato de que direitos de propriedade industrial se 

caracterizem por ser um direito subjetivo de exclusão, outorgado pelo Estado.215  

 

Na lição de Denis Borges Barbosa: 

 

numa atmosfera de concorrência entre empresas, a titularidade ou uso 
de um dos objetos da propriedade intelectual dá exclusividade no uso 
de certos bens imateriais, de forma que só seus titulares possam 
explorar a oportunidade perante o mercado, configurada pela utilização 
privativa de tais bens. Assim, a exclusividade neste contexto é de 
caráter concorrencial.216  

 

 Referindo-se, ainda, a propriedade industrial, o mesmo autor destaca que “a 

exclusividade recai sobre um meio de se explorar o mercado, sem evitar que, 

por outras soluções técnicas diversas, terceiros explorem a mesma oportunidade 

de mercado”.217  

 

Como já destacado ao longo deste estudo, a exclusividade decorrente de um 

direito de propriedade industrial é jurídica e não necessariamente resulta em 

monopólio na acepção econômica, no sentido de que apenas um agente 

econômico possa explorar aquele segmento mercadológico. 

 

 

 

 

                                                 
215 CUEVAS, Guillermo Cabanellas de las. Derecho de las Patentes de Invención. V. 1. 2. ed. 
Buenos Aires: Heliasta, 2004, p. 565. 
216 BARBOSA, DB. Op. cit. a. 
217 Idem. 
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4.2.4 Propriedade industrial e eficiência competitiva 

 

 

Por meio do estudo das experiências estrangeira e brasileira como campo 

preparatório para o presente estudo principiológico, identifica-se facilmente a 

eficiência competitiva como fundamento axiológico da propriedade industrial. 

Nesse sentido, deve-se entender a propriedade industrial como instrumento de 

concorrência e vantagem competitiva, ativo imaterial (por vezes, o mais valioso 

da sociedade empresária) à disposição do titular para autoexploração, cessão ou 

licenciamento a terceiros interessados.  

 

A marca, enquanto direito de propriedade industrial, reflete com justeza esse 

ponto de vista. A maior notoriedade de uma marca no mercado decorre 

invariavelmente de fatores atribuíveis ao agente econômico que a titula, tais 

como qualidade reconhecida dos produtos ou serviços que a marca identifica, 

investimentos em recursos humanos ou financeiros em campanhas 

promocionais do produto ou serviço identificado pela marca, implantação e 

manutenção de processo fabril seguro e confiável, capacidade em atrair e reter 

talentos no quadro de colaboradores, interação e manutenção de 

relacionamento saudável e eficiente com interlocutores (agências regulatórias, 

entidades do terceiro setor, órgãos da Administração Pública direta, clientes, 

fornecedores, distribuidores), adoção de conduta ética e cumprimento da 

legislação aplicável (trabalhista, tributária, ambiental e antitruste, entre outras), 
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manutenção da reputação institucional, habilidade em mostrar o valor agregado 

à marca, acentuada capacidade de desenvolver novos negócios, flexibilidade 

para atuação global em mercados marcados por profunda diferença cultural, 

versatilidade para se adaptar rapidamente de acordo com as tendências de um 

mercado dinâmico, facilidade para se comunicar adequadamente com as 

diversas classes de consumidores, entre várias outras competências mais ou 

menos importantes de acordo com cada segmento mercadológico. Todos esses 

fatores diferenciam o produto ou serviço identificado pela marca e decorrem de 

eficiência própria do agente econômico que a titula.  

 

As patentes igualmente não fogem à regra. Patentes não surgem do nada, nem 

são frutos do acaso, razão porque não se pode, aqui, coadunar com a expressão 

“privilégio”, atécnica e comumente utilizada no Brasil para se referir à proteção 

patentária. Ao contrário, patentes também decorrem de competências 

específicas do agente econômico, tais como, entre outras, investimentos em 

recursos humanos e financeiros, capacidade inventiva, cultura institucional de 

inovação e proteção da propriedade industrial, disposição à assunção de alto 

risco no desenvolvimento incerto de uma invenção – cujos resultados 

financeiros, no mais das vezes, são também imprevisíveis –, atração e 

manutenção de mão-de-obra científica e tecnicamente qualificada (cada vez 

mais escassa no Brasil) para conduzir a pesquisa, disposição em aguardar longo 

período para ver o direito reconhecido – que compreende o lapso temporal que 

se inicia com o depósito do pedido patente e termina com a concessão da carta-
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patente e publicação da concessão pela imprensa oficial (no caso brasileiro, a 

Revista da Propriedade Industrial – RPI) – e, após a introdução da invenção do 

mercado, correr o risco de ter o direito de exclusiva violado e disposição para o 

dispêndio de recursos financeiros com vista a fazer valer o direito de exclusiva 

em caso de violação, sobretudo em ambientes politicamente impactados, nos 

quais, paradoxalmente, a segurança jurídica pode não ser o bem jurídico 

primordial na aplicação da lei pelo Poder Judiciário.  

 

Disso decorre que, no mais das vezes, direitos de propriedade industrial 

decorrem inexoravelmente da maior eficiência do agente econômico que a titula 

e, nesse passo, resultam naturalmente numa vantagem competitiva em relação 

aos concorrentes. Obviamente, como já repisado, não é correto afirmar que 

direitos de propriedade industrial necessariamente concedem poder de mercado 

ao titular,218 mas nos casos em que isso eventualmente venha a ocorrer, a não 

ser que tais direitos padeçam de nulidade por ter sido concedidos ao arrepio da 

lei (por exemplo, na hipótese de concessão de uma patente cujo objeto não 

preenche algum requisito de patenteabilidade, configura mera descoberta ou, 

por alguma outra razão, não é considerado invenção para fins de 

patenteabilidade219 ou, ainda, corresponde a matéria considerada não 

                                                 
218 Produto patenteado ou fabricado de acordo com processo patenteado pode ter um sem-
número de produtos substitutos e que com ele concorrem diretamente sem infração da patente 
respectiva.  
219 No caso brasileiro, o artigo 10 da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade 
Industrial Brasileira – LPI) prevê que não se considera invenção para fins de proteção pela via 
patentária: “I – descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; II – concepções 
puramente abstratas; III – esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, 
financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; IV – as obras literárias, 
arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; V – programas de computador 
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patenteável por lei220) ou comprovadamente concedidos mediante fraude, é lícito 

afirmar que a dominância resulta de processo natural, fundado na maior 

eficiência de agente econômico em relação aos concorrentes e, por 

consequência, não deve caracterizar exercício de posição dominante. 

 

 

4.2.5 Princípio numerus clausus 

 

 

A locução em latim numerus clausus (no vernáculo, “número fechado”) é 

empregada para exprimir que a enunciação é enumerativa, não exemplificativa 

e, assim, não admite acréscimo. Aplicada ao direito da propriedade industrial, 

quer dizer que tais direitos são estritamente definidos pela lei, em número e tipo.  

 

Segundo o jurisconsulto italiano Gustavo Ghidini, a aplicação do princípio em 

questão à propriedade industrial deve-se ao fato de que tais direitos: 

                                                                                                                                                  
em si; VI – apresentação de informações; VII – regras de jogo; VIII – técnicas e métodos 
operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no 
corpo humano ou animal; e IX – o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos 
encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de 
qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. 
220 No ordenamento jurídico pátrio, o artigo 18 da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de 
Propriedade Industrial Brasileira – LPI) estabelece que “não são patenteáveis: I – o que for 
contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde pública; II – as 
substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a 
modificação de suas propriedade físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou 
modificação, quando resultantes da transformação do núcleo atômico; e III – o todo ou parte dos 
seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de 
patenteabilidade – novidades, atividade inventiva e aplicação industrial – previstos no art. 8° e 
que não sejam mera descoberta. Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos 
transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou animais, que expressem, 
mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica 
normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais”. 
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concedem poderes que restringem a concorrência e, portanto, devem 
ser consideradas exceções ao direito constitucional de liberdade 
econômica. Desnecessário dizer que reconhecer a aplicação deste 
princípio não impede a extensão pela Lei – e somente pela Lei, não 
pela interpretação – do núcleo dos direitos de propriedade industrial 
para além daqueles atualmente protegidos.221  

 

Em outras palavras, nada impede que a Lei estabeleça novas espécies de 

propriedade industrial além daquelas atualmente previstas, tais como marcas, 

patentes, desenhos industriais, indicações geográficas, cultivares, know-how, 

segredos de negócio, segredos de indústria, proteção de dados, sinais distintivos 

não registrados e outros resultados inventivos dos agentes econômicos. 

Exemplo claro disso é a introdução no ordenamento jurídico brasileiro dos assim 

chamados “direitos exclusivos de comercialização” por meio do Acordo TRIPs.  

 

Os direitos exclusivos de comercialização – instituto jurídico até então inédito no 

ordenamento jurídico brasileiro – estão previstos no artigo 70.9 do Acordo TRIPS 

e aplicam-se ao segmento tecnológico agroquímico e farmacêutico. Consoante o 

referido dispositivo, seriam concedidos direitos exclusivos de comercialização a 

determinado agente econômico quando este tivesse depositado um pedido de 

patente por meio do assim chamado mailbox system (no Brasil, tal período 

compreende de 1° de janeiro de 1995 – data de entrada em vigor do acordo no 

país – a 14 de maio de 1997, data da entrada em vigor da atual Lei de 

Propriedade Industrial) e desde que um pedido de patente tivesse sido 

depositado e a patente respectiva concedida em outro Estado Membro da OMC 

e tivesse sido concedida a autorização governamental para comercialização do 

                                                 
221 GHIDINI, G. Op. cit. 2010. p. 17.  
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produto protegido pela patente ou, como é possível inferir, do produto 

diretamente obtido pelo processo coberto pela patente, no Estado-membro onde 

esta já tiver sido concedida.  

 

A despeito da discussão acerca da aplicação dos direitos exclusivos de 

comercialização (se definitiva ou provisória), fato é que este instituto jurídico fora 

sistematicamente internalizado pelo ordenamento jurídico brasileiro222, inclusive 

por meio do artigo 14 da Lei n° 10.603, de 17 de dezembro de 2002 – que 

dispõe sobre a proteção de informação não divulgada submetida para aprovação 

de comercialização de produtos –, que a eles se referem expressamente.223 

 

Naturalmente, o princípio numerus clausus não se refere – nem poderia – à 

limitação do objeto material dos direitos de propriedade industrial, já que o 

próprio Acordo TRIPs proíbe expressamente a exclusão de acesso de qualquer 

segmento tecnológico à propriedade industrial.224 

 

Ainda sob a doutrina de Ghidini, o princípio em espeque exige que se tenha 

cuidado para que nenhuma função típica da propriedade industrial seja 

erroneamente atribuída a outras áreas do direito, em especial às regras contra a 

                                                 
222 FALCONE, Bruno. Direitos exclusivos de comercialização. Informativo Dannemann Siemsen. 
n° 09. 2005. Disponível em 
<http://www.dannemann.com.br/site.cfm?app=show&dsp=dsnews_200506_1&pos=5.98&lng=pt>
. Acesso em 30.8.2011. 
223 “Art. 14. Esta Lei não exclui os direitos exclusivos de comercialização de produtos 
farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura, estabelecidos em acordos ou tratados 
internacionais em vigor no Brasil”. 
224 “Art. 27.1. Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 1 e 2 abaixo, qualquer invenção, de 
produto ou processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, 
envolva um passo industrial e seja passível de aplicação industrial”. 
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concorrência desleal. Refere-se, o autor em questão, a interpretações que 

indevidamente revestem tais regras de uma função “crypto-patentária”, 

extrapolando a própria esfera de aplicação225.  

 

Em última instância, extrai-se do pensamento do jurista italiano que, segundo o 

princípio numerus clausus, cabe à lei criar institutos jurídicos de propriedade 

industrial e é defeso ao aplicador do direito fazê-lo por interpretação. Aplicando o 

princípio numerus clausus do direito da propriedade industrial ao direito da 

concorrência, tem-se que o agente econômico que, ao exercer determinado 

direito de propriedade industrial, excede-o em número ou tipo iria de encontro à 

ordem econômica. Esse princípio parece estar intimamente ligado com o que 

Denis Borges Barbosa denomina “princípio da especificidade de proteções”. 

Consoante este autor: 

 

a Carta de 1988 provê uma solução de equilíbrio para cada falha de 
mercado específica: direitos de exclusiva temporários (patentes, 
direitos autorais); direitos sem prazo, em outros casos (marcas); 
direitos de exclusiva baseados na indisponibilidade do conhecimento, 
em certos casos (patentes); em disponibilidade para apropriação, em 
outros casos (marcas).226 

 

 E, em relação ao princípio da especificidade de proteções, conclui que: 

tal princípio poderia ser assim expresso: cada direito de propriedade 
intelectual terá a proteção adequada a seu desenho constitucional e ao 
equilíbrio ponderado dos interesses aplicáveis, respeitada a regra de 
que só pode apropriar o que não está no domínio comum227.  

Embora se evitem, para o fim perseguido neste estudo, identificar corolários 

específicos extraídos da construção local acerca do sistema de propriedade 
                                                 
225 GHIDINI, Gustavo. Op. cit. 17. 
226 BARBOSA, D.B. Op. cot. b. 53. 
227 Idem. 
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industrial mas, ao contrário, buscar-se identificar a essência da propriedade 

industrial enquanto área da ciência jurídica, concorda-se com o entendimento 

acima no sentido de que a ciência do direito se preocupou, de fato, em atribuir 

prazo e escopo de proteção específicos para cada um dos institutos jurídicos da 

propriedade industrial. Nesse sentido, aplicar o atributo da temporariedade à 

proteção das marcas constituiria uma verdadeira aberração jurídica, vez que o 

agente econômico que investisse no desenvolvimento, construção e promoção 

de uma marca seria obrigado a vê-la cair em domínio público sem nenhuma 

remuneração correspondente. 

 

Da mesma forma, estabelecer uma proteção ad eternum às patentes violaria um 

dos principais fundamentos do sistema de patentes, qual seja, a relação de troca 

entre o inventor e a sociedade, por meio da qual aquele revela a invenção, que, 

após o período de exclusividade, passa para o estado da técnica e assim lhe 

garante direito temporário de exclusividade para futura exploração econômica 

por quaisquer interessados. Tal princípio também justifica o fato de registros de 

desenhos industriais poderem ser regular e validamente concedidos pelo INPI 

sem exame de mérito. Isso porque, como registros de desenho industrial 

protegem uma: 

forma clássica 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 configuração externa e que 
possa servir de tipo de fabricação industrial.228 

 

                                                 
228 Art. 95 da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial Brasileira – LPI). 
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Ou seja, a contemporaneidade é essencial, de pouco ou nada adiantaria ter o 

registro concedido e a proteção garantida após longo exame de mérito para 

todos os casos, em todos os mercados. Por isso, com base no princípio da 

especificidade de proteções, identificou a ciência do direito uma forma de 

proteção e concessão do direito que efetivamente corrigisse a falha de mercado 

para a qual o instituto jurídico do registro de desenho industrial foi concebido.  

 

4.2.6 Princípios da interpretação pró-concorrência e da proporção restrita 

do escopo de exclusividade ao objeto da invenção 

 

O princípio da interpretação pró-concorrência é igualmente extraído da doutrina 

de Ghidini,. Segundo o jurisconsulto italiano, o princípio em destaque aplica-se: 

ainda quando o texto legal em si permitir uma interpretação diferente. 
Mais especificamente, enquanto sempre respeitando a função inerente 
dos direitos de propriedade industrial (protegendo inovadores contra 
free riding, ou a identidade e renome de empresas e produtos contra 
alegações falsas), as normas devem ser interpretadas, na medida em 
que o texto assim permita, de forma que defendam e promovam ao 
invés de corroer, a liberdade econômica de terceiros, bem como a 
estrutura competitiva de mercado. Foi de acordo com este princípio 
que, por exemplo, a Lei de Patentes foi interpretada na Europa de 
forma a afastar a extensão do escopo da patente a todos os usos da 
invenção, mas limitá-lo a certos campos técnicos que o inventor 
especificamente reivindicou ao depositar o pedido de patente.229 

 

Seria esta, pois, a forma de harmonizar a propriedade industrial e a livre 

concorrência, preservando-se, ainda, a finalidade essencial da propriedade 

industrial, que corresponde ao estímulo à pesquisa e cultura. Ainda, ao impedir a 

extensão indevida do escopo de proteção do direito de propriedade industrial, o 
                                                 
229 GHIDINI, Gustavo. Op. cit. p. 18. 
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princípio em testilha estaria a preservar o incentivo à inovação, vez que agentes 

econômicos penalizados por uma extensão indevida da propriedade industrial de 

terceiros teriam pouco ou nenhum incentivo para a arriscada atividade de 

conduzir pesquisas e introduzir melhorias em tecnologias já patenteadas por 

terceiros. Nesse mesmo sentido, o agente econômico titular da tecnologia 

protegida, beneficiada pela proteção excessiva, também não teria estímulo para 

continuar investindo em pesquisa e desenvolvimento científico.  

 

Embora se deva reconhecer a coerência do pensamento acima, sobretudo no 

que se refere à falta de estímulo à continuidade do investimento em inovação em 

caso de extensão indevida do escopo de proteção, a aplicação do princípio em 

questão deve se dar com cautela para que o resultado não seja exatamente o 

contrário daquele pretendido, qual seja, a promoção da pesquisa científica e 

desenvolvimento tecnológico.  

 

O princípio da proporção restrita do escopo de exclusividade ao objetivo da 

invenção parece decorrer logicamente do princípio da interpretação pró-

concorrência ou, ao menos, estar com ele intrinsecamente relacionado. Ainda à 

luz da formulação teórica de Ghidini230, o alcance da exclusividade decorrente de 

um direito de propriedade industrial deve ser definido de acordo com o pretenso 

objetivo da invenção. O objetivo da invenção, por sua vez, é identificado por 

meio das reivindicações, ou seja, as soluções técnicas que a invenção pretende 

oferecer.  
                                                 
230 GHIDINI, Gustavo. Op. cit.  p. 66. 



251 
 

Na lição deste jurisconsulto italiano, o: 

 

significado material e sistêmico dessa regra reside no fato de que ele 
impede que o monopólio patentário, ainda quando relacionado a um 
produto, de estender indefinidamente ou, em qualquer caso, a usos ou 
aplicações industriais que não foram vislumbradas, e 
consequentemente, não foram descritas ou reivindicadas, com 
precisão, pelo inventor.231 

 

Como consequência prática do princípio em questão, tem-se que, em havendo: 

 

extrapolação do escopo de proteção, não tendo o privilégio sido 
outorgado para a exploração do bem (ou serviço) secundário, seja ou 
não protegido por um outro direito de propriedade intelectual, 
comprovados os efeitos anticompetitivos (ou, ao menos, a 
potencialidade de sua geração) e na ausência de justificativas 
suficientes para essa exploração casada, não há previsão legal que 
autorize a extrapolação dos direitos inerentes à propriedade 
intelectual.232  

 

Encerra-se o raciocínio acima com o ensinamento clássico, a respeito, de John 

Maurice Clark, para quem: 

 

as patentes poderão ser usadas de modo a ampliar as limitações da 
concorrência além da coisa patenteada, ocasião em que se torna 
aplicável a legislação antitruste. Realmente, no mundo comercial 
moderno, parece ao autor ser inerente à natureza da patente que a 
fronteira delimitando meios permissíveis de utilizá-la requeira um 
julgamento judicial, a fim de determiná-la e limitá-la como tipo e 
propriedade privada. (...) Evidencia-se, de quanto fica exposto, que as 
patentes, como formas de propriedade, estão sujeitas a grande e 
característico conjunto de limitações.233  

 

 

                                                 
231 Idem. 
232 RIBAS, Guilherme Faveo Corvo. Direito antitruste e propriedade intelectual: uma abordagem 
sob a ótica das vendas casadas. São Paulo: Singular, 2011, p. 41.  
233 CLARK, John Maurice. A concorrência como processo dinâmico. Rio de Janeiro: Forense, 
1963. Trad. Ruy Jungmann, p. 215. 
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4.2.7 Propriedade industrial e os princípios consumeristas 

 

 

As relações entre direito da propriedade industrial e a defesa do consumidor são 

tão evidentes que, no caso brasileiro, o próprio Código de Defesa do 

Consumidor (CDC) estabelece a proteção da propriedade industrial como 

princípio que rege a Política Nacional das Relações de Consumo.234 Andou mal 

o legislador brasileiro ao não incluir igualmente a proteção ao consumidor no 

artigo 2º da Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996 (LPI).235 A falácia legislativa, 

contudo, não descaracteriza o princípio da defesa do consumidor como corolário 

aplicável ao direito da propriedade industrial.  

A doutrina brasileira é escassa, para não dizer nula, a respeito do tema. A 

construção teórica a seguir aduzida não se encontra, destarte, exposta nesses 

termos em qualquer referência bibliográfica. Entende-se que a propriedade 

industrial e o direito do consumidor se encontram intimamente ligados em dois 

aspectos: o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor em relação ao 

fornecedor e o princípio da informação que rege o direito do consumidor.  

                                                 
234 Consoante o artigo 4º, inciso VI, da Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de 
Defesa do Consumidor – CDC) reza que: “A Política Nacional das Relações de Consumo tem 
por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, 
saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 
vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes 
princípios: coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de 
consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais 
das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos 
consumidores”. 
235 “Art. 2º. A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse 
social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: I – concessão 
de patentes de invenção e de modelo de utilidade; II – concessão de registro de desenho 
industrial; III – concessão de registro de marca; IV – repressão às falsas indicações geográficas; 
e V – repressão à concorrência desleal”. 
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A questão da vulnerabilidade, hipossuficiência ou subordinação do consumidor 

vem à tona especialmente no que tange à problemática relativa à configuração 

da pessoa jurídica como consumidora. Embora o próprio CDC contemple 

expressamente a possibilidade de configuração da pessoa jurídica como 

consumidora,236 a lei consumerista não se presta a revogar o Código Civil e 

outros diplomas legais aplicáveis: 

 

no que diz respeito a relações jurídicas entre partes iguais, do ponto de 
vista econômico. Uma grande empresa oligopolista não pode valer-se 
do Código de Defesa do Consumidor da mesma forma que um 
microempresário. Este critério, cuja explicitação na lei é insuficiente é, 
no entanto, o único que dá sentido a todo o texto. Sem ele, teríamos 
um sem sentido jurídico.237  

 

Na lição de Cláudia Lima Marques, em oposição à corrente maximalista – a qual 

sustenta a aplicação da legislação de defesa do consumidor ao maior número de 

relações jurídicas possível –, a corrente finalista, pioneira do consumerismo, 

advoga que a “tutela só existe porque o consumidor é parte vulnerável nas 

relações contratuais no mercado (...). Logo, convém delimitar claramente quem 

merece esta tutela e quem não a necessita, que, é consumidor e quem não é”.238  

 

Para José Geraldo Brito Filomeno: 

 

                                                 
236 “Art. 2°, da Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990: Consumidor é toda pessoa física ou 
jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. (grifei) 
237 LOPES, José Reinaldo de Lima. Responsabilidade civil do fabricante e a defesa do 
consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, p. 78-79. Apud FILOMENO, José Geraldo 
Brito. Manual dos direitos do consumidor. 5. Ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 35. 
238 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das 
relações contratuais, 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, p. 36. Apud FILOMENO, 
J.G.B., 2001, p. 35. 
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o critério do Código brasileiro discrepa da própria filosofia 
consumerista, ao colocar a pessoa jurídica como também consumidora 
de produtos e serviços. E isto exatamente pela simples razão de que o 
consumidor, geralmente vulnerável enquanto pessoa física, defronta-se 
com o poder econômico dos fornecedores em geral, o que não ocorrer 
com esses que, bem ou mal, grandes ou pequenos, detêm maior 
informação e meios de defender-se uns contra os outros, quando 
houver impasses e conflitos de interesses.239  

 

No mesmo sentido tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

conforme trecho extraído do seguinte aresto: 

 

Uma pessoa jurídica de vulto que explore a prestação de serviços de 
transporte tem condições de reger seus negócios com os fornecedores 
de caminhões pelas regras do Código Civil. Já o pequeno 
caminhoneiro, que dirige o único caminhão para prestar serviços que 
lhe possibilitarão sua mantença e a da família, deve ter uma proteção 
especial, aquela proporcionada pelo Código de Defesa do 
Consumidor.240 

 

Ante o exposto, a vulnerabilidade, enquanto conceito jurídico que fundamenta o 

consumerismo, de um lado, aplica-se também nas relações entre os titulares de 

direitos de propriedade industrial (enquanto fornecedores) e o público 

consumidor e, de outro, exclui os agentes econômicos que adquirem produtos 

protegidos por direitos de propriedade industrial para incrementar a própria 

atividade econômica (consumidores profissionais) da aplicação da legislação 

consumerista, especificamente nas relações jurídicas nas quais não esteja 

configurada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica de uma parte em 

relação à outra, vez que a vulnerabilidade decorre do princípio constitucional da 

igualdade proporcional.  

 

                                                 
239 FILOMENO, J.G.B. Op. cit., p. 36. 
240 STJ, Terceira Turma. RESP n. 716.877, 2007. Rel. Min. Ari Pargendler. 
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A interessante questão que se põe diz respeito ao impacto da propriedade 

industrial na vulnerabilidade do consumidor do objeto da proteção. A conclusão 

automática de que a vulnerabilidade do consumidor é potencialmente agravada 

pela propriedade industrial porque tende a aumentar o preço pago pelo 

consumidor pelo objeto da proteção parece ser excessivamente simplista e 

precipitada. 

 

A um, porque a propriedade industrial não necessariamente enseja o aumento 

de preços. O mercado pode ser regulado, o fornecedor pode não ter incentivos 

para o aumento de preços especialmente nos casos em que o direito de 

propriedade industrial não confere monopólio, na acepção econômica, ao titular 

ou simplesmente porque, por outras razões (tais como características do 

mercado, agente econômico em questão, produto protegido ou público 

consumidor ao qual se destina), o preço do produto independe completamente 

da existência ou não de um direito de propriedade industrial. A dois, porque, 

assim como não o é o direito da concorrência, o direito do consumidor não de 

reduz a mero mecanismo barateador de preços. A três, porque a propriedade 

industrial proporciona ao consumidor a obtenção de novas soluções 

tecnológicas. Em outras palavras, o consumidor é também destinatário e 

beneficiário das eficiências do direito da propriedade industrial. Propõe-se, pois, 

uma análise casuística para essa avaliação.  
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O reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor impõe a aplicação de outro 

corolário do direito consumerista para proteção: o princípio da informação. Na 

lição de Jose Carlos Maldonado de Carvalho, “a informação, como um dos 

princípios norteadores das relações de consumo, tem como principal 

fundamento a educação e a harmonia de fornecedores e consumidores, quanto 

a seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo”241.  

 

O princípio da informação oriundo do direito do consumidor aplica-se 

extensivamente ao direito da propriedade industrial, mormente no que tange à 

repressão da concorrência desleal. Diferentemente de sua acepção à luz do 

direito do consumidor – da qual decorre a obrigação do fornecedor em prestar 

informações completas, claras e precisas ao consumidor em relação ao produto 

ou serviço a ser vendido ou prestado –, sua aplicação no campo da propriedade 

industrial, embora tenha como objetivo tutelar o concorrente, beneficia 

diretamente o próprio consumidor.  

 

Ao tipificar como crime de concorrência desleal condutas como a divulgação de 

falsa informação em detrimento de concorrente, utilização ou imitação de 

expressão ou sinal de propaganda alheio, uso indevido de nome empresarial, 

título de estabelecimento ou insígnia alheia; autoatribuição, como meio de 

propaganda, de recompensa ou distinção que não obteve e, especialmente, a 

venda de produto, declarando ser objeto de patente depositada ou concedida, 

                                                 
241 CARVALHO, José Carlos Maldonado de. Direito do consumidor: fundamentos doutrinários e 
visão jurisprudencial. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumes Juris, 2009, p. 9.  
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ou de desenho industrial registrado ou depositado, sem o ser; embora tenha 

originariamente como fundamento a proteção do concorrente, o direito da 

propriedade industrial aplica, por via oblíqua, o princípio da informação que lhe é 

emprestado pelo direito do consumidor. 

 

 Note-se que, embora oriundas do direito da propriedade industrial, todas essas 

normas proibitivas têm como objetivo evitar a divulgação de informação falsa ao 

consumidor, gerando vantagem competitiva indevida ao concorrente infrator. Tal 

relação, fulcrada no direito do consumidor, revela com ainda mais nitidez a 

unicidade orgânica da ciência jurídica e a acepção da propriedade industrial 

como instrumento de concorrência, concepção esta que se defende vivamente 

no presente estudo.  

 

O princípio da vulnerabilidade, portanto, encontra-se intimamente relacionado ao 

direito da propriedade industrial, tanto em razão de possível impacto, negativo 

ou positivo, na condição hipossuficiente do consumidor em relação ao 

fornecedor titular do direito, quanto pela exclusão da aplicação dos institutos 

jurídicos do direito do consumidor, por exemplo, a uma relação jurídica 

contratual de licenciamento de exploração de direitos de propriedade industrial, 

vez que inexiste a disparidade que o princípio visa nivelar.  
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Da mesma forma, o princípio da informação, aplicado ao direito da propriedade 

industrial, tutela o concorrente e, indiretamente, garante ao consumidor a 

acurácia da informação prestada sobre o fornecedor e a origem do produto.  

Inegável, portanto, que, mais do que informar a Política Nacional de Relações de 

Consumo e o microssistema do direito do consumidor,242 a interpretação dos 

institutos jurídicos da propriedade industrial não pode deles prescindir. 

 

 

4.3 PRINCIPIOLOGIA DO DIREITO DA CONCORRÊNCIA 

 

 

Novamente, conforme já destacado no introito do presente estudo, para a 

identificação de princípios do direito antitruste, com base no estudo das 

experiências estrangeira e brasileira que serviu de campo preparatório para a 

presente análise principiológica, adotar-se-á o método dedutivo, conforme 

raciocínio lógico a seguir descrito: 

 

Premissa 
maior 

As normas imediatamente finalísticas verificadas nas famílias jurídicas de 
common law e de tradição romano-germânica no campo do direito da 
concorrência constituem princípios do direito antitruste 

Premissa 
menor 

A norma imediatamente finalística A foi identificada no campo do direito da 
concorrência nas famílias jurídicas de common law e de tradição romano-
germânica. 

Conclusão A norma imediatamente finalística A é um princípio do direito antitruste 
 

Quadro 2 – Método deduttivo 
 

                                                 
242 NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano; SERRANO, Yolanda Alvez Pinto. Código de Defesa do 
Consumidor interpretado: doutrina e jurisprudência. 5ª. Ed. São Paulo: Verbatim, 2011. 
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4.3.1 Possibilidade científica de definição de princípios gerais do direito da 

concorrência  

 

Já se afirmou que o debate acerca das relações entre direito da propriedade 

industrial e direito da concorrência no Brasil dá-se, no mais das vezes, de 

maneira superficial e marcada por discursos meramente ideológicos, sem 

respaldo técnico.  

 

Esta percepção motivou a intenção de produzir uma obra que alcançasse o 

âmago dessas duas searas do direito; e assim, nesse plano, entre seus valores, 

fundamentos e características endógenas, identificar afinidades e divergências 

entre elas e, por meio da aplicação da teoria de Robert Alexy, para as 

divergências, propor uma solução técnica e efetiva para equalizar o problema.  

 

Aqui não se está, pois, tratando de princípios e fundamentos específicos do 

direito da concorrência à luz da legislação brasileira por razões de ordem vária. 

Se o que se está buscando é a essência, não faria sentido reduzir a explanação 

à letra da lei local, pois o objetivo principal estaria perdido.  

 

Por outro lado, trata-se de uma verdade inafastável que cada ordenamento 

jurídico, ao espelhar a realidade social, política, econômica, histórica e cultural 

de um povo, possui os próprios princípios, que podem variar, em algum grau, em 

relação a outros ordenamentos jurídicos. A pergunta que se põe, destarte, é se 
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seria correto compilar, de modo científico, os princípios gerais que fundamentam 

o direito da concorrência enquanto campo do saber jurídico, em que pesem as 

variações normativas que podem ocorrer em cada ordenamento jurídico. 

Entende-se que a resposta seja positiva ao fazer coro ao ensinamento de 

Giorgio Bernini, segundo o qual: 

 

a lei é um documento programático que incorpora princípios básicos e, 
mais do que em qualquer outro campo, em relação ao direito antitruste 
se pode falar em législation par principes, ou seja, de um corpo de 
normas que contém escolhas de valor e proibições de ordem geral.243 

 

Senão, vejamos. Paula Forgioni preleciona que o ponto nevrálgico do direito da 

concorrência consiste em determinar qual o objetivo que deve ser perseguido 

pela legislação de defesa da concorrência e que tipo de concorrência. Em que 

pese isso, entende não ser possível estabelecer um único objetivo como sendo 

comum a toda e qualquer norma antitruste, independentemente do contexto em 

que se insere e dos conflitos de interesse existentes. Para a jurista, a legislação 

de defesa da concorrência “é instrumental a uma determinada política 

econômica, possuindo, por consequência, objetivos bem próprios, diversos 

daqueles das demais leis antitruste”244.  

 

Como exemplo, a autora cita a discrepância dos objetivos perseguidos pelo 

Tratado da Comunidade Europeia – que regula acordos entre empresas e 

exercício de posição dominante respectivamente – e a lei brasileira de defesa da 

                                                 
243 BERNINI, Giorgio. Un secolo di filosofia antitrust: il modello statunitense, la disciplina 
comunitaria e la normativa italiana. Bologna: Clueb, 1991, p. 91. 
244 FORGIONI, Paula. Os fundamentos do antitruste. 3ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2008, p. 166. 
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concorrência. Nesse sentido, os objetivos do Tratado da Comunidade Europeia 

seriam promover um desenvolvimento harmonioso, equilibrado e sustentável das 

atividades econômicas, elevado nível de emprego e proteção social, igualdade 

entre homens e mulheres, crescimento sustentável e não inflacionista, alto grau 

de competitividade e de convergência das economias dos Estados-membros, 

entre outros. Por sua vez, o objetivo da lei antitruste local seria “assegurar a 

todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social”.  

 

Não se está aqui a adotar entendimento divergente do manifestado acima. Ao 

contrário, encampa-se-o. Os objetivos perquiridos pelas normas jurídicas nos 

diversos ordenamentos jurídicos, de fato, podem variar de acordo com as 

condições sociais, políticas, econômicas e culturais de cada jurisdição e 

momento histórico respectivo. Acredita-se, contudo, que o fato de o Tratado da 

Comunidade Europeia não repetir literalmente a dicção da lei pátria no que se 

refere aos objetivos das normas antitruste não torne impossível que, no plano 

científico, sejam estabelecidos princípios gerais do direito da concorrência 

enquanto área do conhecimento jurídico. Isso porque os objetivos descritos pela 

legislação europeia não parecem divergentes daqueles estabelecidos pela lei 

brasileira e também porque aqui não se está tratando de objetivos, mas de 

princípios que, embora se assemelhem sobretudo no conteúdo finalístico, não se 

confundem.  
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No plano teórico, objetivos são as metas a que as normas visam atender e estão 

teleologicamente direcionados para o futuro. Princípios, ao contrário, atuam 

sobre outras normas de forma direta ou indireta e são importantes para a 

compreensão do sentido das regras e até mesmo outros princípios ou 

sobreprincípios. Além disso, princípios exercem funções que obviamente objetos 

não têm, como, por exemplo, entre outras, função integrativa (justificam integrar 

elementos não previstos em regras), função definitória (especificam o alcance do 

princípio axiologicamente superior), função interpretativa (servem para restringir 

ou ampliar o sentido de outras normas), função bloqueadora (afastam elementos 

não compatíveis) e função rearticuladora (promovem a interação entre 

elementos compatíveis).245 

 

Vale notar que a própria Paula Forgioni reconhece tal diferença ao expressar 

que, “mais que objetivos, estamos falando de relação entre instrumentos e 

objetivos possíveis. E, acima de tudo, estamos tratando com princípios.”246  

Todavia, não se prestará rigor desnecessário e excessivo a tais classificações a 

ponto de prejudicar a utilidade deste estudo. A intenção é manter o nível 

científico na busca pela essência, baseando-se em premissas acuradas. Em 

linhas gerais, serão consideradas princípios do direito da propriedade industrial e 

do direito da concorrência aquelas normas com conteúdo imediatamente 

finalístico e axiológico que atuam na interpretação e aplicação de outras normas 

dentro do sistema.  

                                                 
245 ÁVILA, H. Op. cit., 2010, p. 98. 
246 FORGIONI, P. Op. cit. p. 165. 
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4.3.2 Escola de Harvard e Escola de Chicago 

 

 

A determinação do escopo das leis de defesa da concorrência se divide em duas 

grandes doutrinas: a Escola de Harvard e a Escola de Chicago.247 Embora tais 

teorias sejam clássicas e aqui não se procurem simplesmente repisar 

argumentos conhecidos, inspirados em realidade fática ultrapassada, mas 

buscar novas reflexões e fazer novos questionamentos tendo em vista a novel 

conjuntura brasileira e internacional, fato é que nenhum estudo que pretenda 

adentrar os meandros do direito da concorrência pode deixar de discorrer sobre 

esse debate.248 

 

A Escola de Harvard, também chamada ‘tradicionalista” ou “estruturalista”, 

sustenta que a defesa da concorrência constitui o bem jurídico tutelado pelo 

direito antitruste, ou, em outras palavras, encerra um valor em si mesma.  

 

Inicialmente representada por John M. Clark a partir da década de 1940 e depois 

encampada por Areeda, Turner, Sullivan e Blake e de aceitação apenas 

moderada no sistema europeu, essa corrente defende que, se a concorrência 

continua eficiente a despeito das imperfeições de mercado, é porque a 

persistência de tais imperfeições não impede que seja atingida uma 

concorrência viável, ou workable competition. Tal linha de pensamento vê na 

                                                 
247 FRANCESCHINI, José Ignácio Gonzaga. Introdução ao direito da concorrência. São Paulo: 
Malheiros, 1996, p. 11.  
248 FORGIONI, P. Op. cit., p. 165. 
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exacerbação do pluralismo igualitário o bem maior, ideologia que pode ser 

resumida por meio da conhecida expressão “small is beautiful”. Nesse sentido, a 

Escola de Harvard entende que deve ser evitada a concentração excessiva entre 

agentes econômicos, o que pode prejudicar o fluxo das relações econômicas. Na 

busca pelo modelo de concorrência viável, tendo na concorrência um bem em si 

mesmo, o objetivo é a manutenção ou incremento do número de agentes 

econômicos nos diversos mercados relevantes.  

 

O direito da concorrência teria, pois, a finalidade precípua de coibir condutas 

abusivas e preservar a multiplicidade de agentes econômicos como instrumento 

de proteção dos consumidores contra a prática de preços supracompetitivos. 

 

Em oposição a essa doutrina, nos anos 1950 começa a se impor, nos Estados 

Unidos, a Escola de Chicago, por meio dos ensinamentos de Aaron Director e 

Ronald Coase. A Escola angariou adeptos como Bork, Bowman, Mac Gee, 

Telsen e Posner e atingiu o ápice ao ser levada ao poder naquele país durante o 

governo de Ronald Reagan.249 Segundo a doutrina, o direito da concorrência 

ocupa-se primordialmente da eficiência econômica ou, em outras palavras, 

condutas apenas podem ser consideradas como infratoras da ordem econômica 

ao contrariar esse paradigma. Ao trazer a questão da eficiência alocativa do 

mercado, a Escola de Chicago agrega a análise econômica ao direito antitruste. 

O fundamento do direito seria, na verdade, a própria economia, minimizando-se 

a complexidade do fenômeno jurídico.  
                                                 
249 FORGIONI, P. Op. cit., p. 171. 
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Nesse passo, as principais figuras jurídicas do direito da concorrência passaram 

a ser pensadas à luz da eficiência alocativa de mercado, entre elas, a 

concentração entre agentes econômicos. Com isso, a multiplicidade de agentes 

econômicos passou a não ser mais vista como o estado ideal da realidade social 

ou algo a ser buscado a qualquer preço. Ao contrário, a concentração 

econômica passou a ser vista como, em princípio, geradora de eficiência, salvo 

se resultar na redução da produção, ocasionando, portanto, o aumento de 

preço.250 

 

Ademais, a Escola de Chicago transferiu a titularidade do bem jurídico maior 

protegido pelo direito antitruste da concorrência em si mesma para o 

consumidor. Essa doutrina, baseada na análise econômica e em busca de 

eficiências alocativas, baseia-se na tecnicidade que deve pautar as decisões das 

autoridades de defesa da concorrência, livre de eventuais pressões políticas e 

conflitos de interesses. Nesse tocante, Paula Forgioni destaca que tal 

argumento, alegadamente baseado na lógica do economicismo, tem sido objeto 

de críticas, sob o entendimento de que “toda técnica implementa uma opção 

política”.251  

 

Tal questão indubitavelmente demandaria um estudo teórico apartado, mas, em 

linhas gerais, num Estado Democrático de Direito, em que se busca a segurança 

jurídica, embora se admita que toda técnica decorra primariamente de uma 

                                                 
250 FRANCESCHINI, J.I.G., p. 12. 
251 FORGIONI, P. Op cit., p. 177. 



266 
 

opção política (no caso em tela, a política jurídica da concorrência) – ou que o 

sistema jurídico, de uma ou outra forma, provoque o sistema jurídico a atuar 

numa ou noutra direção –, uma vez feita a escolha política, deve a técnica ser 

aplicada imparcialmente a todos os casos que se apresentem em idêntica 

situação. Em outros termos, o que não se pode aceitar aqui é que a autoridade 

antitruste dispense tratamento diverso a casos idênticos, despreze a técnica 

antitruste ou simplesmente atue na defesa de interesses atécnicos não 

expressamente revelados, até para que sejam claramente sopesados. Nesse 

caso, de nada valeria a técnica, bastaria a mera aplicação das diretrizes 

políticas, cujo efeito obviamente resultaria desastroso. 

 

José Inácio Gonzaga Franceschini faz referência a uma terceira teoria, mais 

difundida na América Latina e, em especial, no Brasil e Argentina, que vê a 

atuação das autoridades de defesa da concorrência intrinsecamente ligada à 

política econômica do Estado. Nesse modelo, a intervenção estatal no domínio 

econômico é profunda, e o direito da concorrência transmuta-se em mero 

instrumento de política econômica. 

 

Obviamente, expor em maior detalhe os pensamentos que embasaram as 

doutrinas explicitadas acima, confrontá-los e destacar os aspectos positivos e 

negativos demandaria igualmente estudo apartado que não cabe no estreito 

escopo deste trabalho, cujo objeto se volta às relações entre direito da 

concorrência e propriedade industrial. De qualquer forma, sabidamente correndo 
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os riscos inerentes à simplificação, as teorias ora trazidas à colação trazem 

grande contribuição ao presente estudo, pois que delas é possível extrair, na 

gênese do direito antitruste, dois “mandamentos de otimização”, na lição de 

Robert Alexy, que devem ser aplicados na análise antitruste: a proteção do 

consumidor e a eficiência alocativa dos mercados.  

 

 

4.3.3 Liberdade de iniciativa privada e livre concorrência 

 

 

A ordem econômica adquiriu dimensão jurídica a partir do momento em que as 

Constituições passaram a sobre elas dispor de forma sistemática. O primeiro 

ordenamento jurídico a constitucionalizar a ordem econômica foi o mexicano, 

com a Constituição de 1917. No Brasil, o tratamento constitucional da ordem 

econômica deu-se, pela primeira vez, na Constituição de 1934, por influência da 

Constituição alemã de Weimar, de 1919, que, embora não tratasse 

exaustivamente da matéria, estabelecia regras formalmente constitucionais que 

definiam questões fundamentais da organização jurídica da economia.252 Para o 

constitucionalista José Afonso da Silva, a ordem econômica consubstanciada na 

Lei Maior brasileira revela-se uma forma econômica capitalista completamente 

apoiada na apropriação privada dos meios de produção e na iniciativa privada e 

                                                 
252 FERREIRA FILHO, M.G. Op. cit., 1996, p. 302. 
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constitui “nada menos do que uma tentativa de pôr ordem na vida econômica e 

social, de arrumar a desordem que provinha do liberalismo”.253 

 

A organização econômica própria do sistema capitalista, como economia 

descentralizada baseada na iniciativa privada, caracteriza-se por ser uma 

economia de mercado, constituído este por redes de troca entre centros de 

produção de oferta de fatores e de consumo ligados por uma solidariedade 

funcional. Os agentes econômicos são as unidades econômicas de produção 

que garantem a ligação entre os mercados de bens e serviços (demanda de 

consumo final) e os mercados de fatores de produção (trabalho e capital). A 

moeda é o denominador comum das experiências dos sujeitos econômicos e a 

intervenção do Estado é minimizada. Obviamente, o Estado pode influenciar 

essas liberdades por meio da implantação de uma política financeira, mas aos 

agentes econômicos é permitido autodeterminar-se, pois a economia é apenas 

orientada e não dirigida pela atuação estatal.  

 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho relembra que “a economia descentralizada se 

desenvolveu com a plena liberdade da iniciativa privada, a um tempo em que se 

condenava qualquer intervenção do Estado no domínio econômico”.254 Todavia, 

sob a égide do capitalismo moderno, no Estado pós-liberal, claramente se 

admitem como compatíveis com o modelo de economia descentralizada a 

                                                 
253 SILVA, J.A. Op. cit., p. 786. 
254 FERREIRA FILHO, M.G. Op. cit., 1996, p. 305. 
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intervenção multifária do Estado na economia nas hipóteses previstas em lei e 

sua atuação direta nos campos da produção e do consumo.  

 

A liberdade de iniciativa, corolário básico do liberalismo econômico e “elemento 

fundamental para o democrático desenvolvimento da estrutura econômica”,255 

contempla “a liberdade de indústria e comércio, ou liberdade de empresa e a 

liberdade de contrato”.256 Na ordem constitucional pátria, a liberdade de iniciativa 

econômica constitui um dos fundamentos da República Federativa do Brasil257 e, 

juntamente com a valorização do trabalho humano, configura, também, um dos 

esteios da ordem econômica, consoante dispõe o artigo 170, parágrafo único, da 

Lei Maior, que reza: “é assegurado a todos o livre exercício de qualquer 

atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, 

salvo nos casos previstos em lei”.  

 

No contexto de uma ordem econômica voltada para a realização da justiça 

social, com vista a assegurar a todos existência digna, nos termos do artigo 170, 

caput, da Constituição Federal, Modesto Carvalhosa leciona que a liberdade de 

iniciativa econômica privada é relativa e corresponde à “liberdade de 

                                                 
255 BARBIERI FILHO, Carlos. Disciplina jurídica da concorrência – Abuso do poder econômico. 
Resenha Tributária, 1984, p. 119/120 apud BASTOS, Celso Ribeiro Bastos; MARTINS, Ives 
Gandra. Comentários à Constituição do Brasil, vol. 7, São Paulo, Saraiva, 1990, p. 25. 
256 SILVA, J.A. Op. cit., p. 793. 
257 “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: 
I – a soberania; 
II – a cidadania; 
III – a dignidade da pessoa humana; 
IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V – o pluralismo político”. 
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desenvolvimento da empresa no quadro estabelecido pelo poder público e, 

portanto, possibilidade de gozar das facilidades e necessidade de submeter-se 

às limitações postas pelo mesmo”.258  

 

Por sua vez, a livre concorrência, também essencial ao funcionamento do 

sistema capitalista259, está prevista no artigo 170, inciso IV, da Lei Maior como 

manifestação da livre iniciativa; e, para assegurá-la, a própria Constituição 

Federal dispõe, no artigo 173, § 4°, que “a lei reprimirá o abuso do poder 

econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e 

ao aumento arbitrário dos lucros”. Note-se que a Constituição Federal reconhece 

a existência de poder de mercado e não o condena por si só, mas apenas a seu 

exercício abusivo. Na mesma direção é o ensinamento de Eros Roberto Grau, 

para quem “o poder econômico é não apenas um elemento da realidade, porém 

um dado constitucionalmente institucionalizado”.260 

 

Entende-se, portanto, que os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, 

sendo o primeiro uma derivação do segundo, atuam em conjunto para o mesmo 

objetivo, qual seja, tutelar o mercado e, especialmente, proteger a livre 

concorrência da concentração econômica artificial ou obtida mediante abuso. A 

respeito, José Afonso da Silva lança um interessante pensamento para reflexão: 

 

                                                 
258 SILVA, J.A. Op. cit., p. 794. 
259 BASTOS, C.R.; MARTINS, I.G. Comentários à Constituição do Brasil. v. 7, São Paulo, 
Saraiva: 1990, p. 25. 
260 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 5ª. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2000, p. 234. 
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a concorrência não é (ou nunca foi) o que se acreditava que ela era, à 
época em que nasceram as legislações antitruste. As combinações, as 
posições dominantes, as práticas restritivas, as concentrações não são, 
em si mesmas, fenômenos patológicos, mas constituem, ao contrário, 
uma realidade fundamental do novo Estado industrial – a ordem 
privada econômica.261 

 

No que se refere às relações entre direito da concorrência e propriedade 

industrial, é notadamente interessante destacar a ideia de Modesto Carvalhosa 

acerca da relatividade da liberdade da iniciativa econômica privada, no sentido 

de que tal liberdade não é absoluta e os agentes econômicos devem 

desempenhar a exploração da empresa de acordo com as “facilidades” e 

“limitações” legais impostas pelo Estado. A noção de relatividade também é 

encampada por Tércio Sampaio Ferraz Júnior, para quem: 

 

não há, pois, propriamente um sentido absoluto e ilimitado na livre 
iniciativa, que por isso não exclui a atividade normativa e reguladora do 
Estado. Mas há ilimitação no sentido de se principiar a atividade 
econômica, de espontaneidade humana na produção de algo novo, de 
começar algo que não estava antes.262 

 

O direito da propriedade industrial torna cristalino o conceito de relatividade da 

liberdade da iniciativa privada. Se, de um lado, representa uma “facilidade” 

outorgada pelo Estado ao titular, desde que preenchidos os requisitos legais 

aplicáveis; de outro, “limita” a livre iniciativa, ou seja, extrai de todo o universo de 

atuação possível dos agentes econômicos uma parcela à qual terceiros 

desautorizados não poderão explorar. Se colocada a questão de outra forma, a 

livre iniciativa é amplamente garantida, desde que limitada às exceções legais, 

                                                 
261 SILVA, J.A. Op. cit., p. 796. 
262 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. A economia e o controle do Estado. Parecer publicado no 
jornal O Estado de S. Paulo, p. 50, 04.06.1989, apud GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica 
na Constituição de 1988, 5ª ed., São Paulo: Malheiros, 2000, p. 232. 
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entre elas, o campo de atuação protegido pela propriedade industrial, ou, ainda, 

é assegurado o direito subjetivo de competir, desde que o objeto da competição 

não seja protegido por um direito de propriedade industrial. Disso parecem 

decorrer duas relevantes consequências a fim de que o fundamento que legitima 

e compatibiliza perfeitamente o direito de propriedade industrial na ordem 

econômica seja preservado: de uma parte, a importância de o direito de 

propriedade industrial ser respeitado pelos agentes econômicos e de ser 

garantidos ao titular meios efetivos para exercê-los em caso de violação; e, de 

outra, a necessidade de que o titular não os obtenha mediante fraude, tampouco 

os utilize, a fim de excluir terceiros, além de seu escopo de proteção.  

 

 

4.3.4 Princípio da eficiência econômica 

 

 

Como introdução ao princípio em referência, vale transcrever o entendimento de 

José Marcelo Martins Proença, para quem: 

 

as leis de defesa da concorrência partem do princípio de que seu 
objeto, a concorrência, tende a maximizar o desempenho econômico 
do mercado, tornando-o mais eficiente, com a produção, a preços 
reduzidos, de grandes quantidades e variedade de mercadorias aptas 
para suprir a demanda dos consumidores, possibilitando, ainda, a eles, 
a livre escolha.263 

 

                                                 
263 PROENÇA, J.M.M. Op. cit., 2001, p. 98. 
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O princípio da eficiência econômica, aplicado ao direito antitruste sobretudo à luz 

da Escola de Chicago, pretende resultar na maximização da satisfação do 

consumidor e dos lucros auferidos pelos agentes econômicos, vez que o 

mercado competitivo é o bem jurídico tutelado pelas leis de defesa da 

concorrência. Em mercados competitivos, atinge-se a eficiência por meio da 

alocação eficiente de recursos e minimização de custos. No exercício da 

exploração da empresa, os agentes econômicos buscam saciar as necessidades 

dos consumidores, oferecendo bens e serviços de melhor qualidade a preços 

mais acessíveis. O modelo de eficiência econômica perquirido pelo direito da 

concorrência é, pois, aquele caracterizado pela melhor utilização de recursos 

pela ótica coletiva, vez que a eficiência individual buscada pelos agentes 

econômicos se dá, obviamente, no plano privado.  

 

Não raro, o princípio da eficiência econômica no direito da concorrência é tratado 

como intimamente relacionado à proteção do consumidor, no sentido de que só 

existe eficiência econômica quando os recursos são alocados de modo que 

nenhuma outra realocação poderia ampliar o bem-estar de um consumidor sem 

que, concomitantemente, reduzisse a satisfação de outro.  

 

Do acima exposto, decorre que o princípio da eficiência econômica visa conciliar 

a maximização do lucro do agente econômico com a maximização da satisfação 

do consumidor. Neste ponto, não se vislumbra, pois, nenhum conflito entre o 

princípio em testilha e a propriedade industrial, posto que esta proporciona tanto 
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a maximização dos lucros do agente econômico que eficientemente alocou 

recursos em inovação, quanto a maximização da satisfação dos consumidores, 

que podem contar com uma solução técnica a um problema da vida não 

anteriormente disponível.  

 

Herbert Hovenkamp inicia o capítulo intitulado “O Conflito entre o antitruste e o 

direito da propriedade industrial” extraído de sua obra The antitrust enterprise – 

principle and execution afirmando que: 

 

Antitruste é uma legislação concernente ao interesse público cujo 
propósito é promover a competição econômica. As leis de defesa da 
concorrência nem sempre atingiram este objetivo. (...), o Congresso 
que as editou estava mais preocupado em proteger pequenas 
empresas bem organizadas das empresas grandes e mais eficientes e 
menos preocupado em promover altos níveis de produção, inovação e 
preços baixos.264 

 

No ordenamento jurídico brasileiro, as eficiências econômicas reconhecidas pela 

Lei n° 8.884, de 11 de junho de 1994, e integralmente encampadas pela Lei nº. 

12.529, de 30 de novembro de 2011, são o aumento da produtividade, a 

melhoria da qualidade de bens e serviços e o desenvolvimento tecnológico265, 

sem prejuízo de outras – já que o rol é meramente exemplificativo –, tais como 

aumento da exportação, melhoria na distribuição mediante racionalização do 

sistema produtivo, redução de custos, garantia de competitividade em âmbito 

                                                 
264 HOVENKAMP, Herbert. The antitrust enterprise – principle and execution. Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press, 2008, p. 249, tradução livre. 
265 “Art. 54. Os atos, sob qualquer forma manifestados, que possam limitar ou de qualquer forma 
prejudicar a livre concorrência, ou resultar na dominação de mercados relevantes de bens ou 
serviços, deverão ser submetidos à apreciação do CADE. § 1º O CADE poderá autorizar os atos 
a que se refere o caput, desde que atendam as seguintes condições: I – tenham por objetivo, 
cumulada ou alternativamente: a) aumentar a produtividade; b) melhorar a qualidade de bens ou 
serviço; ou c) propiciar a eficiência e o desenvolvimento tecnológico ou econômico”. 
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internacional, manutenção do quadro de funcionários, preservação da estrutura 

comercial e respectivas linhas de produtos.  

 

Prova disso é que a então Secretaria de Direito Econômico (SDE), em 

determinado processo de consulta, reconheceu a admissão de diversas 

eficiências, a saber: (i) manutenção das marcas já utilizadas pelos agentes 

econômicos envolvidos no ato de concentração, sem diminuição de opções para 

os consumidores; (ii) manutenção dos níveis de emprego; (iii) garantia de pleno 

e regular abastecimento do mercado; (iv) investimentos em melhorias 

tecnológicas e apefeiçoamentos dos níveis de eficiência industrial; (v) 

implantação de programa de exportações em face do aumento da capacidade 

produtiva.266 Todavia, como destaca José Marcelo Martins Proença: 

 

a margem razoável concedida à autoridade antitruste não permite, 
entretanto, a aprovação, na maioria dos casos, de atos de 
concentração que tragam eficiências excessivas aos agentes 
econômicos em detrimento do consumidor, uma vez que a 
preocupação do legislador, fundamental em todo o direito antitruste, é a 
indesejada transferência de riqueza dos consumidores para os 
produtores que os mercados concentrados podem ocasionar”267.  

 

A conquista de mercado decorrente de maior eficiência de determinado agente 

econômica em relação aos concorrentes obviamente não viola a ordem 

econômica. É da própria natureza do direito antitruste não reprimir o mérito e a 

                                                 
266 PROENÇA, J.M.M. Op. cit., 2001, p. 103. 
267 PROENÇA, J.M.M. Op. cit., 2001, p. 103. 
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eficiência do agente econômico, ainda que essa vantagem competitiva resulte na 

exclusão de concorrentes menos eficientes.268  

 

Para Fritz Machlup, a propósito, esse processo de seleção natural constitui um 

dos princípios mais relevantes do direito da concorrência, conforme segue, in 

verbis: 

 

vimos que o mérito básico da concorrência reside na sua contribuição 
para a eficiência econômica (alocação ótima de recursos produtivos) e 
dispersão de poder. A eliminação de empresas porque elas são menos 
eficientes é uma das funções atribuídas à concorrência.269 

 

 

Não cabe, portanto, ao direito da concorrência prestigiar agentes econômicos 

ineficientes, pois isso violaria frontalmente outros corolários que o sustentam, 

especialmente o bem-estar dos consumidores. Nesse diapasão, a determinado 

agente econômico detentor de tecnologia que venha a ser substituída por 

tecnologia superior desenvolvida por outro agente econômico é ou deveria ser 

vedada alegação de ilícito antitruste. A respeito, Paula Forgioni denuncia que: 

 

não é incomum que o empresariado brasileiro bata às portas da 
autoridade antitruste para representar contra aquilo que nada mais é 
senão sua própria ineficiência. Com efeito, na maioria dos casos 
levantados à apreciação da SDE ou do CADE, verifica-se que nada há 
de contrário à livre concorrência na conduta do agente representado, 
sendo o motivo das queixas justamente sua vantagem competitiva.270 

 

                                                 
268 ANDRADE, G.P.  Op. cit. p. 244. 
269 MACHLUP, Fritz. The political economy of monopoly: business, labor and government 
agencies. Baltimore: The John Hopkins Press, 1952, p. 102, tradução livre. 
270 FORGIONI, P. Op. cit., p. 322. 
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4.3.5 Princípio da proteção do consumidor 

 

 

O princípio de proteção ao consumidor juntamente com o de defesa do meio 

ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais e pleno emprego são 

“princípios de integração”, porque, no contexto da ordem econômica brasileira, 

estão todos direcionados a solucionar problemas da marginalização regional ou 

social.271  

 

As relações entre direito da concorrência e defesa do consumidor mostram-se 

mais que intrinsecamente relacionadas. Consoante observa Arthur Badin, 

tratam-se de “verso e reverso de uma mesma política que visa, em última 

instância, ao bem-estar dos consumidores”.272 

 

Na mesma direção é a lição de Maristela Basso: 

 

o direito antitruste, em sua evolução histórico-jurisprudencial nos 
Estados Unidos, tem justificado a primazia do bem-estar do 
consumidor, não raro como fundamentalmente equacionado pela 
eficiência econômica nos mercados. De fato, a promoção do bem-estar 
do consumidor tornou-se o princípio fundamental do direito 
concorrencial, assim como a preocupação com a proteção dos 
mercados concorrenciais, seja pelo controle de práticas restritivas, seja 
pela função educativa que tal ramo do direito desempenha no contexto 
de regulamentação das práticas empresariais.273 
 
 
 

                                                 
271 SILVA, J.A. Op. cit., p. 796. 
272 BADIN, Arthur. Venda casada: interface entre a defesa da concorrência e do consumidor. 2. 
Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 53. 
273 BASSO, M., Op. cit., 2009, p. 91. 
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Calixto Salomão Filho faz coro a tal entendimento ao professorar que: 

a origem marcadamente protecionista do consumidor foi mantida até 
hoje, fazendo com que nossa lei antitruste seja ainda uma das poucas 
no mundo a conter disposições expressas sobre abuso de preços. 
Trata-se, sem dúvida, de um grande mérito do legislador brasileiro que, 
levando em conta a realidade de excessiva concentração econômica, 
optou por coibir os abusos daqueles que detêm posição de domínio no 
mercado274. 

 

Não obstante isso, no caso brasileiro, inexplicavelmente as políticas de defesa 

da concorrência e de proteção do consumidor se desenvolveram de forma 

independente uma da outra.275 É evidente que se faz mister uma ação 

coordenada entre os órgãos que integram o Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência (SBDC) e as instituições que fazem parte do Sistema Nacional de 

Defesa do Consumidor (SNDC). Reconhecendo tal necessidade, a própria 

autoridade antitruste norte-americana, a Federal Trade Commission, já 

estabeleceu entre suas missões uma melhor articulação entre as duas searas.276  

 

O instituto jurídico da venda casada constitui claro ponto de abertura da defesa 

da concorrência para o direito do consumidor. A venda casada configura 

concomitantemente prática abusiva tanto pelo Código de Defesa do Consumidor 

(Lei n.º 8.078/90) como pela Lei de Defesa da Concorrência Brasileira (Lei n.º 

8.884/94). O primeiro, no art. 39, inciso I, prevê que “é vedado ao fornecedor de 

produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas condicionar o fornecimento 

de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos”. 
                                                 
274 SALOMÃO FILHO, C. Op. cit., 2002, p. 48.  
275 OLIVEIRA, Amanda Flávio de. Defesa da concorrência e proteção do consumidor no Brasil. 
In: MARTINS, Guilherme (coord.). Temas de direito do consumidor. Rio de Janeiro: Lumes Juris, 
2010, p. 25.  
276 OLIVEIRA, A.F. Op. cit., 2010, p. 25. 
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O segundo, no artigo 21, inciso XXIII, considera que pode caracterizar infração 

contra a ordem econômica, ao tipificar a hipótese prevista no artigo 20: 

“subordinar a venda de um bem à aquisição de outro ou à utilização de um 

serviço, ou subordinar a prestação de um serviço à utilização de outro ou à 

aquisição de um bem”277.  

 

Todavia, como lembra Arthur Badin, a venda casada não é tratada de forma 

uníssona nos dois campos da ciência jurídica. Segundo o autor: 

 

enquanto para a doutrina de defesa do consumidor a venda casada é 
considerada um ilícito “per se”, para a defesa da concorrência sua 
ilicitude é analisada pela “regra da razão”, que no direito brasileiro se 
traduz pela necessidade da demonstração dos efeitos do art. 20 e da 
análise das eficiências mencionadas no art. 54, § 1º, ambos da Lei n.º 
8.884/94. O reconhecimento da venda casada como prática abusiva 
“per se” pela defesa do consumidor, independentemente da análise dos 
efeitos e razões do empresário, além de criar verdadeiro conflito entre 
as duas normas (norma mais restritiva esvazia norma menos restritiva), 
pode levar ao absurdo de sancionar prática ou informar políticas 
públicas que sejam mais benéficas para o próprio consumidor. Esses 
inconvenientes levaram Salomão Filho a dizer que a inserção da venda 
casada no Código do Consumidor, bem como sua regulamentação 
específica, é equivocada e pode trazer problemas aplicativos, com 
consequências estruturais negativas para o sistema concorrencial.278 

 

 

Tal ambiguidade, contudo, obviamente não reduz a evidente importância da 

venda casada como elo entre o direito do consumidor e o antitruste. Ambos 

lidam, cada qual por ótica própria, não apenas com o poder econômico, mas 

                                                 
277 O referido dispositivo foi repetido, na íntegra, pelo artigo 36, § 3º, inciso XVIII, da Lei nº. 
12.529, de 30 de novembro de 2011. 
278 BADIN, A. Op. cit., 2009, p. 54. 
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com a possibilidade de abuso dele e apresentam notória capacidade de oferecer 

soluções jurídicas para a redução do impacto negativo de crises econômicas.279  

A venda casada representa, ainda, não apenas abertura de defesa da 

concorrência para o direito do consumidor, como também para o da propriedade 

industrial, consoante já explanado no decorrer deste estudo, quando o produto 

vinculante, ou o vinculado, é protegido por um direito de propriedade industrial.  

 

A respeito, Guilherme Favaro Corvo Ribas, que conduziu estudo 

especificamente acerca das relações entre propriedade industrial e defesa da 

concorrência pela ótica da venda casada, referindo-se a direitos de propriedade 

industrial, assevera que: 

 

a venda casada, talvez mais do que qualquer outra prática 
anticompetitiva envolvendo direitos desta natureza, merece uma 
análise mais detida pelas autoridades de defesa da concorrência. A 
um, porque a subordinação de um bem ou serviço secundário é 
facilmente caracterizada como uma extrapolação do conteúdo desse 
direito ou um desvio de sua função social – o que não significa que não 
haja eficiências que a justifiquem e a tornem benéfica. A dois, porque 
tal prática não está isenta do escrutínio antitruste, sendo usualmente 
apontada pela legislação, doutrina e jurisprudência alienígena como 
uma das principais infrações concorrenciais envolvendo o exercício de 
direitos de propriedade intelectual. A três, porque se os possíveis 
benefícios advindos da exploração do próprio bem (ou direito) 
subordinante não são cientificamente comprovados, o que se dirá dos 
benefícios da subordinação. A quatro, porque o licenciamento, 
conquanto usualmente pró-competitivo, pode ser acompanhado de 
restrições que distorcem a lógica concorrencial dos mercados dos bens 
subordinantes – protegidos pela propriedade intelectual – ou dos bens 
ou serviços subordinados.280 

 

 

 

                                                 
279 OLIVEIRA, A.F. Op. cit., 2010. p. 17. 
280 RIBAS, G.F.C. Op. cit., p. 63. 
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4.4 CONVERGÊNCIA ENTRE PRINCÍPIOS DO DIREITO DA PROPRIEDADE 

INDUSTRIAL E DIREITO ANTITRUSTE 

 

 

Após a explanação dos princípios que regem o direito da propriedade industrial e 

o direito antitruste, identificados por meio da análise das experiências 

estrangeira e brasileira, passam-se a investigar quais desses princípios são 

convergentes e quais são conflitantes. Espera-se que, neste plano 

principiológico, se possa identificar até que ponto essas duas searas do direito 

são convergentes ou divergentes.  

 

Todo o estudo conduzido confirma inexoravelmente os profundos pontos de 

convergência que unem direito da concorrência e propriedade industrial.  

 

No âmbito da propriedade industrial, os princípios numerus clausus, da 

interpretação pró-concorrência e da proporção restrita ao escopo de 

exclusividade ao objeto da invenção, amoldam-se, com justeza, aos princípios 

da livre concorrência e eficiência alocativa dos mercados, que regem a ordem 

econômica. 

 

A conjugação convergente de tais princípios da propriedade industrial à luz do 

direito da concorrência dá-se, pelo Estado, da seguinte forma: 
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Atuação estatal Vetor positivo Vetor negativo 
Poder Legislativo Edita legislação que permita 

o exercício pleno de direitos 
de propriedade industrial 
considerado em seu número, 
tipo, prazo e escopo de 
proteção. 

Edita legislação que crie 
mecanismos (na esfera 
privada, através do abuso de 
direito, e, na esfera pública, 
através da legislação de 
defesa da concorrência) que 
permitam a prevenção e 
repressão de exercício pleno 
de direitos de propriedade 
industrial extrapolando o seu 
número, tipo, prazo ou 
escopo de proteção. 

Escritório de Propriedade 
Industrial (no caso brasileiro, 
INPI) 

Concede direitos de 
propriedade industrial de 
acordo com a legislação 
aplicável, considerados em 
seu número, tipo, prazo e 
escopo de proteção. 

Rejeita a concessão de um 
direito de propriedade 
industrial em desacordo com 
a legislação aplicável, 
excedente em número, tipo, 
prazo ou escopo de proteção. 

Tribunais judiciários * Em ações cominatórias de 
obrigação de não fazer 
eventualmente cumuladas 
com pedidos de indenização 
(ações de infração), 
garantem o exercício pleno 
de direitos de propriedade 
industrial dentro do seu 
número, tipo, prazo e escopo 
de proteção; e 
* Em ações de nulidade, 
mantém direitos de 
propriedade industrial 
concedidos de acordo com a 
legislação aplicável.  

* Em ações cominatórias de 
obrigação de não fazer 
eventualmente cumuladas 
com pedidos de indenização 
(ações de infração), impedem 
o exercício de direitos de 
propriedade industrial 
excedentes em número, tipo, 
prazo ou escopo de proteção; 
e 
* Em ações de nulidade, 
anulam direitos de 
propriedade industrial 
concedidos em desacordo 
com a legislação aplicável. 

 Autoridades de defesa da 
concorrência  
(no caso brasileiro, SEAE e 
CADE) 

Consideram o exercício pleno 
de direitos de propriedade 
industrial dentro do seu 
número, tipo e escopo de 
proteção como legítimo à luz 
do direito antitruste. 

Condenam o exercício de 
direitos de propriedade 
industrial que excedam o seu 
número, tipo e escopo de 
proteção como violação da 
ordem econômica 

 
Quadro 3 – Propriedade industrial e direito da concorrência: convergências 

 

Em outras palavras, aplicados os princípios numerus clausus, da interpretação 

pró-concorrência e da proporção restrita ao escopo de exclusividade ao objeto 

da invenção como mandamentos de otimização, a ser realizados na medida do 

possível, de acordo com o caso concreto, mantém-se a higidez da ordem 

econômica própria do sistema capitalista. 
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O princípio da proteção ao consumidor encerra em si um notável ponto de 

convergência entre propriedade industrial e defesa da concorrência. Se, para a 

propriedade industrial, o bem-estar do consumidor como fundamento axiológico, 

revela-se por meio da corrida tecnológica entre os agentes econômicos para o 

desenvolvimento de soluções técnicas cada vez mais avançadas e 

desenvolvidas, provocando elevação dinâmica das condições de bem-estar 

social; para o direito da concorrência, adotando-se o entendimento da Escola de 

Chicago, traduz-se na própria razão de ser, isto é, ao dirigir-se contrariamente à 

concentração empresarial excessiva, permite que o consumidor tenha opções 

reais de fornecimento. Eis aí, destarte, no plano principiológico, um importante 

elo de conexão e abertura entre os dois campos do direito. 

 

A alegação especulativa de que a propriedade industrial virtualmente predispõe 

aumento de preços não prejudica essa afirmação. A um, porque, conforme já 

repisado à exaustão neste estudo, no atual estágio de desenvolvimento do 

direito antitruste, é consabido internacionalmente que a existência de um direito 

de propriedade industrial não necessariamente cria estruturas monopolistas nem 

confere poder de mercado ao agente econômico dele detentor. A dois, porque, 

também como já destacado, em razão do próprio funcionamento do mercado, 

provavelmente o benefício econômico do titular do direito de propriedade 

industrial será proporcional ao grau de inovação da invenção. Caso se trate de 

inovação radical, o agente econômico detentor do direito de propriedade 

industrial provavelmente não enfrentará concorrência naquele mercado. Caso se 
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trate de inovação apenas incremental, a exclusividade de fato será reduzida de 

acordo com o nível técnico de inventividade. A três, porque, segundo diversos 

entendimentos jurisprudenciais e doutrinários ora trazidos à colação, admite-se, 

nas cãs das patentes e registros de desenho industrial, que o preço do produto 

protegido por um direito de propriedade industrial contemple recompensa pela 

consecução do resultado inventivo, pelo risco assumido de insucesso durante a 

etapa de desenvolvimento do produto ou processo ou, no caso das marcas, pelo 

investimento em propaganda e consolidação de imagem entre o público 

consumidor.  

 

Por outro lado, o princípio do estímulo à inovação e desenvolvimento científico e 

tecnológico, como fundamento axiológico maior da propriedade industrial, faz da 

propriedade industrial, antes de mais nada, um poderoso instrumento de 

concorrência e vantagem competitiva, como elementos complementares de uma 

política econômica moderna, a fim de manter mercados eficientes e 

competitivos. 

 

A capacidade dos agentes econômicos de recuperar os investimentos realizados 

em pesquisa e desenvolvimento científico constitui condição sine qua non para a 

continuidade do ciclo de inovação, ou seja, a apropriabilidade do objeto da 

propriedade industrial revela-se como aspecto fundamental para o ambiente 

concorrencial.  
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Ante o exposto, diante de tamanhas afinidades encontradas entre os dois 

campos do direito no plano axiológico, tem-se que o tratamento da propriedade 

industrial como instituto jurídico intrinsecamente contrário à concorrência se 

mostra irracional e absolutamente não se sustenta.  

 

 

4.5 APLICAÇÃO DA FORMULAÇÃO TEÓRICA DE ROBERT ALEXY À 

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS ENTRE A EXCLUSIVIDADE DO DIREITO DE 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL E A LIVRE CONCORRÊNCIA 

 

 

Eliminados do âmbito da colidência os diversos princípios da propriedade 

industrial e do direito da concorrência explanados acima, enfrenta-se agora, 

aplicando-se a formulação teórica de Robert Alexy, o único ponto aparente de 

conflito entre as duas searas do direito: a exclusividade inerente à propriedade 

industrial e a livre concorrência como fundamento axiológico do antitruste. 

 

Reputa-se aparente a situação de conflito porque se acredita fortemente, por 

todas as razões já trazidas à baila neste estudo, que os pontos de convergência, 

no plano principiológico, tornam inequivocamente a relação entre propriedade 

industrial e antitruste harmônica e complementar. Ademais, o direito da 

propriedade industrial já possui mecanismos próprios de freios e contrapesos 

(tais como o princípio da interpretação pró-concorrência e da proporção restrita 
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ao escopo de exclusividade ao objeto da invenção), que o tornam absolutamente 

compatíveis com o direito concorrencial. 

 

A situação de aparente conflito obviamente não pode ser resolvida da forma em 

que se opera a solução de conflito entre regras. Nem a exclusividade oriunda de 

um direito de propriedade industrial e tampouco o regime de livre concorrência 

buscado pelo antitruste devem ser declarado nulos, inválidos ou extirpados do 

ordenamento jurídico. Nem um nem outro são ilimitados ou absolutos.  

 

Não obstante, assim como no caso das regras, ainda que a aplicação isolada do 

direito de exclusiva inerente à propriedade industrial e do princípio da livre 

concorrência à luz do direito antitruste conduzisse a juízos concretos de dever-

ser jurídico contraditórios, resolve-se a situação aparente de conflito entre eles 

pela técnica de ponderação, de acordo com o caso concreto, por meio da 

relação de precedência condicionada.  

 

A relação de precedência mostra-se, no caso em análise, condicionada porque 

se entende que a precedência de um em relação a outro dependerá 

essencialmente das condições específicas de cada caso concreto.  

 

Com efeito, aplicando-se a formulação teórica alexyana, considerar-se-á a 

exclusividade como P1 e a livre concorrência como P2. Para a relação de 

precedência, utilizar-se-á o símbolo P e, para as condições nas quais um 
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princípio tem relação ao outro, o símbolo C. Há, portanto, duas possíveis 

soluções a resolver a situação de aparente colisão: 

 
 

Solução 1 – (P1 P P2) C  

 

Exclusividade tem precedência em relação 

à livre concorrência em determinadas condições 

Solução 2 – (P2 P P1) C 

 

Livre concorrência tem precedência em relação 

à exclusividade em determinadas condições 

 
 

Ainda conforme a lei de colisão de princípios de Robert Alexy, cumpre investigar 

sob quais condições qual princípio deve prevalecer e qual deve ceder. Utiliza-se, 

para tanto, a metáfora do peso. Em cada caso concreto, P1 possui um peso 

maior que o princípio colidente P2, se houver razões suficientes a justificar que 

P1 prevaleça sobre P2 sob as condições C; e vice-versa.  

 

Relativamente ao sopesamento entre o direito de exclusiva e a livre 

concorrência, são inúmeras e virtualmente infinitas as variáveis que podem ser 

indicadas como C, entre elas, vale citar as condições específicas de 

concorrência verificadas naquele dado mercado relevante, a relevância da 

inovação para aquele segmento tecnológico, o investimento financeiro realizado 

pelo agente econômico em inovação, a contribuição da invenção para o bem-

estar social, o risco assumido pelo agente econômico durante o processo de 

pesquisa e desenvolvimento, o nível de apropriabilidade necessário para garantir 

o ciclo de inovação naquele mercado, entre um sem-número de outros fatores 

que podem influenciar a relação de precedência condicionada. 
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Dando continuidade à aplicação da formulação teórica de Robert Alexy, tem-se 

que, se P1 (exclusividade) tem precedência em relação ao princípio P2 (livre 

concorrência) nas condições C, e se, do princípio P1, sob as condições C, 

decorre a consequência jurídica R – enquanto regra –, então, vale uma regra 

que tem C como suporte fático e R como consequência jurídica: C → R. Em 

outras palavras, o dever-ser jurídico terá como suporte fático as condições 

específicas daquele caso concreto que estabeleceram a relação de precedência 

da exclusividade em relação à livre concorrência ou vice-versa.  

 

Dessarte, em suma, verificou-se que as relações entre propriedade industrial e 

defesa da concorrência, também no plano axiológico, revelam-se harmônicas, 

complementares e convergentes entre si, em prol de uma economia competitiva, 

eficiente e inovadora. Para a situação de aparente conflito entre o direito de 

exclusiva oriundo da propriedade industrial e a livre concorrência no antitruste, 

propõe-se o sopesamento dos dois institutos, em que um ou outro deve ter 

precedência de acordo com as características e condições jurídicas, sociais e 

econômicas de cada mercado em cada caso concreto, seja no que se refere ao 

controle antitruste de atos de concentração empresarial, seja quanto ao 

julgamento de condutas alegadamente anticompetitivas.  

 



289 
 

5  CONCLUSÃO 

 

Não se pode conceber que, em pleno século XXI, os Tribunais e órgãos de 

defesa da concorrência se restrinjam ao tipo de debate incipiente verificado no 

direito norte-americano há quase meio século. É óbvio que tanto o direito da 

concorrência quanto o direito da propriedade industrial se encontram em 

estágios de desenvolvimento, consolidação e maturidade diversos nas duas 

jurisdições; e também não se podem olvidar as profundas diferenças sociais, 

econômicas e culturais que separam as duas nações, mas a assunção 

perfunctória de que o direito de propriedade industrial revela-se per se 

indesejável do ponto de vista antitruste não se coaduna com o avançado estágio 

de desenvolvimento em que se encontra o direito da concorrência no Brasil.  

 

Renova-se, pois, a expectativa de que este estudo acadêmico possa estimular o 

debate científico, no âmbito da dogmática jurídica, acerca das relações entre 

propriedade industrial e defesa da concorrência. De certo, a propriedade 

industrial não constitui instituto jurídico “sacrossanto” tal como acertadamente 

destacam alguns especialistas citados neste trabalho. Por outro lado, enquanto 

discursos demagógicos e imediatistas – também encobrindo interesses 

meramente econômicos opostos aos dos detentores de direitos de propriedade 

industrial – insistirem em classificá-la, ainda que implicitamente, como nefasta ou 

mefistofélica, perderão, por razões óbvias, os titulares de direitos de propriedade 

industrial, mas perderá também a economia brasileira, fadada à 
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desindustrialização crescente, à ausência de competição internacional – 

afugentada pela falta de segurança jurídica – e o consequente aumento de 

preços para aquisição de produtos e serviços cada vez mais obsoletos, a 

exemplo do que já se verificou na década de 1970. 

 

Em primeiro lugar, destacou-se o ritmo frenético de mutação da sociedade pós-

moderna e os enormes desafios que isso traz para a ciência jurídica, que, por 

sua vez, obviamente repercutem no estudo e compreensão das relações entre 

direito da propriedade industrial e defesa da concorrência.  

 

Após, contextualizou-se o tema atinente às relações entre propriedade industrial 

e o antitruste no atual estágio socioeconômico em que se encontra a realidade 

brasileira e a notável relevância da inovação e segurança jurídica e a 

necessidade de difusão de uma cultura de apropriabilidade e proteção do capital 

intelectual pelo empresariado brasileiro para o crescimento econômico do país. 

 

Passou-se, ato contínuo, a justificar a conveniência da abordagem 

principiológica para o estudo das relações entre as duas searas do direito e a 

utilidade do estudo horizontal das experiências estrangeira e da brasileira – 

oriundas de famílias jurídicas diferentes – como campo preparatório para a 
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análise principiológica que se levaria a efeito, dada a evidente dimensão 

transnacional, tanto da propriedade industrial quanto do direito antitruste.  

 

Elegeu-se, ainda, o método científico dedutivo para a identificação de princípios 

de propriedade industrial e direito da concorrência, extraídos do estudo da 

experiências estrangeiras e nacional a respeito do tema.  

 

Foi, então, abordada a experiência americana, europeia, japonesa e australiana 

no que se refere às relações entre propriedade industrial e antitruste. Consoante 

o que era de maior relevo para cada experiência, foi trazido à colação um 

apanhado dos momentos legislativos verificados naquelas jurisdições, 

ensinamentos doutrinários e casos concretos, analisados tanto por autoridades 

de defesa da concorrência, quanto por tribunais judiciários. Foram, ainda, 

destacados os principais pontos sensíveis entre as relações de propriedade 

industrial e defesa da concorrência à medida que foram vindo à tona durante o 

estudo de cada uma daquelas experiências. Ao final de cada uma, discorreu-se 

sobre a principiologia delas extraída.  

 

Adentrou-se, também, no estudo da experiência brasileira. Foi analisado o 

arcabouço legislativo pátrio tanto em matéria de propriedade industrial, quanto 

no campo do direito concorrencial, com especial ênfase no que se refere às 
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interseções legislativas entre ambos. Subsequentemente, foram trazidos 

apontamentos doutrinários de especialistas brasileiros e uma análise detida dos 

principais casos concretos extraídos da experiência brasileira, tanto no controle 

de atos de concentração, quanto no julgamento de condutas supostamente 

infratoras da ordem econômica. Tratou-se, ainda, da recusa em licenciar direitos 

de propriedade industrial à luz do antitruste no Brasil, das hipóteses de 

licenciamento compulsório de patentes não resultantes de abuso de poder 

econômico e as implicações do ponto de vista concorrencial e dos contratos de 

tecnologia como outro importante ponto de abertura da propriedade industrial 

para a defesa da concorrência.  

 

Dando início à análise principiológica propriamente dita, justificou-se a 

pertinência da formulação teórica de Robert Alexy para a solução de aparente 

conflito entre a propriedade industrial e o antitruste, aclarou-se a distinção entre 

regras e princípios e se apresentou a proposta alexyana para solução de colisão 

entre princípios. 

 

Em que pese a contribuição para o estudo das relações entre direito da 

propriedade industrial e direito da concorrência, a formulação teórica de Robert 

Alexy não é unânime nem isenta de críticas. Nesse sentido, em prol da 

completude, foi registrada a oposição de Humberto Ávila, extraída da literatura 

jurídica pátria.  
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Aplicando-se o método dedutivo na forma referenciada anteriormente, discorreu-

se sobre os princípios da propriedade industrial e da defesa da concorrência, 

extraídos do estudo horizontal das experiências estrangeira e da brasileira, que 

se traduzem em normas imediatamente finalísticas, com elevado conteúdo 

axiológico e que direcionaram a atuação das autoridades de defesa da 

concorrência, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e demais operadores do 

direito. 

 

Uma vez identificados os referidos princípios, verificou-se que, dado o número e 

relevância dos pontos de convergência detectados entre os dois campos do 

direito no plano axiológico, o tratamento da propriedade industrial como instituto 

jurídico intrinsecamente contrário à concorrência mostra-se irracional e 

insustentável.  

 

Afastados do âmbito de confronto os diversos princípios da propriedade 

industrial e do direito da concorrência convergentes, aplicou-se a formulação 

teórica de Robert Alexy para o único possível e aparente ponto de conflito entre 

as duas searas jurídicas: a exclusividade inerente à propriedade industrial e a 

livre concorrência como fundamento axiológico do antitruste. Como 

mandamentos de otimização, devem ser realizados, na medida do possível, de 

acordo com as condições fáticas de cada situação concreta.  
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Nos termos da teoria alexyana, propôs-se, para a solução da situação de 

aparente conflito, a técnica de ponderação, de acordo com o caso concreto, por 

meio de uma relação de precedência condicionada.  

 

Como nem a exclusividade do direito de propriedade industrial tampouco a livre 

concorrência tutelada pelo direito antitruste são absolutas ou ilimitadas, a 

relação de precedência mostrou-se, no caso em análise, condicionada, vez que 

a precedência de um em relação a outro dependerá fundamentalmente das 

condições específicas de cada caso concreto. Isto é, em alguns casos, a 

exclusividade deve ter precedência em relação à livre concorrência e, em outros, 

o oposto deve ocorrer.  

 

Inúmeras são as condições que podem impactar na relação de precedência de 

acordo com cada caso concreto, entre elas, vale destacar as relações de 

concorrência verificadas naquele dado mercado relevante, a relevância da 

inovação para aquele segmento tecnológico, o investimento financeiro realizado 

pelo agente econômico em inovação, a contribuição da invenção para o bem-

estar social, o risco assumido pelo agente econômico durante o processo de 

pesquisa e desenvolvimento e o nível de apropriabilidade necessário para 

garantir o ciclo de inovação naquele mercado. 

 

Dessarte, em suma, verificou-se que as relações entre propriedade industrial e 

defesa da concorrência, também no plano axiológico, revelam-se harmônicas e 
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complementares entre si, em prol de uma economia competitiva, eficiente e 

inovadora. É fundamental que as autoridades de defesa da concorrência, o 

Poder Judiciário e demais operadores do direito se valham dos princípios 

concordantes e pontos de convergência para integrá-los na aplicação concreta. 

 

Para a situação de aparente conflito entre o direito de exclusiva oriundo da 

propriedade industrial e a livre concorrência no antitruste, propôs-se o 

sopesamento dos dois institutos, em que um ou outro deva ter precedência 

consoante as condições jurídicas, sociais e econômicas de cada mercado, em 

cada caso concreto, seja no que se refere ao controle antitruste de atos de 

concentração empresarial, seja no que concerne ao julgamento de condutas 

alegadamente anticompetitivas.  
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